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RESUMEN

El presente proyecto de investigacion pretende analizar la regulacion y control
de la competencia desleal en marcas registradas aplicando el procedimiento
ordinario en reclamaciones por dafios y perjuicios del COGEP en Ecuador, ya
gue es necesario determinar el valor de la cuantia para que la demanda pueda
proceder y el juzgador tome una decision justa. La metodologia de
investigacion se aplicd a través de entrevistas, en donde se obtuvo la
informacion requerida de una forma directa y concisa y permitié satisfacer de
manera clara los resultados obtenidos. En virtud de lo realizado se obtuvo que
efectivamente no existe un método de cuantificacién de activos intangibles, lo
que dificulta que se hagan efectivas las reclamaciones por dafios y perjuicios
en el proceso ordinario dentro del COGEP; determinando que los peritos son
los encargados de establecer el valor de marca y deja a la investigacion con
resultados positivos en cuanto a que no existe un articulo especifico que llene

este vacio juridico correspondiente a la cuantificacion de activos intangibles.

PALABRAS CLAVE: Competencia desleal, método de cuantificacion, vacio

legal, cuantificacién, marca.
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ABSTRACT

This research aims to analyze unfair competition regulation and monitoring of
trademarks applying ordinary procedures when claiming for damages at
COGEP in Ecuador. It is important to establish the value of the claim so that
the demand can proceed and the judge can make the right decision. Interviews
were applied as part of the research methodology, in which the required
information was gathered in a direct and concise way; allowing to meet the
expected results in a clear way. As a result, there is in fact, no method to
quantify intangible assets, which makes it difficult to claim for damages during
the regular process of COGEP; determining that experts are in charge of
establish the value of the brand and leaves this research with satisfactory
outcomes since there is no specific section to fill this legal gap regarding to

intangible assets valuation.

KEY WORDS: Unfair competition, quantification method, legal empty,

quantification, brand.
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INTRODUCCION

El presente trabajo de investigacion trata acerca de “la regulacion y control de la
competencia desleal en marcas registradas, aplicando el procedimiento ordinario
en reclamaciones por danos y perjuicios del COGEP en Ecuador”, y tiene como
objetivo realizar un analisis juridico-legal de la inexistencia de un método para
cuantificar la valoraciéon de una marca dentro del procedimiento ordinario para

casos de reclamos por dafios y perjuicios por competencia desleal.

Es muy importante aclarar que mediante previas investigaciones realizadas y la
profundizacién del autor sobre el tema, se tiene por seguro de que existe un
vacio legal en el Art. 144 del CAdigo Organico General de Procesos (COGEP)
en casos de competencia desleal, Io que no permite que la marca sea
debidamente cuantificada, lo que genera confusiones e imprecision al momento

de tratar casos legales de este tipo.

Se considera muy importante aclarar los casos considerados “Competencia
Desleal” dentro de la Ley de Propiedad Intelectual en el Ecuador, en su Art. 285
en donde se menciona que son hechos capaces de crear confusion,
independientemente del medio utilizado, respecto del establecimiento, los
productos, servicios o actividad comercial de un competidor; asi como también,
actos susceptibles de dafiar o destruir la reputacion de la empresa; o la

divulgacion de informacion secreta sin el consentimiento de quien las controle.

Dicha competencia desleal vulnera directamente preceptos constitucionales de
nuestra legislacién emanadas en el art. 322 de la Constitucién de la Republica
del Ecuador, la cual prohibe todo tipo de apropiacion de conocimientos
colectivos, por tanto y a manera de comentario se puede decir que la
Competencia Desleal, es un conjunto de actos capaces de dafiar la reputacion y
buen nombre de una empresa o grupo de personas que realizan una actividad
econdmica licita, realizados por otra empresa o persona que realiza el mismo
tipo de actividad para generar recursos financieros; lo que, en la actualidad es
muy facil de encontrar disfrazado como un marketing competitivo y que busca

nuevos clientes; por tanto es necesario tener un proceso adecuado y sin faltantes



gue pueda tratar este tipo de casos, cuantificando adecuadamente todos los

factores que se deben tratar en el ambito legal.

Para lo que la valoracién de una marca es muy importante para saber el valor
monetario de la misma y por ende se puedan realizar las demandas respectivas
segun se estipula en el Art 144 del COGEP sin afectar derechos que por ley

corresponden a la parte afectada.

Para resumir, se puede decir que el problema de la investigacion sucede cuando
al poner una demanda, dentro del proceso ordinario, se debe tener una ley de
cuantia, por tanto la inexistencia de un método para evaluarla hace que la

demanda no proceda por falta de determinacion de cuantia.

Para tener un mejor entendimiento del tema se procedera a realizar un estudio
de los términos mas importantes que seran usados dentro de la investigacion y

se incluyen a continuacion



CAPITULO |

1.1. Antecedentes:

La globalizacion ha permitido la aparicion de nuevas formas de contactos
comerciales, lo que ha tenido como consecuencia surgimiento de nuevas
marcas, asimismo formas de proteccion. Sin embargo, esta claro que con dicho
avance también se ha generado un incremento en la competitividad, lo cual

causa riesgos a los titulares de marcas inscritas.

Segun (Caicedo, 2000) en su documento de investigacion con titulo:
“‘PRACTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS EN EL SECTOR

AUTOMOTOR” expresa que el derecho de la competencia es también una rama
del derecho comercial, y su gran importancia radica en el hecho de que la
competencia en los mercados es libre y busca siempre proteger el interés
publico, evitando que por dicha libertad se ocasione eventos o actividades que

sean opuestas al derecho.

En el pais de Colombia, (Delgado, 2015) menciona en su articulo de
investigacion “CLAUSULA DE PROHIBICION GENERAL DE COMPETENCIA

GENERAL” que la competencia desleal es una disputa o contienda entre dos
marcas consideradas como oposicién que aspiran obtener un mismo fin. La
misma se sefiala como la situacién de empresas que rivalizan en un mercado
ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio. Para esto dispone del
Art. 7 de la Ley 256 de 1996 en el cual quedan prohibidos los actos de
competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas

sus actuaciones el principio de buena fe comercial.

En Ecuador, (Ponce, Andrade, & Villacis, 2013) en su articulo de investigacion
denominado: “LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL ECUADOR” menciona que
hasta antes de la expedicion de la Ley de Propiedad Intelectual, esta era una



figura a la que se tenia que acudir por la via de los Delitos y Cuasi Delitos en el
Cadigo Civil. Importante es expresar que si bien las normas sobre Competencia
Desleal se encuentran en la Ley de Propiedad Intelectual, no quiere decir que

dicha norma se limita a temas vinculados con la Propiedad Intelectual.

1.2. Descripcién del problema:

En el Ecuador dentro del @mbito juridico no existe valoracion numérica de un
método de cuantificacibon de una marca, el cual permita viabilizar el
procedimiento ordinario del COGEP por reclamaciones por dafios y perjuicios
originados por actos de competencia desleal, entendiéndose segun el Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (2013, pag. 9) a la competencia desleal

como.

Se considera desleal a todo hecho, acto o practica contrarios a los
usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades
econdémicas, incluyendo aquellas conductas realizadas en o a
través de la actividad publicitaria. La expresion actividades
econémicas se entendera en sentido amplio, que abarque

actividades de comercio, profesionales, de servicio y otras. (p. 9)

La competencia desleal esta estipulada también en la actual legislacién, y de
manera clara presenta el articulo 285 de la Ley de Propiedad Intelectual el cual
explica que se consideran actos de competencia desleal, aquellos capaces de
ocasionar confusion, independiente del medio utilizado, respecto del
establecimiento, de los productos, los servicios o la actividad comercial de un
competidor; las aseveraciones falsas en la practica del comercio capaces de
degradar el establecimiento, los productos, servicios o la actividad comercial o
industrial de un competidor, asi como cualquier otro acto que perjudique, dafie o
diluya la reputacién de la empresa, asi como las frases o palabras cuya mala
utilizacion en el comercio puedan inducir al publico a error sobre la naturaleza,
el modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la calidad

de los productos o la prestacion de los servicios. Por ultimo la divulgacion,



adquisicién o uso de informacién secreta sin el consentimiento de quien las

controle.

La inexistencia de un método de cuantificacion del valor de una marca registrada
violenta la efectiva aplicacion del procedimiento ordinario, se aplica este
procedimiento ya que, segun el COGEP, se tramitaran por este medio todas
aguellas pretensiones gue no tengan un tramite especial, entonces se sabe que
las reclamaciones por dafios y perjuicios no tienen un tramite especial en las
leyes ecuatorianas, es necesaria la investigacion de un método de cuantificacion
de valoracion de una marca, ya que, se daria paso a una efectiva tutela juridica

de las pretensiones.

La valoracion de una marca es indispensable para conocer el valor monetario de
la misma, es decir, es necesario entender como se puede y en cuanto se puede
estimar a las marcas para asi tener un proceso justo si es que asi lo requiera el

duerio de esta.

El Centro de Investigacion en Intangibles de la escuela Stern de la Universidad

de Nueva York propone que los activos intangibles son:

“Fuentes de beneficios econdmicos futuros que, aun careciendo de
sustancia fisica, han sido adquiridos a través de una compraventa,
o ha sido desarrollado y producido con medios internos, con costes
identificables, con una vida finita y que son propiedad de la

empresa, 0 estan controlados por ella”

Se puede mencionar que la valoracién de la marca es importante en el mercado,
y debe por ende llevarse a cabo dentro de la actual legislacion, ya que, para
presentar una demanda como se estipula en el art. 144 del COGEP es necesario
determinar la cuantia para continuar con el proceso de demanda, y para las
personas que sienten que sus derechos han sido vulnerados el no contar con el
pago debido por el valor de la marca a la cual protegen genera una vulneracion
de su derecho a la reclamacion por dafios y perjuicios. Es por ello que el

problema principal radica en la inexistencia de un método de cuantificacion del



valor de una marca registrada, en la determinacion de la cuantia en el art. 144
del COGEP, deberia existir para este tipo de casos que pueden presentarse y
por la falta de esta aclaratoria pueden verse afectados derechos que por ley le

corresponden.

1.3. Preguntas basicas:

¢,Como aparece el problema que se pretende solucionar?

Aparece ante la inexistencia de un literal dentro del art. 144 del COGEP que
permita determinar un método de cuantificacion de valoracién de una marca
registrada para determinar la cuantia que se pretende proponer en la demanda,
esto afecta el derecho de demandar, ya que al no poder determinar una cuantia
la demanda se vera rechazada por el juzgador y no se podra hacer efectivos los
derechos de las personas.

¢ Por qué se origina?

Se origina porque dentro del procedimiento para poder presentar una demanda
es exigencia de la ley determinar la cuantia, y si se pretende demandar por casos
de dafos y perjuicios por competencia desleal no existe un método que permita
valorar la marca que se ha visto afectada, por ende, la demanda no procede por

falta de la determinacién de la cuantia.

1.4. Objetivos:

1.4.1 Objetivo General.

Analizar la regulacion y control de la competencia desleal en marcas registradas
aplicando el procedimiento ordinario en reclamaciones por dafios y perjuicios del
COGEP en Ecuador.

1.4.2 Objetivos Especificos.

1. Diagnosticar la situacion de la competencia desleal en marcas registradas en

el &mbito civil en el Ecuador.



2. Identificar el marco juridico regulatorio de la competencia desleal en marcas
registradas en el ambito civil entre Ecuador y los paises de la CAN.
3. Establecer los diferentes métodos de célculo de activos intangibles para la

correcta cuantificacion de una reclamacién por dafios y perjuicios.

1.5. Pregunta de estudio:

¢Es necesario que la legislacion ecuatoriana contemple un método de
cuantificacion de valoracion de activos intangibles, para el procedimiento
ordinario en el COGEP?

1.6. Estado del Arte:

Generalmente, los activos de la empresa se dividen en dos categorias: activos
fisicos, incluidos los edificios, la maquinaria, y activos intangibles, que van desde
el capital humano y los conocimientos técnicos hasta las ideas, las marcas, los
dibujos y modelos, y otros frutos intangibles de la capacidad creadora e

innovadora de la empresa.

Una Marca Registrada, es cualquier simbolo, con una palabra, numero,
ilustracion o disefio utilizado por fabricantes o comerciantes para identificar sus
productos y para distinguirlos de los productos que otros hacen y venden. Por lo
tanto, una marca registrada identifica la fuente de un producto y establece

responsabilidad por su calidad.

Si a los clientes les gustan los productos, la marca registrada permite saber lo
gue quieren comprar en el futuro; si no les gustan los productos, evitaran los

productos con esa marca registrada (Martinez, 2014).

Enriquez, M & Alcala, M. (2006), en su estudio “herramientas para la

administracion y evaluacion del valor del capital intelectual” mencionan:

‘Ante el entorno de la Nueva Economia las transacciones y las medidas
contables tradicionales para contabilizar éstas, por si mismas, no son suficientes
para representar el valor de las empresas bajo las condiciones econémicas

actuales” (p.2).



Esto muestra la importancia del valor que tienen las marcas en la actualidad ya
gue para dicho estudio es necesario conocer los diversos métodos de

cuantificacion existentes en la actualidad.

Para King (2003), la presencia de un activo esta en funcion de su capacidad para
generar beneficios y la tasa de actualizacion aplicada a dichos beneficios. Es
importante entonces conocer el valor de los activos intangibles ya que estos
generan beneficios y estos pueden verse opacados por la competencia desleal

sino se valoran de la manera correcta.

El mismo autor menciona también que los métodos aceptables de valoracién de
los activos intangibles identificables y de la propiedad intelectual se pueden
dividir en tres grandes categorias, a saber, los basados en el mercado, los
basados en el costo y los basados en calculos aproximados de beneficios

econémicos pasados y futuros.

Para Palomo (2003), los Activos Intangibles (Al) son parte importante del valor
de mercado de las empresas, su evaluacién responde a la necesidad generada
por el sistema contable tradicional, que solo mide los activos fisicos y reporta
informacion histérica. Por su relevancia y caracteristicas, la administracion de los
activos intangibles se debe orientar hacia la identificacion de su valor agregado

y aumentar la eficiencia de dichos activos en la generacion de valor.

A todos les gustaria poder valorar con cierta precision las marcas. Pero el primer
y mayor problema con el que se encontrarian al valorar una marca es el definir
gué es la marca, qué volumen de ventas, qué gastos y qué inversiones son

atribuibles a la marca (Fernandez, 2007).

Segun lo que menciona Tayles (2006), en su estudio menciona que, dado que el
entorno econdmico cambia y que mas empresas crean ventajas competitivas
mediante su capital intelectual, la diferencia entre el valor de mercado de una

empresa y el valor contable es cada vez mas amplio.

Segun la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, un punto
fundamental sobre la proteccion por medios legales de la propiedad intelectual

es que convierte los activos intangibles en derechos de propiedad exclusivos, si



bien por un periodo de tiempo limitado. Gracias a esto, su PYME puede
reivindicar la titularidad sobre sus activos intangibles y explotarlos al maximo. En
resumen, la proteccion de la propiedad intelectual hace que los activos
intangibles sean algo mas tangibles, al convertirlos en activos valiosos y

exclusivos que a menudo pueden ser objeto de comercio en el mercado.

Segun Echevarne (2006), el concepto de intangible desde una perspectiva
juridica remite en definitiva al derecho de propiedad, derecho cuyo nucleo en

abstracto viene constituido por:
i Elemento positivo (utilizacion de la realidad exterior).
2 Elemento negativo (facultad de impedir que otros se inmiscuyan)

Para Abad (2012), en su investigacion “La imitacion y confusion como actos de
competencia desleal” de la Universidad de las Américas, menciona que la
competencia desleal, en el Ecuador, es un area en la cual antes de la Ley
Organica de Regulacién y Control del Poder de Mercado, se encontraba regulada
de manera muy basica en la Ley de Propiedad Intelectual. Cuando se
presentaban casos de actos de competencia desleal, en el area de Propiedad
Industrial o en general, se tenia que remitir directamente a la doctrina para poder

entender a los actos que constituyen competencia desleal.

La regulacion contra la competencia desleal nace por la presencia inevitable de
actuaciones desleales de mercado, por la necesidad juridica de poner limite a
los actos que realizan los agentes en el trafico econdmico, y por eso la regulacion
contra la competencia desleal, histéricamente surge en los paises capitalistas e
industrializados en el siglo XIX en donde se presentd con mas fuerza los efectos
de actuaciones abusivas, como consecuencia de la consolidacion del sistema
capitalista, que puso en evidencia la necesidad de regular las actuaciones de

empresarios que perjudicaban a sus competidores leales (Alvear, 2006).

Segun el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, la competencia desleal
0 comportamiento anticompetitivo, son practicas contrarias a los usos honestos
en materia de industria y comercio. Es decir, todas aquellas actividades de

dudosa honestidad (sin necesariamente cometer un delito de fraude) que puede
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realizar un comerciante para aumentar su cuota de mercado, eliminar
competencia, al saltarse las reglas y dejar de lado la honestidad en una

competicion.

Para Tantalean (2000), la disciplina sobre la competencia desleal ha pasado de
ser un cuerpo legislativo destinado exclusivamente a cautelar los intereses de
los proveedores directamente afectados por las conductas realizadas por sus
competidores, para devenir en un conjunto normativo destinado a proteger
principalmente el interés publico del Estado en el correcto funcionamiento de la
economia social de mercado y el interés colectivo de los consumidores como

agentes que cumplen un papel importante dentro de este modelo econémico.

Las practicas mas comunes de competencia desleal son el Dumping de Precios
(vender a un precio inferior al coste final del producto); el Engafio (hacer creer a
los compradores que el producto tiene un precio diferente al real); la Denigracion
(difundir informacién falsa sobre los productos de los competidores); la
Confusion (buscar parecerse a un competidor para que el consumidor compre
sus productos); la Dependencia econémica (exigir condiciones al proveedor
cuando se le compra casi toda su produccion) y la Desviacion de la clientela y
explotacion de la reputacion ajena.

Segun lo que menciona Sepulveda (2008), la figura de la Competencia Desleal,
en adelante CD, nace en el siglo XIX bajo la influencia del liberalismo y de las
ideas inspiradoras de la revolucion francesa “Libertad, Igualdad y Fraternidad”,
haciendo hincapié en la libertad, puesto que esto redundé en la idea de la libertad
econOmica en Francia, aunque la forma en que fueron recogidos en estos dos
ordenamientos fuese distinta, con lo cual se dio paso a la libre competencia que
trajo consigo las practicas inescrupulosas de parte de algunos competidores
mediante el uso de practicas desleales para poder derrotar a sus rivales de

mercado.

Para Jacome (2015), la entidad del resarcimiento de dafios y perjuicios alcanza
a todo el menoscabo econdémico sufrido por el perjudicado consistente en la
diferencia que existe entre la situacién del patrimonio que sufrié el agravio y la

gue tendria de no haberse realizado el hecho dafioso, bien por disminucion
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efectiva del activo, bien por la ganancia perdida o frustrada, pero siempre
comprendiendo en su plenitud las consecuencias del acto lesivo. Es importante
para esta investigacion conocer a fondo lo que se menciona en cuanto a las

reclamaciones por dafos y perjuicios.

Vélez (2011), en su investigacion menciona sobre la Teoria de los Riegos que
ayuda a comprender de mejor manera la responsabilidad civil que se genera por
competencia desleal. Segun esta doctrina si una actividad se realiza para
obtener beneficios propios y dicha actividad implica riesgos para los demas, si
en algin momento ese riesgo llega a hacerse real y efectivo, provocando un
dafio, la persona que se beneficiaba de esa actividad debera hacerse cargo de

los dafos causados.

Segun Cornejo (2016), el procedimiento ordinario en el COGEP reestructura todo
el sistema procesal encargandose basicamente del estudio de las formas legales
que deben cumplirse en todo proceso, de cdmo debe iniciarse y terminar los
procesos; de cuales son aquellas formalidades que deben cumplir las partes para
lograr una sentencia; las actuaciones tanto del actor como del demandado; el
desarrollo dentro de cada proceso, asi como la implementacién del sistema oral

entre otros aspectos.

Se tiene el concepto de que un juicio ordinario es aquel juicio declarativo en el
gue se persigue de manera especifica el reconocimiento o en su defecto la
declaracién de un derecho, sea el que seay el cual se busca encontrar a traves
de un procedimiento totalmente legal y que debe ser tramitado siempre ante un
tribunal conocido como “competente” (Zumba, 2016). Es importante tener en
cuenta el alcance de esta investigacion ya que ayudara a comprender el porqué
es necesario utilizar este tipo de juicios para velar por los derechos que requieren

ser reconocidos.

1.7. Variables:

Variable independiente:
LA REGULACION Y CONTROL DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN MARCAS
REGISTRADAS.
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Variable dependiente:
APLICANDO EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN RECLAMACIONES POR
DANOS Y PERJUICIOS DEL COGEP EN ECUADOR.

1.8. Desarrollo de fundamentos tedricos
1.8.1 Marca Registrada

1.8.2 Origen del concepto de marca registrada

Para poder expresar un concepto de Marca Registrada es importante estudiar
su origen y la razon por la cual se empezo a utilizarla, para lo que citaremos

varios autores que ayuden a una mejor comprension de este proceso.

La Marca nace por el siglo XIX debido al crecimiento del comercio, de las
actividades que generaban recursos econémicos y empleo para otras personas.
La primera ley en normar las marcas registradas, nace en 1870. Un tiempo antes
se reunio un grupo de distintos paises en Paris, para aprobar la Convencion de
Paris, con el objetivo de respetar las marcas registradas, de otros paises, de

manera universal e internacional (Salinas A. , 2017).

Es decir, la marca registrada nace desde su primera instancia como una ley que
exigia respeto internacional de aquellas conocidas que ya existian en la época,
y hacer que la competencia no confunda al cliente con la diversidad que habia,
aungue no es como en la actualidad, aun se prestaba para la confusion del

cliente y la compra o servicio equivocado.

Con el paso del tiempo segun la historia con la industrializacion se extendié la
marca registrada como cualquier simbolo inscrito legalmente para identificar de
manera exclusiva uno o varios productos comerciales o servicios. Es importante
tener claro que no es en si el producto el que se registra sino la marca que lo
representa. Conforme el concepto, este fue evolucionando a la definicién de
marca registrada. Se dice que una compafiia inglesa (Bass & Company)
afirmaba ser la primera patentada mundialmente, luego otra compairiia britanica
hizo el mismo asentimiento por haber sido nombrada como mas antigua, pero
algo interesante fue cuando la ganaderia entro en el tema y se dijo que esta

industria fue la primera en el tema de registros con el término “Maverick”, el cual
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en esos dias hacia referencia a un becerro o ternero sin huella, dicho término

fue creado por el granjero tejano, Samuel Augustus Maverick (Salinas A. , 2017).

De lo que se desprende la importancia de saber diferenciar entre una marca y
un producto, para lo que se puede decir como aquella la cual puede crear
distintos tipos de productos y modelos, los cuales pueden también ser
registrados como propiedad exclusiva de una misma; por lo que es importante
tener en cuenta la diferencia entre estos factores; para no prestarse a

confusiones legales que podrian perjudicar el derecho del consumidor.

La base de la histdrica de la marca es la antes citada, posteriormente con los
mismos fundamentos tomé lugar en varios paises, convirtiéndose ahora en un
componente legal a nivel mundial siguiendo las directrices dadas por la OMPI

(Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual).

1.8.3 Concepto de Marca Registrada

Es importante que la conceptualizacion sea lo méas preciso posible, por lo que se

indag6 a varios autores para poder recopilar una definicion adecuada.

Para los entendidos, una marca registrada, es aquella frase, simbolo o palabra,
gue identifica un producto, con una organizacion empresarial especifica. Es por
medio de esta, que aquel producto en especifico, se une de manera indisoluble
a la empresa. En pocas maneras, nadie mas podra tener aquel producto, con
aquella (Jadger, 2017).

De esta manera que se puede entender que es el nombre, o frase por la cual se
reconoce al producto, es debido a un registro que se conoce a un producto
especifico, de manera que ninguna persona mas podra usar ese nombre con

otro producto, solo la empresa que registro el producto correspondiente.

Se puede mencionar que es una garantia la cual otra persona no podra utilizar
dicho nombre, lo que permitira que exista una seguridad en el producto que se

expende permitiendo ser Unica, limitando que exista copias de la misma.
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Pero adentrdndose mas al area del derecho segun la (Organizacion Mundial de
Propiedad Intelectual, 2010), “En reiterada jurisprudencia, ha definido la marca
como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o mas
letras, numeros, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte,
individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios
sensoriales y susceptible de representacion grafica, sirve para identificar y
distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados
por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o
usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de

confusién o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio”.

Por lo cual se puede decir que la marca en su conjunto no puede ser duplicada
ni utilizada engafiosamente por otra persona o empresa diferente a la que la
registré en el Instituto de Propiedad Intelectual de su pais de residencia y de los

paises en donde piensa vender sus productos.

Para el Instituto Ecuatoriano de Propiedad intelectual el concepto de marca es el

siguiente:

Marcas (Productos o servicios). Una marca es un signo que distingue un servicio
0 producto de otros de su misma clase o ramo en el mercado. Puede estar
representada por una palabra, nimeros, un simbolo, un logotipo, un disefio, un
sonido, un olor, la textura, o una combinacion de estos. Para efectos del registro
de marcas deben distinguirse los tipos y las clases de marcas (Instituto

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 2017).

Se considera importante, al ser la marca un bien inmaterial, la diferencia entre la
proteccion juridica de los derechos sobre bienes inmateriales y la proteccion

juridica sobre bienes materiales, en donde se tiene que:

Los derechos sobre bienes inmateriales son mas dificiles de definir y, por tanto,
de proteger. Es relativamente facil identificar y establecer los limites fisicos de
un bien material como un reloj, un libro o un automdavil y, por tanto, es facil

delimitar el derecho de propiedad sobre un reloj. Por el contrario, resulta muy



15

dificil o incluso, en ocasiones, complicado delimitar los contornos de una idea.
Dificil pero imprescindible si se pretende afirmar que alguien tiene el derecho
exclusivo a explotar esa idea. No es de extraiar, pues que, a menudo, no sea
sensato atribuir derechos de propiedad sobre una idea, aunque solo sea porque
si no estd claramente delimitado el objeto del derecho, sera dificil
correspondientemente afirmar que un tercero ha infringido dicho derecho, se ha
apoderado injustificadamente del objeto del derecho o no ha respetado las

facultades del titular del derecho sobre el objeto inmaterial (Friedman, 1996).

Para lo cual se necesita una legislacion lo suficientemente clara cuando se trata
de bienes intangibles, para este caso especificamente de Marcas, ya que su
correcta valoracion, hara que se puedan dictar sentencias adecuadas conforme
al dafio causado a la empresa que se considera como afectada y se considera
necesario abordar temas como la proteccién de marcas, importante para poder

entender mas a fondo el problema investigativo a tratar.

Segun (Lopez M. , 2013) aunque la Marca Registrada es otorgada por la vida de
la compafia o producto, los negocios deben evitar que las frases se vuelvan
genéricas. Esto generalmente ocurre cuando la gente usa el nombre de un
producto de la compafiia para referirse a todos los productos o procesos como

ese.

Piense en el nombre Kleenex usado para nombrar todas las toallas faciales o
Xerox para fotocopias. Para continuar con su marca esas compaiiias necesitan

notificar a esa gente que dejen de confundir los términos

Si la empresa no protege la marca, otras empresas podrian hacer uso de la
misma, lo que generaria confusion en los clientes, por otro lado, la competencia
se aprovecharia y tenderia a adoptar una semejante o idéntica aprovechandose
asi de la reputacién que tiene con sus clientes. Por ende, esto afectaria a las

ganancias de la empresa puesto que disminuirian.

Segun la (Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, 2017), la proteccion

de esta es su registro, esto se da presentando una solicitud de registro en la
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oficina nacional o regional y abonando las tasas correspondientes. En el plano
internacional, existen dos opciones: presentar una solicitud en la oficina de cada

uno de los paises en que se quiera obtener proteccion.

De ahi la importancia del debido registro segun establecen tanto las leyes del
pais como la Organizacién Mundial de Propiedad Intelectual como su ente

regulador en varios paises del mundo.

Por su parte para el nuevo (Codigo Organico de Economia Social del
Conocimiento e Innovacion, 2016) el concepto de este se ve muy fortalecido y

reune las siguientes caracteristicas:

Por consiguiente, le cita (Marin, 2016) basado en el Cddigo de Ingenios el
capitulo aclara y fortalece ciertos aspectos no regulados clara o suficientemente

por la Ley de Propiedad Intelectual.

A continuacion, los cambios mas relevantes:

1. Se genera la nueva obligacion para los titulares de derechos de propiedad
industrial y el obtentor vegetal, que no tengan domicilio en el pais,
de designar un apoderado domiciliado en el pais con poder
suficiente, inscrito ante la Autoridad nacional competente, para contestar
demandas, peticiones y acciones. Esta disposicién también les obliga a
mantener registros actualizados de los apoderados cuando existan cambios.
Esta figura es similar a la del “attorney-of-record” en otras jurisdicciones y
facilitara la citacion de compafias extranjeras dentro de procesos
administrativos y judiciales relativos a activos de propiedad industrial y

variedades vegetales.

Esto indica que es obligacion mantener varios datos guardados y al dia para
cuando lleguen a existir variantes. Esto ayudara a la citacion de entidades

extranjeras inminentes en varios procesos legales.

2. Se incluye un listado mas completo de los tipos de marca susceptibles de

registro en el pais, incluyendo ahora expresamente a los sonidos, olores,
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sabores, letras, niumeros, colores, formas de productos, relieves y texturas,

animaciones, hologramas, entre otros.

Es necesario detallar las caracteristicas completas de la misma, la cual es

parte representativa de un producto o servicio.

3. Se contempla expresamente la figura de distintividad sobrevenida por el
uso (Secondary Meaning) para las marcas carentes de esto, inclusive para

marcas tridimensionales.

Se convierte en indispensable un icono de representacion entre productos,

lo cual facilita el reconocimiento a cada uno de los mismos.

4. Se dispone expresamente la posibilidad de denegatoria de oficio de
marcas solicitadas de mala fe o como acto de competencia desleal, antes

contenida solamente en la Decision Andina 486.

Esto mantiene en pie el hecho de que un icono tenga similitud o atente contra

el derecho del competidor.

5. Se faculta a la Autoridad a denegar la transferencia de marcas que no

precautelen el riesgo de confusion en el consumidor.

Por consiguiente se determina la prohibicion de aquellos servicios que sean

perjudiciales y desorientados ante el cliente.

6. Se introduce la accion de cancelacion por genericidad.

Se refiere a un proceso de especificacion por medio de normas generales

aplicadas de modo riguroso

7. Se replantea el procedimiento de nulidad marcaria, con un término de 5
afos en via administrativa por vicios relativos, y un plazo indefinido para

vicios absolutos.
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Dicho articulo mantiene relacion con la nulidad del acto juridico, y puede ser
entendida como aquella que deriva del vicio del que adolece un determinado

proceso juridico.

8. Se introduce un requerimiento expreso de acreditar uso al momento de

realizar la renovacioén de un nombre comercial.

Esto indica que es de vital importancia respaldar y actualizar el distintivo de
dicha entidad comercial.

9. Se incluye un nuevo proceso voluntario, no contencioso, de
reconocimiento de notoriedad de marca, ademas de aquel que existe dentro
de procesos administrativos ante la Autoridad. (Marin, 2016)

Esto se puede indicar como un conjunto de actos sucesivos realizados por
una persona para pedir a la autoridad la legalizacién o reconocimiento de un

hecho importante.

Al registrar una marca, no solamente se obtiene su proteccién sino también otros

beneficios que se mencionan a continuacion:

1.8.4 Funcion juridica de la marca

La marca tiene una funcion diferenciadora de determinados productos o servicios
indicando la procedencia del producto o servicio, es decir, quién es el empresario
que produce el producto o presta el servicio. Esta seguridad proviene del derecho
gue atribuye a su titular usar en exclusiva, de forma que incluso en el caso de
gue el producto haya sido fabricado efectivamente por un empresario distinto del
titular, habrd de haberlo sido con autorizacién del titular de esta. La funciéon

distintiva se proyecta exclusivamente sobre los productos de la misma clase.

Por lo tanto una marca se rige en el principio de especialidad. De acuerdo con
este fundamento, estas se solicitan y se otorgan para una determinada clase de

productos.
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Por ejemplo, no se infringe el derecho de marca de “Camel” el que utiliza distintos
productos con el nombre “Kamel”. Exceptuando aquellas de renombre hablando

calidad.

1.8.5 Beneficios del Registro

Una vez realizado el tramite adecuado, y registrada legalmente la marca, la
persona o empresa que consta como su duefio recibe 3 beneficios principales

gue son los siguientes:

a) El poder de reclamar a otro negocio en caso de que piense que usa el
mismo simbolo o frase que estéa registrada. Para lo que debe presentar una
denuncia formal a las autoridades pertinentes, las mismas qué, procederan

a realizar la advertencia o penalizacion segun la legislacion de cada pais.

b) Una presuncion de propiedad, lo cual puede ayudar a rechazar a los
presuntos usuarios. Ayuda mucho en casos de problemas en los cuales otras
empresas o0 personas toman la marca o el logotipo para vender productos o

servicios de menor calidad o falsificados.

c) Los derechos exclusivos para reclamar una marca registrada. En el caso
de que una persona o empresa desee utilizarla, su duefio puede reclamarla
e incluso puede pedir indemnizaciones en los casos que se demuestre que
fue atacada en su reputacion por quien la utilizé. Estos beneficios que les
otorgan sobre la propiedad, les permitird a las empresas diferenciarse de la
competencia haciendo que los clientes vuelvan a consumir sus productos y

participar de sus servicios.

Para adentrarse un poco mas en lo que son las marcas es necesario conocer los
diferentes tipos de signos marcarios que existen en base a lo establecido tanto

por la doctrina como la norma.

El IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 2017) identifica seis tipos

distintos de signos marcarios, los cuales se desglosan de la siguiente manera:
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a) Marca de certificacion: Aquel signo destinado a ser aplicado a productos
0 servicios cuya calidad u otras caracteristicas han cumplido los requisitos
gue existe para obtener tal certificacion (Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual, 2017).

Es decir, una marca certificacion es un signo otorgado por una entidad
debidamente avalada, que premia su desenvolvimiento en el area a la que
se dedica, un ejemplo de esto es el sello que se otorga a las empresas que
obtienen cualquiera de las NORMAS ISO elaboradas por la Organizacion

Internacional para la Normalizacion.

b) Marca colectiva: signo adoptado por una asociacion de productores,
fabricantes, prestadores de servicio, organizaciones o grupo de personas
legalmente establecidas que sirve para distinguir los productos o servicios
producidos o prestados por los miembros de la asociacion (Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 2017).

Es decir, una marca colectiva puede ser utilizada por varias pequefas
empresas para distinguir sus productos como colaboracion o elaboracion de
una misma organizacion que acoge a distintos grupos de productores o
prestadores de servicios, en el pais un ejemplo internacionalmente conocido
esto es la marca “El Salinerito” que acoge la produccién de varias personas

distintas, estandariza el producto y lo saca a la venta con su marca.

¢) Marca tridimensional: Aquel signo que ocupa en si mismo un espacio
determinado (alto, ancho y profundo) (Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual, 2017).

d) Nombre Comercial: Signo o denominacion que identifica un negocio o
actividad econdmica de una persona natural o juridica. Dicha actividad se ve
representada por un local comercial (Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual, 2017).
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Por lo general el nombre comercial, es el que se encuentra registrado dentro
del Servicio de Rentas Internas (SRI) y ayuda a la identificacion de un

negocio.

e) Lema Comercial: Es la frase publicitaria que acompafia a una marca

(Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 2017).

Esto puede ser mediante slogan o frase que incentive el producto.

f) Denominacion de Origen: Es aquel signo que identifica un producto
proveniente de determinada region, y que redne requisitos especificos como
factores humanos y naturales (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual,
2017).

De esta forma se pueden ver los tipos de marca y sus subdivisiones que se

pueden inscribir en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

Por otro lado se encontré que en otros paises, sefiala a los lemas comerciales
como marcas, entendible desde el punto de vista que un lema comercial
necesariamente deber4 acompafiar a una marca, entonces observemos lo
sefialado por el articulo 175 de la Decision 486 de la Comunidad Andina de
Naciones, en el cual se permite a los paises miembros registrar como marca a
los lemas comerciales, respetando la legislacion de cada uno, entendiéndose a
frase comercial como un lema, palabra o leyenda utilizada como complemento
de la marca, y es deber de cada empresa implantar la marca, registrarla,
desarrollarla y protegerla para poder distinguir sus productos y servicios de las

demas empresas y poder tener el uso exclusivo de las mismas.

Cada empresa debe implantar su marca, desarrollarla, registrarla y protegerla
con la finalidad de distinguir sus productos y servicios, de las demas empresas

y asi tener el uso exclusivo de las mismas.

Al hablar de registro de marcas registradas a nivel mundial se obtienen ciertos

derechos indiscutibles que se abordan a continuacion.
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1.8.6 Derechos que obtienen los titulares de Marcas Registradas

Para saber cudles son los derechos que obtienen los titulares de Marcas
Registradas es importante anotar los derechos de propiedad intelectual segun la

(Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, 2017).

1. La propiedad intelectual hace referencia a los derechos exclusivos
otorgados por el Estado sobre las creaciones del intelecto humano, en
particular, las invenciones, las obras literarias y artisticas, y los signos y

disefios distintivos utilizados en el comercio.

La propiedad intelectual se divide en dos categorias principales: los
derechos de propiedad industrial, entre los que figuran las patentes, los
modelos de utilidad, las marcas, los disefios industriales, los secretos
comerciales, las obtenciones vegetales y las indicaciones geograficas; y
el derecho de autor y los derechos conexos, que guardan relacion con las

obras literarias y artisticas.

Por tanto se puede decir que los derechos obtenidos por registro de marcas, son
también un tipo de derecho de propiedad intelectual, que en este caso protege a

las patentes registradas que son distintas y originales con respecto a otras.

Para ampliar de mejor forma lo que es el derecho de la misma se citaran articulos

de la (Decision Andina 486, 2017) a continuacion:

Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira por
el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.
(Decisién Andina 486, 2017)

Es decir que, al momento de la aprobacion del registro de la Marca, los derechos

son inmediatamente adquiridos por su propietario y es libre de gozar de ellos.

Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de
impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes
actos (Decision Andina 486, 2017).

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante

sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre



23

productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha
registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o

acondicionamientos de tales productos;

Si llegado el caso un competidor adecua su logotipo y disefio de marca de
manera parecida o incluso idéntica a la ya registrada por otra persona, el titular

de la misma tiene el derecho de prohibir dicha accién.

b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se
hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha
registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para
los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas,

embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Esto implica el alterar de manera perjudicial el icono del competidor que

mantiene inscrita su marca.

c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales
que reproduzcan o contengan la marca, asi como comercializar o

detentar tales materiales;

Esto se puede dar por terceros quienes aprovechan la popularidad del servicio
para obtener beneficios sin dar ninguna indemnizacién hacia el titular de la

misma.

d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar
confusion o un riesgo de asociacion con el titular del registro.
Tratdndose del uso de un signo idéntico para productos o servicios

idénticos se presumird que existe riesgo de confusion

Esto indica que cualquier intento de similitud puede ser considerado como plagio

respecto a un servicio en particular.

e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca
notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos 0 servicios,
cuando ello pudiese causar al titular del registro un dafio econémico o

comercial injusto por razon de una dilucion de la fuerza distintiva o del
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valor comercial o publicitario de la marca, o por razén de un

aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.

Esto se puede interpretar por aquellas personas que atentan contra un servicio

de renombre, con el fin de sacarlos del mercado consumidor.

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

la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Considerado como copia perceptible al ojo humano, con planes maliciosos mas
no comerciales con el objetivo de disminuir la confianza hacia el producto

original.

Lo anteriormente citado tiene que ver con la Decision Andina 486, la que se dio
para regular el otorgamiento de marcas y patentes, y proteger los secretos
industriales y denominaciones de origen entré en vigencia el 1 de Diciembre del
afo 2000, el nuevo régimen incorpora aspectos sustantivos del ADPIC como el
trato nacional, el trato de la nacion mas favorecida, el esquema de trazado de
circuitos integrados y la observancia de las medidas en la frontera que redundara

en un mayor control de la pirateria.

Por otra parte para hablar de derechos de marca se tiene también el Convenio
de Paris que fue firmado en el afio 1883, Convenio que se aplica a la propiedad
industrial en su acepcién mas amplia, con inclusién de las patentes, las marcas,
los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad (una especie de
‘pequena patente” establecida en las leyes de algunos paises), los nombres
comerciales (la designacion bajo la cual se lleva a cabo una actividad industrial
o comercial), las indicaciones geograficas (indicaciones de procedencia y
denominaciones de origen) y la represion de la competencia desleal (Convenio
de Paris, 2017).

Es importante acotar, que el convenio de Paris vino a normalizar y regular las
acciones que se cometian entre marcas en el siglo pasado, haciendo que cada

empresa registre su marca y respete las diferencias que debe haber entre unay
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otra para evitar confusiones que pueden causar problemas legales a cualquiera

de las partes.

Es importante anotar conceptos acerca de lo que se considera como
competencia desleal para poder asi aclarar algunos de los articulos

anteriormente citados.

1.9. Competencia Desleal

En la lucha que se realiza por la preservacion y diferenciacion de marcas, para
garantizar al cliente un buen producto o servicio en distintos establecimientos,
se tienen muchas ideas de comercializacion y promocion; en donde la
imaginacion y creatividad es la principal protagonista para hacer que el mercado
pueda moverse y realizarse ventas que generen liquidez general en el pais, pero,
el problema se da, cuando competidores realizan malos actos que pueden
agraviar los intereses de los demas (comerciantes y consumidores); a estos
actos se los conoce como competencia desleal, es decir que es todo acto
realizado dentro de una actividad comercial contraria a las buenas practicas, en
la actualidad la competencia desleal se encuentra en la (Ley Organica de
Regulacion y Control de poder de Mercado, 2014) en el articulo 25 que dice: “Se
considera desleal todo hecho, acto o practica contrarios a los usos y costumbres
honestos en el desarrollo de actividades econdmicas, incluyendo aquellas
conductas realizadas en o a través de la actividad publicitaria”.

Por tanto, la competencia desleal también tiene que ver con la confusién que se
puede prestar para que los consumidores compren de un producto y no de otro

para lo que se presenta el siguiente concepto:

“El sistema marcario esta destinado a evitar que ciertos comerciantes confundan
al publico haciendo pasar sus bienes y servicios por los de otros, o aprovechen
el esfuerzo y gasto ajenos, imitando los signos identificatorios de los productos
comercializados por otros” (Bertone, 2008).

Teniendo asi que las confusiones pueden beneficiar a la competencia desleal y
hacer que una marca y sus duefios tengan grandes pérdidas debido a la

confusidon generada en los consumidores por la competencia.
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El derecho en contra de la competencia desleal tiene como objetivo proteger y
cuidar la competencia con todos los beneficios que tiene la misma mediante la
prohibicién de las conductas desleales, es decir, aquellas que ultrajan y van en
contra de los principios de buena fe, por lo cual generalmente se encuentran
dentro del ordenamiento juridico de un pais y se aplican mediante las politicas
econdmicas establecidas por el poder ejecutivo, es decir que se convierten en
elementos esenciales para promover la productividad y la competitividad general
de la economia de un pais. Por tanto, es necesario tener leyes que ayuden a

evitar de forma eficaz y eficiente la competencia desleal.

(Alvaré, 2013), tomando como referencia original el vinculo existente entre la
Competencia Desleal y la Propiedad Intelectual, se ofrece una visién de la
evolucion de la Competencia Desleal como parte integrante del Derecho de la
Competencia, con un andlisis tedrico doctrinal de la institucion, profundizando en
aguellos aspectos que resultan mas polémicos para el derecho comparado, asi
como el marco regulatorio utilizado por el Derecho Comparado para reprimir las
manifestaciones de la Competencia Desleal, particularmente en cuanto a las vias

y procedimientos disefiados a tal fin.

Por ellos es considerado desleal todo comportamiento que resulte objetivamente
contrario a las exigencias de la buena fe en el ambito del comercio y que tienda
a provocar la compra de un determinado producto en un sitio o lugar

determinado, mermando la libertad de decision o libre eleccién del destinatario.

1.9.1 Clasificacion de la competencia desleal

De acuerdo a la (Ley Organica de Regulacién y Control de poder de Mercado,

2014) se encuentran los siguientes actos:

Art. 27.- Practicas Desleales. - Entre otras, se consideran practicas desleales,

las siguientes:

1.- Actos de confusion. - Se considera desleal toda conducta que tenga
por objeto o como efecto, real o potencial, crear confusion con la actividad,
las prestaciones, los productos o el establecimiento ajenos. En particular,

se reputa desleal el empleo o imitacion de signos distintivos ajenos, asi
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como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de

identificacion que en el mercado se asocien a un tercero.

Por tanto, un acto de confusion es toda accién que hace que el consumidor crea
gue esta adquiriendo el bien o servicio que desea mediante engafios publicitarios

gue no le permitan identificar con claridad la marca deseada

2.- Actos de engafio.- Se considera desleal toda conducta que tenga por
objeto o como efecto, real o potencial, inducir a error al publico, inclusive
por omision, sobre la naturaleza, modo de fabricacién o distribucion,
caracteristicas, aptitud para el uso, calidad y cantidad, precio, condiciones
de venta, procedencia geografica y en general, las ventajas, los atributos,
beneficios o condiciones que corresponden a los productos, servicios,
establecimientos o transacciones que el operador econdmico que
desarrolla tales actos pone a disposicion en el mercado; o, inducir a error
sobre los atributos que posee dicho operador, incluido todo aquello que

representa su actividad empresarial.

Configura acto de engafio la difusion en la publicidad de afirmaciones sobre

productos o servicios que no fuesen veraces y exactos.

La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones en la publicidad

corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de anunciante.

3.- Actos de Imitacién. - Particularmente, se consideraran practicas
desleales:

a) La imitacién que infrinja o lesione un derecho de propiedad intelectual

reconocido por la ley.

Respecto a estos actos se entiende que pertenece a un hecho de confusion

considerado como competencia desleal.

b) La imitacion de prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero
cuando resulte idonea para generar confusion por parte de los
consumidores respecto a la procedencia empresarial de la prestacién o
comporte un aprovechamiento indebido de la reputacién o el esfuerzo

ajeno. Las iniciativas empresariales imitadas podran consistir, entre otras,
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en el esquema general, el texto, el eslogan, la presentacion visual, la

musica o efectos sonoros de un anuncio de un tercero.

Se indica de manera particular que la imitacion de signos distintivos u otros
medios de identificacion que se asocien a un tercero son desleales. Siendo la

imitacion considerada como confusion.

c) La imitacion sistematica de las prestaciones o iniciativas empresariales
de un tercero cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a
impedir u obstaculizar su afirmaciéon en el mercado y exceda de lo que,

segun sus caracteristicas, pueda reputarse como una respuesta natural.

Este texto indica que existe una préactica desleal debido a que genera riesgo de
asociacion respecto a creaciones formales o medios de identificacion de un

tercero.

4.- Actos de denigracion. - Se considera desleal la realizacion, utilizacién o
difusion de aseveraciones, indicaciones o0 manifestaciones sobre la
actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones
mercantiles de un tercero o de sus gestores, que puedan menoscabar su
crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.

Constituyen actos de denigracion, entre otros:

ad Realizar, utilizar o difundir aseveraciones, indicaciones o
manifestaciones incorrectas o falsas u omitir las verdaderas, con el objeto
o0 que tengan por efecto, real o potencial, menoscabar el crédito en el

mercado del afectado.

Considerado como un acto dafiino el crear falsas acusaciones o alteraciones de

la verdad con el fin de disminuir la credibilidad del producto.

b) Realizar, utilizar o difundir aseveraciones, indicaciones o0
manifestaciones que refieran a la nacionalidad, las creencias o ideologia,
la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias

estrictamente personales del afectado.
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Se refiere al deshonor y desprestigio del origen y procedencia del servicio,
atentando contra su cultura, intimidad afectando y ocasionando heridas

personales.

0 Realizar, utilizar o difundir aseveraciones, indicaciones o0
manifestaciones que, debido al tono de desprecio o ridiculo, sean
susceptibles de menoscabar el crédito del afectado en el mercado. Admitir

prueba en contrario.

Esto hace énfasis a la forma de expresion en la que terceros se refieren hacia el
servicio, provocando graves faltas en la integridad del titular e incluso hasta de

los consumidores.

5.- Actos de comparacion. - Se considera desleal la comparacién de la
actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento propios o
ajenos con los de un tercero, inclusive en publicidad comparativa, cuando
dicha comparacion se refiera a extremos que no sean analogos, relevantes

ni comprobables.

El realizar una confrontacidén o examen de acuerdo a los beneficios de terceros
con el objetivo de denigrar al titular sin documentos validos y aprobados por el

duefio de la marca patentada.

6.- Explotacibn de la reputacion ajena. - Se considera desleal el
aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de
la reputacion industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el

mercado.

Se estima ingrato el acto indebido que utilice caracteristicas beneficiosas de un
titular del producto para tomar superioridad a terceros sin el consentimiento del

propietario de la marca.

7.- Violacién de secretos empresariales. - Se considerara como secreto
empresarial cualquier Informacién no divulgada que una persona natural o
juridica legitimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad
productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a

un tercero, en la medida que:
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a) La informacion sea secreta en el entendido de que como conjunto o0 en
la configuracién y composicion precisas de sus elementos no sea conocida
en general ni facilmente accesible a las personas integrantes de los circulos

gue normalmente manejan el tipo de informacion de que se trate.

En el momento en el que la informacion no es socializada de la manera

adecuada, se considera oculta o secreto.

b) La informacion tenga un valor comercial, efectivo o potencial, por ser

secreta.

Debido a que la informacion debe ser expuesta para no ser considerada un

secreto empresarial, esta debe contener un valor comercial, positivo y latente.

c) En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo

control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

Se puede mantener dicho secreto empresarial bajo condiciones pertinentes
segun sea el caso, siempre y cuando esta no sea susceptible de transferir a un

tercero.
Se considera desleal, en particular:

a) La divulgacion o explotacion, sin autorizacion de su titular, de secretos a
los que se haya tenido acceso legitimamente, pero con deber de reserva,
o ilegitimamente, como resultado de alguna de las conductas previstas en

el literal siguiente o en el numeral 8 de este articulo.

Esto se puede entender como la persona que guarde informacion podra
transmitirla o0 autorizar su uso a un tercero. Siempre y cuando sea un usuario
autorizado, el mismo que tendréa la obligacion de no divulgarla por ningiin medio,
salvo pacto en contrario con quien le transmitié o autorizé el uso de dicho

secreto.

b) La adquisicibn de informacién no divulgada, cuando resultara, en

particular, de:

1) El espionaje industrial o comercial;
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2) El incumplimiento de una obligacién contractual o legal,
3) El abuso de confianza,;

4) La induccion a cometer cualquiera de los actos mencionados en los

numerales 1), 2) y 3); y,

5) La adquisicion por un tercero que supiera o debia saber que la

adquisicion implicaba uno de los actos mencionados en los numerales 1),
2), 3)y 4).

Se entiende por toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo,
puesto, desempefio de su profesion o relacion de negocios, tenga acceso a una
informacion no divulgada, este debera abstenerse de usarla y de compartirla, sin
causa justificada, y sin consentimiento del titular, incluso cuando su relaciéon

laboral o de negocios haya culminado.

Los diferentes actos de competencia desleal que se presentan dentro de la Ley
Orgéanica de Regulacion y Control del Poder de Mercado no afectan a laimagen
de la empresa, sino que también generan que los clientes se sientan confundidos
y no crean en la veracidad de la misma. El levantar falsos y distorsionar la
informacion de la empresa puede ocasionar sanciones graves que deberan

responder los que las realicen.

Conceptualizada como conjunto de normas juridicas que constituyen una parte
determinante del Derecho de la Competencia y junto con la defensa de la
competencia representa la totalidad del contenido de esta rama del Derecho.
Tiene por esencia estudiar y constrefiir la accion concurrencia realizada en el
mercado para atraer clientes, por medios contrarios al uso y costumbre

establecidos en la Ley.

Dado el progreso de los usos y costumbres comerciales propia de la dinamica
de la cultura y la amplitud de estos conceptos, no es posible establecer con
exactitud cuantos y cuales son los actos de competencia desleal, por lo que el
asambleista ecuatoriano opta por usar una norma general que contiene juicios
para determinar si un acto es de competencia desleal o no. De esta manera se

puede establecer que la Ley de Propiedad Intelectual tiene vacios o lagunas
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legales que el legislador ecuatoriano no ha percibido, dando lugar al

cometimiento de la competencia desleal sin que sea debidamente sancionada.

Existen muchas entidades que para subir de escala levantan falsos y se dedican
a practicar una competencia desleal, como en muchos de los casos no se toma
acciones correctivas, estas empresas siguen perjudicando al resto sin recibir una

sancion correspondiente al caso.

La competencia desleal se clasifica mejor en la tabla que se presenta a

continuacion:

Actos que implican captacion desleal de
clientes

Actos de confusion de prestaciones, engafio,

publicidad engafiosa publicidad molesta, etc.

Actos de obstaculizacién desleal de los
competidores

Violacibn de secretos, los actos de

denigracién, los de discriminacion, etc.

Actos de explotacién desleal de esfuerzo

Imitacion servil, aprovechamiento de

Reputacion ajena y divulgacion de secretos.

Actos de obtencién de una ventaja

competitiva mediante violacion de normas

Violacion de precios impuestos por ley,
incumplimiento contractual, induccién a la
violacién contractual y la ruptura del vinculo

de distribucion; y

Actos de perturbacién de mercado

Entrega gratuita de productos de prensay el

abuso de posicion de dominio.

Tablal. 1 Competencia desleal

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual , 2013)

Elaborado: Monar Cesar, 2017

Segun distintos actores

la competencia desleal

también tiene otras

clasificaciones las que se acotan a continuacion:

1.9.2 CLASIFICACION DE HEFERMEHL:

Citado del (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), 2017), este
autor de la doctrina alemana, agrupa la competencia desleal en los siguientes

estamentos:
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a) Actos que implican captacion desleal de clientes: actos de confusion de
prestaciones, engafo, publicidad engafosa publicidad molesta, etc.
Entre estas se encuentra la publicidad considerada como spam, que
hacen que la persona que va a adquirir el producto o servicio se vea
burlada y decida tomar una decisién inadecuada o perjudicial para

ciertas empresas.

Esto se centra en la forma de comunicacion de una marca hacia los
consumidores, elaborada por terceros mediante sistemas que puedan confundir
0 engafar al cliente con la intencion de dafiar un determinado producto de

renombre.

b) Actos de obstaculizacion desleal de los competidores: violacion de
secretos, los actos de denigracion, los de discriminacion, etc.; de lo que
se puede decir, que, a mas de constituir un delito, hacen que el cliente
se confunda y no tenga un criterio propio de determinada marca o

empresa.

Se considera inconveniente abusar de la confianza, emitir criterios de secretos
empresariales, medios de expresion que humillen a determinado icono

provocando desorden en la decision del consumidor.

c) Actos de explotacion desleal de esfuerzo: imitacion servil,
aprovechamiento de reputacion ajena y divulgacion de secretos.

En este tipo de actos, las empresas que imitan o toman el nombre de otra marca
son las que ganan y tienen rédito del buen nombre de una empresa ya

posicionada en el mercado.

d) Actos de obtencion de una ventaja competitiva mediante violacion de
normas: violacion de precios impuestos por ley, incumplimiento
contractual, induccion a la violacion contractual y la ruptura del vinculo

de distribucion.

Se entienden los casos en los que se venden productos mas baratos, o no se

respetan acuerdos de distribucidn previamente establecidos.
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e) Actos de perturbacién de mercado: Entrega gratuita de productos de
prensa y el abuso de posicion de dominio.
Esto origina que el cliente no se pueda informar acerca de las empresas

competencia 0 mas pequenias.

Por tanto, esta clasificacién da un enfoque mas amplio a la competencia de
mercado “sucia” y que no respeta el derecho de protagonismo que deben tener

todas las marcas que prestan el mismo producto o servicio.

1.9.3 CLASIFICACION DE ROUBIER- ASCARELLI:

Tomado de (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), 2017), éste
autor de la doctrina francesa hace una division de actos desleales en cuatro

grupos que son:

a) Actos de confusion: que considera son aquellos mediante los cuales el
competidor trata de confundir al consumidor sobre productos, servicios
o el establecimiento. Confusion, engafio y la imitacién desleal de

prestaciones.

Esto quiere decir el desarrollo de un comportamiento idéneo para crear

equivocacion en una determinada actividad, prestaciones, o0 servicios ajenos.

b) Actos de denigracion, que son los que buscan denigrar los productos,
servicios o el establecimiento de un competidor por denigracion y

publicidad comparativa.

Es considerado como aquella accion realizada por terceros buscando

menoscabar la reputacion de una empresa en el mercado

c) Actos de desorganizacion interna del competidor: que son aquellos que
buscan la desarticulacion de la empresa del competidor y su eliminacion
dentro del mercado. Violacion de secretos, supresion de signos
distintivos, supresion de publicidad e induccién a la violacion

contractual.
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Segun el presente acto desleal una empresa reduce el personal de su
competidora para después establecer vinculos laborales con dichos trabajadores
contactandolas para que todos ellos terminen su vinculo laboral y perjudicar al

producto rival.

d) Actos de desorganizacion general del mercado: mediante los cuales se
pretende la obtencion de provechos desleales del desorden del

mercado, mediante la venta a pérdida y la violacién de normas.

Se puede interpretar como el camino desleal para desarticular la empresa

competidora, obteniendo beneficios ajenos de la confusién del mercado.

1.9.4 CLASIFICACION DE GHIDINI:

Tomado de la pagina del (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 2017),
el autor de doctrina italiana establece la clasificacion considerando las siguientes

funciones de la empresa:

a) Funcion distintiva: (confusion, abuso de signos distintivos y la imitacion

servil.

Esta funcién hace que cada marca tenga sus distintivos y no puedan parecerse

para que la competencia desleal entre empresas no pueda darse.

b) Funcion promocional: (productos o servicios fundamentalmente),

denigracion.

Comparacién desleal, publicidad engafiosa y la apropiacion de la fama de los

productos o empresas.

c) Funcion distributiva: o de libre acceso al mercado y distribucion

equitativa.

Violaciéon de derecho de exclusiva, maniobra de precios y boicot.

d) Funcion de politica de personal: transferencia desleal de dependientes

y agentes.
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La utilizacion de varios mecanismos para conseguir distintos objetivos politicos

desleales.

e) Funcion de investigacion y desarrollo: abuso de secretos, competencia
desleal de ex dependientes, competencia parasitaria y violacion de

normas publicas.

El exceso de secretos, el trato desleal hacia los competidores, dafios y perjuicios
hacia un producto o servicio de renombre y el incumplimiento de reglamentos

establecidos.

1.9.5 CLASIFICACION SEGUN LOS INTERESES AFECTADOS:
(Emmerich y Menéndez).

Los autores de la doctrina chilena y tomados de ((IEPI) Intelectual, 2013),
agrupan los actos de competencia desleal en funcion de los intereses afectados

ya sea al consumidor, al competidor o al sistema mismo de mercado.

a) El grupo que responde a la proteccion del empresario, consiste en la

salvaguarda de su posicion adquirida en el mercado.

Estos son actos de competencia desleal presentados en la violacion de secretos,
imitacion servil que no genera riesgo de confusion, la confusion y la incitacion a

ruptura de contratos.

b) El grupo que responde a la proteccién del consumidor, consiste en los
actos que buscan garantizar la autonomia de su decisién al momento

de adquirir bienes y Servicios.

Esto se puede reconocer por medio de la publicidad insincera, comparativa
desleal, la explotaciébn de los sentimientos o pasiones del consumidor y la
atraccion mediante estimulos distintos a la propia prestacion.

c) El grupo de proteccion del mercado, mira el mantenimiento del orden
competencial libre y no falseado, asegurando la correccion del trafico

econdmico.
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De acuerdo a este parrafo dichos actos desleales son la discriminacion, la venta
a pérdida, el abuso de posicion dominante y la obtencién de ventajas mediante

violacién de normas

1.10. EFECTOS CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVOS DE
LA COMPETENCIA DESLEAL

1.10.1 Efectos en lo civil

Al hablar de responsabilidad Civil necesariamente hay que referirse a la doctrina
gue recorre en los codigos civiles de América del Sur, que es consecuencia del
proyecto de Andrés Bello, es asi que el (Codigo Civil, 2005), en su articulo 1453

sefala:

Art. 1453.- Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades
de dos 0 mas personas, como en los contratos o convenciones; ya de un
hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptacion de
una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia
de un hecho que ha inferido injuria o dafio a otra persona, como en los
delitos y cuasidelitos; ya por disposicién de la ley, como entre los padres
y los hijos de familia. (Cédigo Civil, 2005).

Del articulo transcrito, se puede mencionar que una de las fuentes de las
obligaciones son los contratos. Asi mismo, que las obligaciones son el vinculo
juridico en virtud del cual una persona determinada debe realizar una prestacion

en provecho de otra.

Asi se colige que las fuentes de las obligaciones son los contratos, de los cuasi
contratos, de los delitos y cuasidelitos y el mandato de la ley. Al referirse a los
actos de competencia desleal se esta entrando en el campo del delito civil y del
cuasidelito, el delito civil es entendido también como un ilicito civil, término
juridico que es definido por Bejarano Sanchez, citado este a su vez por el
Diccionario Juridico Mexicano de la Universidad Autbnoma de México como: “la
ilicitud es también lo que es contrario a las buenas costumbres por lo que, en el
obrar contractual, no solo se debe tener una conducta licita sino también

honesta” (Diccionario Juridico Mexicano, 2001) (pag. 18).
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Y por cuasidelito se entiende:

Cuando alguien con su conducta causa un dafio a un tercero en su persona o
bienes, sin que ese dafio derive de algun vinculo anterior que los una, debe
pagar los dafios ocasionados en virtud de una responsabilidad extracontractual
o cuasidelito, también denominada culpa extracontractual, y es la contrapartida
de la culpa contractual que se presenta cuando entre el autor del dafio y la
victima existe un vinculo y el dafio se liga al mismo (Diccionario Juridico
Mexicano, 2001, pag. 364).

En las leyes ecuatorianas, el (Cddigo Civil, 2005) en su articulo 2214 se refiere
a un cuasidelito como: “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido
dafio a otro, esta obligado a la indemnizacion; sin perjuicio de la pena que le
impongan las leyes por el delito o cuasidelito”. Es decir que establece una

responsabilidad civil, consistente en la indemnizacion por dafios y perjuicios”.

En tal virtud un acto de competencia desleal, dentro de las relaciones
comerciales del mercado relevante, que cause dafios y perjuicios a un
competidor, que sea realizado con malicia, dolo o intencidén de causar dafio, esta

obligado a la correspondiente indemnizacién pecuniaria.

Un claro ejemplo es la utilizacién del nombre comercial de un restaurante que
goza de prestigio, reconocimiento y de hecho es una franquicia, se vera afectado
en la medida en que los actos comerciales realizados por quien esta haciendo
uso fraudulento del nombre comercial dafien la imagen con la venta de productos

en mal estado, o en proporciones menores a los de la franquicia original, etc.

Es por ello que se indica que cualquier persona que este fuese ya sea natural o
juridica que participe en el mercado y los intereses econémicos que resulte
perjudicado de cualquier manera por una conducta desleal empiezan los cargos

en contra de ellos frente al ejercicio ilicito que le afecte a la parte que demanda.

Las reglas de la competencia desleal exigen que todo comerciante se
conduzca conforme a los usos honestos en materia industrial y comercial.
La violacién a esta obligacién legal otorga al comerciante afectado por esa

desviacion en el comportamiento de otro comerciante, el derecho



sustantivo de iniciar una accion de competencia desleal con miras a la
cesacion de los actos de competencia desleal, y a la obtencion de la
indemnizacion correspondiente (Alvear, "Derecho de correccion del

mercado: Derecho de la competencia y competencia desleal”, 2006).

Se indica claramente que la competencia desleal se encuentra vinculada
directamente con la propiedad intelectual en la que tiene relacién con las
creaciones, inversiones, nombres, colores e imagenes creadas por una persona

u asociacion.

En ausencia de normativa especifica sobre competencia desleal, es el principio
de responsabilidad extracontractual, consagrado en el ordenamiento civil, el que
provee la base para accionar contra actos de competencia desleal. Sin embargo,
esta proteccion resulta insuficiente pues existen varias conductas en las cuales
no se produce dafio efectivo, y que, al amparo de las normas puramente civiles,

no pueden ser detenidas ni sancionadas (Jara, 2003)

1.10.1.1 Proceso civil en larealizacion de la demanda

Gréfico 1. 1 Proceso Civil demanda
Fuente: (Jacho, 2016)
Elaborado: Monar Cesar, 2017
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1.10.2 Efectos en lo Penal

La responsabilidad penal nace ante la concurrencia en conjunto de todos los
elementos constitutivos del tipo penal, que segun la doctrina y el codigo

sustantivo penal se los puede deducir de la propia definicién de delito.

Se entiende entonces por delito a criterio de (Jimenez, 2013), "el acto tipico
antijuridico, imputable, culpable, sancionado con una pena y conforme a las
condiciones objetivas de publicidad”, es decir debe existir una accion u omisién
de una persona, esta accion debe ser tipica, es decir establecida y descrita en la
ley penal; ademas la accion tienen que ser antijuridica, vale decir, contraria al
ordenamiento juridico; la persona que realiza la accion debe ser imputable, es
decir debe estar en pleno goce de sus facultades mentales; esta actuacion
ademéas debe ser culpable, es decir realizada con voluntad y consciencia,
voluntad es el querer hacer, y consciencia es el saber los que se esta haciendo;
y el tltimo elemento es la punibilidad, es decir que la ley debe determinar la pena
gue se debe imponer a esta conducta antijuridica. Si uno de estos elementos
llegase a faltar, no existe delito y en consecuencia no existe responsabilidad

penal.

En el caso que se ocupa, para que un acto sea calificado de competencia desleal
Nno es necesario que exista el elemento de culpabilidad, es decir la voluntad y
consciencia para que acarree la responsabilidad civil; sin embargo si se quiere
gue nazca la responsabilidad penal en un acto de competencia desleal es

requisito indispensable para que el juez califique el delito.

Se puede dar la responsabilidad penal en los actos de competencia desleal,
cuando estos actos ademas constituyan un delito punible; como por ejemplo las
injurias calumnias; aseveraciones falsas proferidas en descrédito y deshonra del
competidor, el asegurar que el propietario de un negocio es un violador, un

narcotraficante, un asesino, etc.

Constituye segun la Ley de Propiedad Intelectual un acto de competencia desleal
y no prevé sanciones mas alla de las civiles o administrativas, pero ocurre algo
interesante, el cédigo penal sustantivo de su parte califica esta actuacion como

un delito denominado injuria calumniosa grave.
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Ahora bien, le corresponderia a la autoridad competente en materia
administrativa, refiriendose al IEPI, a sabiendas que el documento esta derogado
se evalla las actuaciones cometidas a su jurisdiccion administrativa, y si en este
proceso encontrare indicios de la comisién de un delito, se debe remitir a la
Fiscalia, para que esta como titular de la accién penal en el Ecuador, inicie la
indagacion previa, la Instruccion Fiscal y las demas fases del juicio penal. El juez
penal califica, los elementos del tipo delictivo, y evalla si esta conducta ha sido
realizada con voluntad y consciencia, si es asi, nace la responsabilidad penal;
caso contrario no; pero lo que siempre va a existir es la responsabilidad civil, por

dafios y perjuicios derivados de ese acto de competencia desleal.

Mientras que en la Codificacion de la ley de Propiedad Intelectual (2006), en el
articulo 239 indica que su uso por personas no autorizadas, sera considerado un
acto de competencia desleal, inclusive los casos en que vayan acompafadas de
expresiones tales como "género”, "clase", "tipo", "estilo", "imitacion" y otras

similares que igualmente creen confusién en el consumidor.

La Ley de Propiedad Intelectual en si, no constituye ley penal, pero sin embargo
a partir del articulo 319 establece los tipos delictivos que son susceptibles de
responsabilidad penal, y que en consecuencia reunirian todos los elementos del
delito, asi por ejemplo el articulo 322 de la ley de propiedad intelectual sefiala
como pena privativa de la libertad de prision de un mes a dos afos y pena
seiscientos cincuenta y siete unidades de valor constante, dependiendo de los
dafos y perjuicios para quienes fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas,
sellos o envases gque contengan marcas de alto renombre o notorias, registradas

en el pais o en el exterior.

El bien juridico protegido es la competencia econdmica como principio tanto

politico como institucional, proteccion y defensa de los siguientes intereses.
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Interés del Empresario

Grafico 1. 2 Interés del Bien Juridico
Elaborado: Monar Cesar, 2017

El esfuerzo de la legislacién es mantener el derecho en contra de la competencia

desleal en la que posee la siguiente estructura.

e Disposiciones generales, incluida clausula general prohibitiva de los actos
de competencia general.

e Actos de competencia desleal (novedad: omisiones engafosas y
practicas agresivas).

e Practicas comerciales desleales con los consumidores (por engafiosas o
agresivas).

e Acciones y cuestiones procesales.

e Caodigos de conducta (Palau, 2013).

Por lo tanto, se considera que para el ambito de lo penal en lo relacionado a la
competencia desleal deben tenerse en cuenta los postulados a lo referente a la

intervencién penal minima.

La visualizacion del Derecho Penal como ultima ratio, contrasta con la
tendencia a incrementar las penas como mecanismo de prevencién social
y a criminalizar conductas en funcién de situaciones coyunturales. Desde
esta perspectiva, se enfatiza en la conveniencia de reducir el ejercicio del
ius puniendi estatal en el orden econdmico —incluyendo lo relativo a

competencia desleal (Jara, 2003).

Es por ello que el proceso penal depende de las situaciones de especial
gravedad, y enfatizando en mecanismos juridicos alternativos, en relacion a la
competencia desleal facilita la plena vigencia del derecho a la libertad y

proteccion al consumidor.
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La libertad de competencia debe ser concebida como un elemento fundamental
para el libre desarrollo de la personalidad que comprende a la competencia

desleal en referencia a las préacticas restrictivas.

1.10.2.1 Proceso penal

Intervencién

de la fiscalia Investigacion Instruccion
de oficio o0 a Z> Previa Z> Fiscal
peticion de la
parte
:1] hd
Etapa de

Juicio evaluacion y
preparatoria

Gréfico 1. 3 Proceso Penal
Fuente: (Jacho, 2016)

Elaborado: Monar Cesar, 2017

1.10.3 Efectos en lo administrativo

En virtud de las facultades que la ley le otorga al Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual, ante una violacién de los derechos protegido por la Ley de
Propiedad Intelectual, esta entidad administrativa puede dictar medidas
preventivas o cautelares, pues la ley le faculta tanto al juez, como al IEPI, dictar

este tipo de medidas.

El Estado a través de Ley de Propiedad Intelectual establece como organismo
competente para la tutela administrativa con potestad de tomar medidas de
inspeccion, requerimiento de informacion y establecer sanciones por la violacién

de los derechos al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

La responsabilidad administrativa en este caso se traduce, al amparo de lo
dispuesto en el articulo 339 de la Ley de Propiedad Intelectual, en una multa

entre quinientos (500) dolares de los Estados Unidos de América y cien mil
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(100.000) délares de los Estados Unidos de América, de acuerdo a la reforma
introducida por el numeral 2, de la Disposicion Derogatoria Décimo Tercera de
la Ley Orgéanica de Regulacién y Control del Poder de Mercado; que introduce el
valor sefalado, en lugar del que constaba antes en la Ley de Propiedad
Intelectual, esto es, una multa de veinte a setecientas unidades de valor

constante.

Las medidas que puede adoptar el IEPI, con caracter de cautelares o preventivas
de acuerdo al articulo 336 de la Ley de Propiedad Intelectual, son las mismas
gue pueden dictar los jueces civiles de acuerdo al articulo 308 de la citada ley, y

estas medidas son las siguientes:

Art. 308.- [...]

1.11 El cese inmediato de la actividad ilicita;

a) La suspension de la actividad de utilizacion, explotacién, venta, oferta
en venta, importacion o exportacion, reproduccién, comunicacion,
distribucion, segun proceda; y,

b) Cualquier otra que evite la continuacion de la violacion de los derechos.

(Propiedad Intelectual y Competencia Desleal:, 2013)

Con respecto al literal c, la ley hace hincapié en sostener, cuales con los actos
conexos que el cese de la actividad ilicita debe contener; estos de acuerdo al

articulo 309 de esta Ley son:
Art. 309.- El cese inmediato de la actividad ilicita podra comprender:

a) La suspension de la actividad infractora o la prohibicién al infractor de
reanudarla, o ambas;

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

c) El retiro del comercio de las mercancias, ejemplares ilicitos u objetos
infractores y, su depdsito judicial; y,

d) Cualquier otra medida que resulte necesaria para la proteccion urgente

de los derechos sobre la propiedad intelectual, atenta la naturaleza y
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circunstancias de la infraccion. (Propiedad Intelectual y Competencia
Desleal:, 2013)

Teniendo en cuenta que estas medidas son de caracter provisional y revocables,
el IEPI las adopta si de las pruebas que llegare a presentar el solicitante se
pudiera colegir que existen indicios graves que hagan presumir la comisién de
un ilicito en materia de propiedad intelectual, medidas que de acuerdo al articulo

339 pueden ratificarse o suspenderse al concluir el proceso investigativo.

De otra parte, un acto de competencia desleal, esta sujeto a la prevencion,
control y sancién por parte de la Superintendencia de Control de Poder de
Mercado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Organica de Regulacién y Control
del Poder de Mercado (R.O N°, 2011), a lo largo de su desarrollo; en especial el

articulo 37 que establece lo que sigue:

Art. 37.- Facultad de la Superintendencia de Control del Poder de
Mercado.- Corresponde a la Superintendencia de Control del Poder de
Mercado asegurar la transparencia y eficiencia en los mercados y
fomentar la competencia; la prevencion, investigacion, conocimiento,
correccion, sancion y eliminacion del abuso de poder de mercado, de los
acuerdos y practicas restrictivas, de las conductas desleales contrarias al
régimen previsto en esta Ley; y el control, la autorizacion, y de ser el caso
la sancién de la concentracibn econdémica. La Superintendencia de
Control del Poder de Mercado tendra facultad para expedir normas con el
caracter de generalmente obligatorias en las materias propias de su
competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales y

las regulaciones expedidas por la Junta de Regulacion.

Como puede verse esta entidad, al pertenecer a la Funcién de Transparencia y
Control Social, es la encargada de velar por la eficiencia del mercado, a través
de un control preventivo y al mismo tiempo sancionador de las conductas que
involucren précticas anticompetitivas, es decir, segun la propia Ley, abusos del
poder de mercado, tales como: acuerdos y practicas restrictivas, las conductas

desleales contrarias al régimen previsto en la Ley.
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En su libro V la (Ley de la Propiedad Intelectual , 2006), se pronuncia sobre la
tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual y en su art. 332
manifiesta: La observancia y el cumplimiento de los derechos de Propiedad

Intelectual son de interés publico.

Asi como también el control de las concentraciones econémicas, pues como mas
adelante la misma ley establece, las concentraciones econdmicas de cualquier
modalidad deben notificarse a la Superintendencia para su aprobacion,

acondicionamiento o negacion.

De tal manera que es innegable la participacion directa de este organismo de
control para evitar, para el caso que se ocupa, los actos de competencia desleal,
gue pueden desestabilizar el mercado en perjuicio de la sociedad, sefialando
gue estas atribuciones las consolida mediante la aplicacion del catalogo de
atribuciones que le atribuye mas adelante, en el articulo 38, esta misma Ley,
potestades que incluyen, sanciones, control, requerimiento de cualquier tipo de
informacion a entidades publicas y privadas, autorizacion de concentraciones

econdmicas, etc.

Patricia Alvear Pefia en su libro "Derecho de correccion economica, defensa de
la competencia y competencia desleal” manifiesta lo siguiente sobre el derecho

de la competencia:

La defensa de la competencia encuentra su razon de ser en la proteccion
de la libre competencia, eficiencia del mercado y el derecho de los
consumidores, con el fin de que la autonomia de los operadores
economicos no regulada en el ambito del trafico mercantil ocasione
practicas abusivas para acaparar y atraer para si el mercado logrando una
ventaja competitiva ilegal, restringiendo la libertad de acceso al mercado
y manipulando las condiciones o elementos organizativos de la actividad

economica” (Alvear, 2012, p. 88).

Los bienes protegidos por la defensa de la competencia no son los mismos
bienes protegidos por la competencia desleal ya que este se protege desde una
Optica privada que afecta econdmicamente a los empresarios.
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(Alvear, Derecho de correccion economica, defensa de la competencia y
competencia desleal , 2012), manifiesta lo siguiente sobre el derecho de la

competencia:

De hecho, la legislacion se encarga de proteger tanto a la una parte como a la
otra debido a que la defensa de la competencia protege a ambas partes y no se
encuentre afectada por actos de interés privado o con relacion a la propiedad

intelectual.

Las principales competencias conferidas por ley en cuanto a tutela administrativa

se refieren y facultan son:

Nulidad del registro Actividad a cargo de la cual, la
autoridad nacional competente
decretara, de oficio o a solicitud de
cualquier persona y en cualquier
momento la nulidad. Absoluta de un
registro de marca cuando se la
hubiese concedido en contravencion
con lo dispuesto en los arts. 134 y
13592 del Régimen Comudn de
Propiedad Industrial de la CAN
(Decision 486).

Nulidad relativa Se la solicitard cuando se hubiera

contravenido lo dispuesto en el

art. 130 o cuando se hubiera
efectuado de mala fe. Esta accion
prescribird a los cinco afios contados
desde la fecha de concesion del

registro impugnado.

Funcién controladora Pero claro esta que para poder
realizar cualquiera de estos actos, es

necesario una previa motivacion.
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Los actos administrativos,
resoluciones o fallos que no se
encuentren debidamente motivados
se consideraran nulos. Las servidoras
o servidores responsables seran

sancionados.

Tablal. 2 Competencia Tutela Administrativa
Fuente: (Ley de la Propiedad Intelectual , 2006)
Elaborado: Monar Cesar, 2017

1.10.3.1 Proceso Administrativo
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Gréfico 1. 4 Proceso Administrativo
Fuente: (Jacho, 2016)
Elaborado: Monar Cesar, 2017

1.11. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LOS DERECHOS
FRENTE A ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL.

La tutela judicial de los derechos, son todos aquellos derechos de las personas
a formar parte de los procesos y de las actividades juridicas que conlleva a la
decision sobre la peticibn tomada, por lo tanto, esto puede definir en la
realizacion de un proceso adecuado frente a la competencia desleal con el Unico
fin de proteger los legitimos derechos de las personas que laboran ya sean

naturales o juridicas.
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El Estado debe ser quien ejerza la tutela efectiva de los derechos de
Propiedad Intelectual, mediante un organismo especializado y dedicado
al registro, seguimiento y proteccién de cualquier creacion sujeta a
derechos de autor o de marcas; en el caso del Ecuador es la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, el cual debe resolver
todo aquello relacionado con temas de falsificacion, plagio y competencia
desleal (Lopez D. , 2013).

Por ello es necesario saber que a una tutela judicial efectiva se le considera como
un derecho humano ya que mediante el proceso se puede proteger
adecuadamente las normas juridicas ya establecidas, en la que se tiene un
caracter de permanencias no solo por el hecho de hacerlas cumplir sino mas
bien con el proposito de eximir conflictos y hacer efectivo el derecho declarado
o constituido (Aguirre, 2013).

Mediante lo que se menciona el (Codigo Organico de la Funcion Judicial, 2009),

expone textualmente lo siguiente:

En el articulo 23 sobre Principio de Tutela Efectiva de los Derechos se menciona
que “La Funcién Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber
fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados
en la Constitucién y en los instrumentos internacionales de derechos humanos o
establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o quienes

invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la garantia exigida.

Deberan resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido
los litigantes sobre la Unica base de la Constitucion, los instrumentos
internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales

ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del proceso.

La desestimacion por vicios de forma Unicamente podra producirse cuando los
mismos hayan ocasionado nulidad insanable o provocando indefension en el

proceso.
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Por lo tanto, se indica que la tutela judicial surge del quebrantamiento de los
derechos o de fallos que en ocasiones no son acertadas segun la justicia, por lo

tanto, lo que se busca con ello es el principio de igualdad y equidad.

Es por ello que se busca luchar por los derechos frente a actos ilicitos que
generan las personas, es decir todo lo desleal vinculado a la competencia
desleal, por lo cual se menciona que la competencia desleal son las conductas
consideradas contrarias a la ética 0 usos comerciales, también llamados de
competencia o comercio desleal, son susceptibles de distorsionar las
expectativas legitimas de los participantes en el mercado a no ser defraudados,
y por tanto su realizacion perjudica tanto a los consumidores, quienes pueden
verse sujetos a un engafio, como a los productores, quienes pueden verse
excluidos injustificadamente del mercado, por el competidor desleal que lesiona
su imagen, medra su patrimonio, roba sus secretos industriales, etc. (Carrera,
2010).

(Ley Organica de Regulacion y Control del Poder del Mercado , 2012), en su
articulo 27, referente a las préacticas desleales sefiala cuales son los actos de
competencia desleal en el Ecuador y se sefialan a continuacion cuales son los

actos mas comunes:

e Acto de confusion

e Acto de engafio

e Acto de imitacion

e Acto de denigracion

e Acto de comparacion

e Explotacion de la reputacion ajena
e Violacion de secretos empresariales
e Induccidn a la infraccidén contractual
e Violacion de normas

e Practicas agresivas de acoso, coaccion e influencia indebida contra los
consumidores

Es por ello que este término de competencia desleal se suele utilizar en todos

los ambitos, debido a eso que se debe tener en claro cuando una marca, un
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negocio, una empresa o simplemente un nombre puede ser denunciado por

cometer actos de confusion.

Asi lo menciona la (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2015), manda que
se sancione las practicas que vayan en contra de la produccién, que se fomente
a la libre competencia en el mercado y que se erradique toda practica de
competencia desleal, conforme lo sefala el articulo 335. “El Estado definira una
politica de precios orientada a proteger la produccion nacional, establecera los
mecanismos de sancion para evitar cualquier practica de monopolio y oligopolio
privados, o de abuso de posicién de dominio en el mercado y otras practicas de

competencia desleal”.

Por ello todas las personas que se sientan vulneradas pueden acudir ante la
justicia para que realicen todas las investigaciones que sean necesarias y

alcanzar la tutela efectiva.

1.12. TUTELA JUDICIAL CIVIL DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL FRENTE A LOS ACTOS DE
COMPETENCIA DESLEAL

Hasta mayo 19, 1997, no existia en la legislacién ecuatoriana una norma expresa
relacionada con la competencia desleal. Ella se regulaba por las normas del
Cddigo Civil sobre delitos y cuasidelitos, pero rara vez el concepto mismo era

usado en acciones judiciales (Ponce, Andrade, & Ponce, 2015).

La garantia de una persona se encuentra en la proteccién que le da la Carta
Fundamental, en el derecho al no poder dejar administrara justicia o no emitir

alguna solucion indefensa o violentando los derechos de los seres humanos.

Se considera desleal a todo hecho, acto o practica contrarios a los usos o
costumbres honestos en el desarrollo de actividades econdmicas, incluyendo
aguellas conductas realizadas en o a través de la actividad publicitaria. La
expresion actividades econdmicas se entendera en sentido amplio, que abarque
actividades de comercio, profesionales, de servicio y otras (Instituto Ecuatoriano
de la Propiedad Intelectual , 2013).
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Es decir, a partir del dafio causado al titular de un derecho, otorga a éste la
atribucion de buscar amparo en los organismos jurisdiccionales sobre la tutela
judicial efectiva, entendiéndose como el poder acceder a la justicia para el
reconocimiento de un derecho a través del resarcimiento del dafio emergente y

lucro cesante producto de la infraccion.

En la legislacion ecuatoriana, una vez declarada la responsabilidad del infractor,
para establecer la cuantia de la indemnizacion se tomaran en cuenta los
presupuestos mencionados (dafio emergente y el lucro cesante), teniendo
presente como criterios para los ingresos no obtenidos los establecidos en el Art.
303 de la (Ley de la Propiedad Intelectual , 2006):

a) Los beneficios que el titular hubiese obtenido de no haberse producido
la violacion;

b) Los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la
violacion;

c) El precio, remuneracion o regalia que el infractor hubiese tenido que
pagar al titular, para la explotacion licita de los derechos violados; vy,

d) Los gastos razonables, inclusive honorarios profesionales, incurridos

por el titular con relacion a la controversia.

1.13. NATURALEZA'Y FINES

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual se crea como persona juridica
de derecho publico, con patrimonio propio, autonomia administrativa,
econdmica, financiera y operativa, con sede en la ciudad de Quito, que tiene a

su cargo, a nombre del estado, los siguientes fines:

a) Propiciar la proteccion y la defensa de los derechos de propiedad
intelectual, reconocidos en la legislacion nacional y en los tratados y
convenios internacionales;

b) Promover y fomentar la creacion intelectual, tanto en su forma literaria,
artistica o cientifica, como en su ambito de aplicacion industrial, asi como
la difusibn de los conocimientos tecnoldgicos dentro de los sectores

culturales y productivos; y,
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c) Prevenir los actos y hechos que puedan atentar contra la propiedad
intelectual y la libre competencia, asi como velar por el cumplimiento y

respeto de los principios establecidos en esta Ley.

El Presidente; El Consejo Directivo; EI Comité de la Propiedad Intelectual; La
Direccion Nacional de Propiedad Industrial; La Direccion Nacional de Derecho
de Autor y Derechos Conexos; y, La Direccion Nacional de Obtenciones
Vegetales. Entre las principales funciones de sus 6rganos se tiene: El presidente
del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es designado por el Presidente
de la Republica y dura seis afios en sus funciones. Es su representante legal y

el responsable directo de la gestion técnica, financiera y administrativa.

En caso de renuncia, ausencia definitiva o cualquier otro impedimento que le
inhabilite para continuar desempefiando el cargo, el Presidente de la Republica
procedera inmediatamente a la designacion de su reemplazo, quien durara seis

anos en sus funciones.

En caso de falta o ausencia temporal debe ser reemplazado por el Director
Nacional que sefale el Consejo Directivo. Para ser presidente del Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es necesario tener titulo universitario,
acreditar especializacion y experiencia profesional en areas de propiedad
intelectual y cumplir los demas requisitos que se sefale en el reglamento. Son
deberes y atribuciones del presidente del IEPI los siguientes: Velar por el
cumplimiento y aplicacion de leyes y convenios internacionales sobre propiedad
intelectual; Formular el presupuesto anual del Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual y someterlo a la aprobacién del Consejo Directivo; Designar y remover
a los directores nacionales, secretario general y demas personal del Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; Proponer los lineamientos y estrategias
para las negociaciones internacionales que el gobierno nacional realice en
materia de propiedad intelectual; Ordenar medidas de frontera; y, Absolver
consultas que sobre aplicacion de las normas de propiedad intelectual le sean

planteadas.

El Consejo Directivo, es el érgano contralor y consultor del Instituto y esta

integrado por: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual el
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gue lo presidird; ElI Ministro de Comercio Exterior, Industrializacién, Pesca y
Competitividad, o su delegado; El Ministro de Relaciones Exteriores o su
delegado; El Ministro de Educacién y Cultura o su delegado; Un representante
del Consejo de las Camaras y Asociaciones de la Produccion o su suplente. Un
representante de las Sociedades de Gestion Colectiva y por la Organizaciones

Gremiales de Derecho de Autor o derechos conexos 0 su suplente.

1.14. ANALISIS DE LOS PAISES QUE FORMAN PARTE DE LA
CAN

COLOMBIA

Cuando en el pais de Colombia se habla acerca de la competencia desleal,
existe una ley denominada (LEY 256 DE 1996, 1996), la define como las
actuaciones y conductas en contra de los diferentes participantes del mercado.
Estos actos resultan contrarios a la sana costumbre mercantil, al principio de la
buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien
cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decision del comprador

o consumidor, o el funcionamiento del mercado.

En este pais se considera actos desleales a lo siguiente:

Actos de desviacion de la clientela Desviacion de la clientela a través de medios
contrarios a las sanas costumbres o a los usos

honestos en materia industrial o comercial.

Actos de desorganizacion Tiene como efecto desorganizar internamente la
empresa, las prestaciones mercanties o el
establecimiento ajeno, consiste en el uso de artimafas
con el fin de confundir, engafiar a la clientela, o por el
contrario la sustraccion de empleados, violacion de
secretos industriales y comerciales que perjudican a la
empresa.

Actos de confusion Consiste en la conducta que crea confusién, duda e
incertidumbre al cliente sobre a quién le estd comprando.

Actos de engario Se consideran actos de engafio a las conductas que
buscan proporcionar informacién incorrecta sobre un
determinado producto, asi como sobre la naturaleza, el
modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el
empleo o la cantidad de los productos

Actos de descrédito Es la utilizacion o difusion de indicaciones o
aseveraciones incorrectas o falsas, la omision de las

verdaderas y cualquier otro tipo de practica que tenga por



Actos de comparacién

Actos de imitacion

Explotacién de la reputacion ajena

Violacién de secretos

Induccién ala ruptura contractual

Violacién de normas

Pactos desleales de exclusividad

Tablal. 3 Actos Desleales Colombia
Fuente: (LEY 256 DE 1996, 1996)

Elaborado: Monar Cesar, 2017

PERU
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objeto o como efecto deshonrar la actividad, las
prestaciones, el establecimiento o las relaciones
mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas,
verdaderas y pertinentes.

Son las comparaciones publicas que se hacen sobre las
actividades, establecimientos y productos, busca incidir
al comprador en informacion incorrecta, falsa o verdadera
para sobresalir en el marcado

Es la creacién y comercializacion de productos con
caracteristicas similares, esto genera confusion acerca
de la procedencia empresarial de la prestacion o tiene un
aprovechamiento indebido de la reputacién ajena
Aprovechamiento en favor propio o ajeno de las ventajas
de la reputacion industrial, comercial o profesional
adquirida por otro en el mercado, se considerara desleal
la utilizacion no autorizada de signos distintivos ajenos o
de denominaciones de origen falsas o engafiosas aunque
estén acompafiadas de la indicacién acerca de la
verdadera procedencia del producto o de expresiones

tales como “modelo”, “sistema”, “tipo”, “clase”, “género”,
“manera”, “imitacion”, y “similares”

Divulgacion o explotacion, sin autorizacién de su titular,
de secretos industriales o de cualquiera otra clase de
secretos empresariales o informacion confidencial a las
que se haya tenido acceso con deber de reserva

Es la Incitacion a trabajadores, proveedores, clientes y
demas obligados por la relacion contractual a incumplir
con los deberes pactados. Tiene como fin principal
eliminar o perjudicar a un competidor del mercado.

Es la infraccién de las normas que regulan el comercio,
la creacion de empresas, la buena fe, etc. con el fin de
obtener un aprovechamiento

Se considera desleal pactar en los contratos de
suministro clausulas de exclusividad, cuando dichas
clausulas tengan por objeto o como efecto, restringir el
acceso de los competidores al mercado, o monopolizar la
distribuciéon de productos o servicios, excepto las
industrias licoreras mientras éstas sean de propiedad de

los entes territoriales

En cambio, la competencia desleal en Peru es considerada como acto causado

a un competidor en el mercado que es de por si desleal. Por el contrario, existen
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dafios naturales, consecuencia de la concurrencia, que son licitos siempre y
cuando se enmarquen dentro de los limites de la buena fe comercial y de las
normas de correccidn que deben regir las actividades econdmicas, tales como la
pérdida de clientes ante mejores precios, calidades o condiciones de venta de
los competidores. Sin embargo, cuando se recurre a la competencia desleal, la
legislacion reprocha dichas conductas por ser anticompetitivas (puc.edu.pe,
2011).

La cual por medio del (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual, 1992), espera pues, que el mercado se
desarrolle sin actos por parte de los proveedores que desfavorezcan una sana,
leal y honesta competencia resulta una utopia, pero para ello, debe intervenir
INDECOPI y sancionar sin mas aquellos casos que resultan evidentes, asi como

aquellos otros que merezcan un mayor analisis probatorio.

La Comision de Fiscalizacion de la Competencia Desleal es el érgano facultado
para la aplicacion del Decreto Legislativo No 1044, Ley de Represion de la
Competencia Desleal, el cual prohibe y sanciona los actos de competencia
desleal, asi como las infracciones a las normas que regulan la publicidad

comercial.

En Peru se considera actos de competencia desleal a lo siguiente:

Enunciativo de actos de competencia desleal

Actos que afectan la transparencia Consisten en la realizacion de actos que tengan
como efecto, real o potencial, inducir a error a otros
del mercado

agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo
de fabricacion o distribucion, caracteristicas,
aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio,
condiciones de venta o adquisicion y, en general,
sobre los atributos, beneficios o condiciones que
corresponden a los bienes, servicios,
establecimientos o transacciones que el agente
econémico que desarrolla tales actos pone a
disposicion en el mercado; o, inducir a error sobre
los atributos que posee dicho agente, incluido todo

aguello que representa su actividad empresarial.
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Configuran actos de engafio la difusion de

publicidad testimonial no sustentada en
experiencias auténticas y recientes de un testigo.
La carga de acreditar la veracidad y exactitud de
las afirmaciones objetivas sobre los bienes o
servicios anunciados corresponde a quien las haya
comunicado en su calidad de anunciante.

En particular, para la difusiéon de cualquier mensaje
referido a caracteristicas comprobables de un bien
0 un servicio anunciado, el anunciante debe contar
previamente con las pruebas que sustenten la
veracidad de dicho mensaje.

Consisten en la realizacion de actos que tengan
como efecto, real o potencial, inducir a error a otros
agentes en el mercado respecto del origen
empresarial de la actividad, el establecimiento, las
prestaciones o los productos propios, de manera
tal que se considere que estos poseen un origen
empresarial distinto al que realmente les
corresponde.

Los actos de confusion pueden materializarse
indebida de bienes

mediante la utilizaciéon

protegidos por las normas de propiedad intelectual.

Actos indebidos vinculados con la

reputacion de otro agente

econdmico

Consisten en la realizacion de actos que, no
configurando actos de confusién, tienen como
efecto, real o potencial, el aprovechamiento
indebido de la imagen, el crédito, la fama, el
prestigio o la reputacion empresarial o profesional
que corresponde a otro agente econdémico,
incluidos los actos capaces de generar un riesgo
de asociacion con un tercero.

Los actos de explotacion indebida de la reputacion
ajena pueden materializarse mediante la utilizacién
de bienes protegidos por las normas de propiedad
intelectual.

Consisten en la realizacion de actos que tengan
como efecto, real o potencial, directamente o por
implicacion, menoscabar la imagen, el crédito, la
fama, el prestigio o la reputacion empresarial 0
profesional de otro u otros agentes econémicos.
Sin perjuicio de lo indicado en el parrafo anterior,

estos actos se reputan licitos siempre que:
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a) Constituyan informacién verdadera por su
condicion objetiva, verificable y ajustada a la
realidad;

b) Constituyan informacion exacta por su condicion
clara y actual, presentdndose de modo tal que se
evite la ambigiedad o la imprecision sobre la
realidad que corresponde al agente econémico
aludido o a su oferta;

¢) Se ejecuten con pertinencia en la forma por
evitarse, entre otros, la ironia, la sétira, la burla o el
sarcasmo injustificado en atencibn a las
circunstancias; y,

d) Se ejecuten con pertinencia en el fondo por
evitarse alusiones sobre la nacionalidad, las
creencias, la intimidad o cualesquiera otras
circunstancias estrictamente personales de los
titulares o representantes de otra empresa, entre
otras alusiones que no trasmiten informacion que
permita al consumidor evaluar al agente
econdmico aludido o a su oferta sobre parametros

de eficiencia.

Tablal. 4 Competencia desleal Peru
Fuente: (Ley de Represion de la Competencia Desleal , Peru)

Elaborado: Monar Cesar, 2017
La sancién en PerQ a cerca de la competencia desleal lo encuentra en el
(INDECOPI, 2008) art 52 Parametros de la sancion. -

La realizacion de actos de competencia desleal constituye una infraccion
a las disposiciones de la presente Ley y sera sancionada por la Comision
bajo los siguientes parametros: a) Si la infraccién fuera calificada como
leve y no hubiera producido una afectacion real en el mercado, con una
amonestacion; b) Si la infraccion fuera calificada como leve, con una multa
de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no
supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el
infractor, relativos a todas sus actividades econémicas, correspondientes
al ejercicio inmediato anterior al de la expedicion de la resolucién de la
Comision; ¢) Si la infraccién fuera calificada como grave, una multa de
hasta doscientas cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento

(10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas
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sus actividades econdmicas, correspondientes al ejercicio inmediato
anterior al de la expedicion de la resolucion de la Comision; y, d) Si la
infracciébn fuera calificada como muy grave, una multa de hasta
setecientas (700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los
ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus
actividades econdmicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior

al de la expedicion de la resoluciéon de la Comisiéon (INDECOPI, 2008)

Las personas perjudicadas por la infraccion a esta Ley y que hayan obtenido una
resolucion favorable de parte de la Comision o el Tribunal, podran demandar
ante el Poder Judicial la correspondiente indemnizacion por dafios y perjuicios

contra los responsables identificados por el Indecopi.
BOLIVIA

La competencia desleal puede llegar a incurrir en actos perjudiciales para los
consumidores asi lo indica el pais de Bolivia, se entiende como competencia
desleal a toda practica comercial que no respeta las reglas de juego del mercado
fijadas por las leyes o establecidas por los usos y costumbres comerciales, con
engafo o fraude pretende sacar provecho o causar perjuicio a terceros (Paredes,
s/f).

Segun el articulo 69 del (Codigo de Comercio, 1977) de Bolivia, los actos que

constituyen competencia desleal son:

1 Violar las disposiciones que protegen el nombre comercial, marcas de
fabricas, patentes de invencién, avisos, muestras, secretos y otras de
igual naturaleza. Por ejemplo, que una empresa lleve el mismo nombre
gue otra, sabiendo que ya esta registrado.

2 Se sirva de nombres supuestos, deforme los conocidos u adopte signos
distintivos que se confundan con los productos, actividades o propaganda
de otros competidores. Por ejemplo, que una empresa, por ganar clientes
use los colores y nombre similar al de una empresa ya establecida del
mismo rubro.

3. Utilice medios o sistemas tendientes a desacreditar los productos o

servicios de un competidor o los altere con el propdsito de engafar. Por
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ejemplo, que un competidor maliciosamente indique que los productos de
su adversario son de mala calidad.

4. Utilice una denominacion de origen o imite y aproveche las cualidades de
los productos ajenos en beneficio propio. Por ejemplo, que una empresa
venda Pisco peruano sin tener los derechos de dicha denominacién de
origen.

5 Emplee ponderaciones o exageraciones cuyo uso pueda inducir a errores
en el publico. Por ejemplo, que publicite un producto con mayores
dimensiones que las reales.

6. Soborne a los empleados de otra empresa para que ahuyenten a la
clientela o ejerza maquinaciones para privar de los técnicos y empleados
de confianza de sus competidores.

7. Utilice medios o sistemas dolosos destinados a desorganizar el mercado
comercial. Por ejemplo, desviar la clientela, dumping, etc.

8 Efectue cualquier otro procedimiento en detrimento de otros empresarios,

gue sea contrario a la Ley y costumbres mercantiles.

Seria de gran interés que los paises de la CAN, dispongan de mecanismos para
retribuirles a los productores afectados por la competencia desleal, para lo cual
se recomienda que las mercancias importadas al momento de introducirse en el
pais deberan pagar una cantidad de dinero estipulada por una providencia

administrativa.

Por lo tanto, en Bolivia se considera competencia desleal a lo siguiente:

Actos de competencia desleal Bolivia

1. Viole las disposiciones que protegen el nombre comercial, marcas
de fabricas, patentes de invencion, avisos, muestras, secretos y
otras de igual naturaleza.

2. Se sirva de nombres supuestos, deforme los conocidos u adopte
signos distintivos que se confundan con los productos, actividades
0 propaganda de otros competidores.

3. Utilice medios o sistemas tendientes a desacreditar los productos o

servicios de un competidor o los altere con el propdsito de engafar;
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4. Utilice una denominacion de origen o imite y aproveche las
cualidades de los productos ajenos en beneficio propio.

5 Emplee ponderaciones o exageraciones cuyo uso pueda inducir a
errores en el pablico.

6. Soborne a los empleados de otra empresa para que ahuyenten a la
clientela o ejerza maquinaciones para privar de los técnicos y
empleados de confianza de sus competidores.

7. Utilice medios o sistemas dolosos destinados a desorganizar el
mercado comercial.

8 Efectie cualquier otro procedimiento en detrimento de otros

empresarios, que sea contrario a la ley y costumbres mercantiles.

ablal. 5 Competencia desleal Bolivia
Fuente: (Cédigo de Comercio Decreto Ley N° 14379 de 25 de Febrero de 1977)
Elaborado: Monar Cesar, 2017

1.15. VALORACION DE MARCAS

“Cuando hablamos de valoracién de marcas nos referimos al valor econémico
financiero monetario y no a la valoracion o apreciacién subjetiva que un cliente

0 usuario realiza sobre una marca” (Salinas G. , 2007).

La alta competencia que existe en el mercado es que resulta de una manera
necesaria que la marca tenga un valor econOmico que aunque siendo una
competencia intangible, constituye, en muchos casos, una parte fundamental del

capital de la empresa.

“En la actualidad, nadie duda que el valor de los intangibles es, en ocasiones,
mayor que el de los bienes materiales. Sin embargo, tradicionalmente las
compafias no han reportado ni cuantificado el valor de la marca en sus estados

financieros” (Etcheverry).

1.15.1 Métodos de valoracion

Métodos contables Valor en libros, valor con ajuste de
activos netos, valor de reposicion y

valor de liquidacién. Son faciles de

utilizar, pero  presentan serias
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limitaciones. Tenga en cuenta el
precio en libros o ajustado de los
activos. No considera la capacidad de

los activos de generar riqueza.

Métodos de Rentabilidad

La capacidad de la firma de generar
riqueza futura. Los mas conocidos son
el valor en bolsa, multiplos de firmas
similares y el flujo de caja descontado.
El valor en bolsa se calcula como el
namero de acciones multiplicado por

el precio.

Tablal. 6 Métodos de Valoracion
Fuente: (Etcheverry).
Elaborado: Monar Cesar, 2017

En términos econdmicos la marca crea valor impactando tantos las curvas de la

oferta como de la demanda, en la que las demandas fuertes también pueden

incrementar los volumenes de venta y reducir las tasas de abandono de los

clientes, ya que estos juegan un papel importante en la eleccién del consumidor

(Salinas G. , 2007).

La importancia de crear valor econémico a la marca en la que presta el creciente

valor de los activos intangibles y marca en cinco ambitos que se ensefia en el

grafico siguiente.
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Activos Intangibles y
Marcas

I I [ | |
Graéfico 1. 5 Importancia de los activos intangibles y marcas

Fuente: (Salinas G. , 2007).
Elaborado: Monar Cesar, 2017

1.15.2Enfoques de valoracion

1.15.2.1 Enfoque de coste

Al incluir las marcas en el balance también se plantea el problema de la aparicion
de los costes ya que por un lado implica una mezcla de costes y valores y por
otro, la valoracién sélo se puede basar en los costes en el caso de adquisiciéon
de la marca, ya que resulta imposible calcular los costes relativos a la
produccion, recursos humanos, publicidad, etc. procedentes de una marca que

se ha ido fortaleciendo con el tiempo dentro de una empresa.

La valoraciéon de las marcas plantea un problema bastante dificultoso, pero con
numerosas ventajas en la que se presenta opiniones de diferentes autores, entre

ellos se destacan a los siguientes:

METODOS CALCULO DEL PRINCIPALES REFERENCIAS
VALOR DE LA INCONVENIENTES AUTOR Y ANO
MARCA
COSTE HISTORICO | Suma de todas las Definir los costes en | Kapferer (1992)
inversiones marcas antiguas Arnold (1992 )
realizadas en la
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marca durante un
periodo de tiempo
determinado.

Solo considera la
cantidad no la
calidad.

COSTE ACTUAL DE | Cantidad de dinero y | Calcular costes de | Aaker (1994)
REPOSICION tiempo necesario | sustitucion Murphy (1991)
para obtener una | No informa sobre
marca durante wun | valor de uso de la
periodo de tiempo | marca en productos
determinado. actuales
Solo aplicable en
momentos de
lanzamiento.
VALOR DE | Mediante la | Necesidad de un | Mahajan, Rao vy
MERCADO identificacibn de los | mercado apropiado Srivastava (1990)
valores de marca | Varian los Murphy (1991)
similares  en el | parametros segun el
mercado. comprador
Conocer términos de
las transacciones.
POTENCIALES El valor actual de los | Calcular los cash | Murphy (1991)
BENEFICIOS beneficios futuros | Flow Aaker (1994)
FUTUROS atribuibles a  los | correspondientes
activos intangibles en | Gnicamente a la
los que se basa la | marca
marca. Calculo de la tasa de
descuento.
INTERBRAND Se aplica un mdltiplo | Discrimina a las | Murphy (1991)

a las ganancias
derivadas de la
marca.

marcas creadas en la
empresa
Criticas a la curva S.

PRECIOS DE LAS
ACCIONES

Utiliza el precio de las
acciones

Valor financiero de
mercado menos valor
activo intangibles en
valor intangibles
(entre ellos lamarca).

Solo aplicable a
empresas gue
cotizan.

Aaker (1994)
Simon y Sullivan
(1993)

Gréfico 1. 6 Métodos de valoracion enfoque coste

Fuente: (Garcia, 2000)

Segun este enfoque la marca de valoracion en cuanto al coste a desarrollarla es:

adquisicion, creacion, mantenimiento, durante cualquier etapa de desarrollo,

para ello existe caracteristicas tales como:
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Gréfico 1. 7 Caracteristicas del enfoque costes
Fuente: (Salinas G. , 2007).
Elaborado: Monar Cesar, 2017

1.15.2.2 Enfoque de mercado

En el enfoque de mercado es el valor que se le da a la marca y de esta manera
atraer clientes y valorar las caracteristicas de la marca esta es la forma de que
muchos empresarios han visto de una manera rentable y focalizada al negocio.
Para lo cual se considera las transacciones recientes ya sean de ventas,
adquisiciones para lo cual se forma en base a las siguientes caracteristicas.

Grafico 1. 8 Caracteristicas Enfoque de mercado
Fuente: (Salinas G. , 2007).
Elaborado: Monar Cesar, 2017

El principal inconveniente para aplicarlo es que las marcas no se
desarrollan para comerciar con ellas, ni se compran para venderlas

posteriormente, por lo que parece conceptualmente inapropiado. Ademas,
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el mercado de marcas, si existe, esta lleno de inconsistencias y conjeturas
porque la informacion que puede facilitar un analisis comparable,
simplemente, no esta disponible. Por otra parte, los precios pagados
indican que no estan basados Unicamente en su valor de mercado o de
propiedad legal, sino en los potenciales beneficios financieros que la
propiedad de la marca brinda al comprador, y por tanto dependen de sus
propios planos de referencia, sus potenciales sinergias y sus intenciones

estratégicas (Garcia, 2000).

1.15.2.3 Enfoque de ingresos/beneficios

Por medio de este método lo que se pretende es tener un enfoque en cuanto a
la identificacién de ingresos y beneficios que corresponde a la marca, para que
estos sean determinados existe varias formas tales como el método directo e
indirecto.

a) Métodos directos
Prima de precios

1. Analisis de conjunto

2. Analisis hedonico

(=)
N—r

Ahorro de royalties

Basado en las fortalezas de la marca y comparables del mercado
Excedente de beneficios operativos

Andlisis de cluster

Analisis de direccionadores de demanda/ fortaleza de la marca
Comparacién de margenes operativos

Comparacién de bienes operativos

Comparacion de flujos de caja

Analisis funcional

© © N o g bk~ wDd P

Comparacién con los beneficios teéricos del producto sin marca

Métodos indirectos o de beneficio

= O
. ~

Excedente de flujo de baja por encima del retorno de activos tangible

no

Excedente de margen

w

Flujos de caja marginales (Salinas G. , 2007).
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Para que pueda tener un valor cuantitativo las marcas o activos intangibles con
una combinacion con la Norma Internacional de Contabilidad n° 38 (NIC 38) se
tiene que el objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los
activos intangibles que no estén contemplados especificamente en otra Norma.
Esta Norma requiere que las entidades reconozcan un activo intangible si, y solo
si, se cumplen ciertos criterios. La Norma también especifica como determinar el
importe en libros de los activos intangibles, y exige la revelacion de informacién
especifica sobre estos activos (NIC 38, s/f).
d) Normas Internacionales de Contabilidad NIC 38 valor intangible

Esta Norma se aplicara por todas las entidades al contabilizar los activos

intangibles, excepto en los siguientes casos:

Gréfico 1. 9 Aplicacién de la norma
Fuente: (NIC 38, s/f)
Elaborado: Monar Cesar, 2017

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 38) determinan sobre lo
tratado lo siguiente:
Entre los beneficios econdmicos futuros procedentes de un activo
intangible se incluyen los ingresos ordinarios procedentes de la venta de
productos o servicios, los ahorros de coste y otros rendimientos diferentes
gue se deriven del uso del activo por parte de la entidad.



Por ejemplo, el uso de la propiedad intelectual, dentro del proceso de
produccion puede reducir los costes de produccion futuros, en lugar de
aumentar los ingresos ordinarios futuros (Norma Internacional de
Contabilidad n° 38 (NIC 38) , s/f).

1.16. Determinacion de los costos

Los factores que determinaran el costo del bien intangible son dos factores,
después del analisis llevado a cabo en la referente investigacion y conforme a
las NIC 38.

Gréafico 1. 10 Factores del Costo
Fuente: NIC 38
Elaborado: Monar Cesar, 2017

Las NIC no solo han cambiado rotundamente el concepto de contabilidad, sino
gue han tenido un impacto notorio en la forma de ver a los elementos que
conforman los demas sistemas, es por ello que se toma como ejemplo de
aplicacion las NIC 38.La normativa Colombiana en el Decreto 2649 de 1993 por
su parte define los activos intangibles como: (...) los recursos obtenidos por un
ente econémico que, careciendo de naturaleza de materialidad, implican un
derecho o privilegio oponible a terceros, distintos de los derivados de otros
activos, de cuyo ejercicio o explotacion pueden obtenerse beneficios econémicos
en varios periodos determinables, (...) (Art. 66).

El contenido anterior evidencia una diferencia entre la NIC 38 y la norma

contable, en cuanto a la conceptualizacion de los activos intangibles

formados y en especial los formados en la fase de investigacion y en la
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fase de desarrollo, dada la definicién y el criterio de reconocimiento que
dispone cada una. Se resaltan los requerimientos que hace la NIC 38 para
reconocer de la mejor forma dichos activos, pues reconoce el valor que
pueden generaren un ente econémico; la misma norma establece ciertos
requerimientos asegurando que las erogaciones realizadas so6lo sean
reconocidas como activos intangibles, si tienen posibilidades razonables
de incrementar la generacion de flujos de efectivo futuros, para que sea
posible establecer la obligacion de probar la existencia de beneficios
econdémicos futuros; por su parte la norma contable colombiana sélo
menciona que “(...) de cuyo ejercicio o explotacion pueden obtenerse
beneficios econdmicos (...).” (1993, Art. 66) pero no coloca como
condicion sin la cual, que se puedan probar. De esta manera, la norma
internacional es mas estricta a la hora de definir el concepto de intangible,
pues lo hace desde un enfoque de asociacion de una erogacion, con unos
beneficios que se esperan que el activo genere en un futuro; mientras la
norma contable, sélo asocia la definicion del intangible mediante una
distribucion de una erogacién en el tiempo. Seguidamente, dentro de la
definicion de la NIC 38 esta claro que no existe el concepto de activos
diferidos, solo activos intangibles, para los primeros se establece el
reconocimiento como intangibles, aunque no para todas las erogaciones,
dado que de la NIC 38 excluye del concepto a algunas por no cumplir con
los criterios para su reconocimiento, estas son los desembolsos de
establecimiento, es decir, puesta en marcha de operaciones y/o inicio de
actividades: legales y administrativas, los desembolsos por actividades
formativas, los desembolsos por publicidad y actividades de promocién,
los desembolsos por reubicacion parcial o total de la organizacion que
bajo la norma contable son reconocidos como cargos diferidos y los
desembolsos por investigacion los cuales se comportan como parte

integral de un activo intangible (Mejia, Ortiz, & Roldan, s/f).
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[ ACTIVOS INTANGIBLES ]

- .- Decreto. 2649/93 NIC38 |#4--5
|

Generados internamente

Gasto X

{ Fase de investigacion
1 Intangible F '
[ Fase de desarrollo

Intangible  f

Grafico 1. 11 Activos Intangibles
Fuente: (Mejia, Ortiz, & Roldan, s/f)

Es por ello que se puede manifestar que por un lado se esta dando a conocer
una normativa, pero segun el criterio de valoracién de dicha normativa se
reconocera mediante las NIC 38 el reconocimiento de los activos intangibles, el
valor sera por medio de un costo y se podra contabilizar segun el modelo de
costos como se define la norma como: “(...)costo menos la amortizacion
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor’ (Mejia,
Ortiz, & Roldan, s/f).

1.17. Ejemplo del calculo por método NIC 38 para valoracion de
intangibles

La empresa esta desarrollando un nuevo proceso de produccion. Durante el afio
2016, se incurrieron en gastos por USD 1750, de los cuales USD 950 fueron
incurridos antes de octubre de 2016, y USD 800 entre el 01 de octubre de 2016
y 31 diciembre 2016. Al 01 de octubre 2016 con el proceso de desarrollo
alcanzado se podria demostrar que el proceso cumple con los criterios para el
reconocimiento de un activo intangible. Al 31 de diciembre de 2016, el valor
recuperable de los conocimientos incorporados en el proceso (incluidos los
gastos pendientes de incurrir para completar el proceso) se estiman en USD 900.
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1. A finales de 2016, ¢cual seria el tratamiento de los gastos realizados en el

proceso de produccion?

Durante 2017, se efectuaron gastos, por USD 2.500. A finales de 2017, el importe
recuperable de los conocimientos incorporados en el proceso (incluidos los
gastos pendientes de incurrir para completar el proceso) se estiman en USD
1.600

2 A finales de 2017, ¢ cudl seria el tratamiento de los gastos realizados en el

proceso de produccion?
Solucion:

1. A finales de 2016, el proceso de produccion es reconocido como un activo
intangible por un valor en libros de USD 950, que es el gasto desde que el
proceso de desarrollo llegd a la etapa para cumplir con los criterios de
reconocimiento. El gasto de USD 800 antes del 01 de octubre 2016 se reconoce
como un gasto, porque los criterios de reconocimiento no se cumplieron cuando
se incurrié en ese gasto. Este gasto no se puede restablecer y nunca puede
formar parte del costo del activo del estado de situacién. Dado que el importe
recuperable de USD 900 excede el monto capitalizado, no se realiza ninguna

pérdida por deterioro.

2. Al final de 2017, el costo del proceso de produccion sera de USD 3.300 (800
+ 2.500). También hay, sin embargo, una pérdida por deterioro de USD 1700
(3300-1600), se debe reconocer, con el fin de llevar el valor en libros del proceso
hasta su importe recuperable. Esta pérdida por deterioro debe ser revertida en
un periodo posterior, si se cumplen los requisitos para ello, segun la NIC 36,

Deterioro del Valor de Activos
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1.18. Proceso ordinario del GOGEP

Es por ello que al realizar el analisis acerca de las cuantias pertinentes y
garantizar las tutelas judiciales para ello se fundamenta en el articulo 75
(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2015), establece la garantia de la
tutela judicial, efectiva e imparcial, conforme se manifesté anteriormente, razén

por la cual no se repite dicha normativa.

A sabiendas que los activos intangibles son de naturaleza inmaterial como el
caso estudiado la marca que no puede ser medido de manera fisica, para lo cual
mediante el COGEP en el articulo 144 menciona que para la determinacion de

la cuantia se seguiran las siguientes reglas:

1. Para fijar la cuantia de la demanda, se tomaran en cuenta los intereses
liquidos del capital, los que estén pactados en el documento con que se
proponga la demanda y los frutos que se han liquidado antes de
proponerla.

2. Cuando la demanda verse sobre derechos de valor indeterminado que se
refleran a cosas susceptibles de apreciacion, se fijara la cuantia
atendiendo el precio de las cosas.

3. En los procesos provenientes de arrendamiento, la cuantia se
determinara por el importe de la pension de un afio o por lo que valga en
el tiempo estipulado, si este es menor.

4. Enlos procesos de alimentos se fijara la cuantia atendiendo al maximo de
la pension reclamada por la o el actor durante un afo.

5. En materia laboral se cuantificard cada una de las pretensiones de la o
del actor para establecer la cuantia.

6. La cuantia seré indeterminada Unicamente cuando trate de asuntos no
apreciables en dinero o que no se encuentren previstos en los incisos

anteriores (Codigo Organico General de Procesos , 2015).

Como ser4d mediada la cuantia menciona Kelvin King, socio fundador de
Valuation Consulting “El capital intelectual se reconoce como el activo mas

importante que poseen muchas de las empresas mas grandes y poderosas del
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mundo; para dichas empresas, el capital intelectual es la clave de su dominio del

mercado y de su rentabilidad continua” (King, 2003)M.

Los métodos aceptables de valoracion de los activos intangibles identificables y

de la propiedad intelectual se pueden dividir en tres grandes categorias:

Enfoque de coste .

Grafico 1. 12 Métodos aceptables
Fuente: (Salinas G. , 2007).
Elaborado: Monar Cesar, 2017

Para lo cual se puede determinar que luego de haberse realizado la demanda se
procede a las preparatorias reguladas y la cuantia se dara cuando sea necesaria
para la determinacion del procedimiento, asi se lo indica en el articulo 142

numeral 10 del (Codigo Organico General de Procesos , 2015).

Por lo que se puede indicar que el valor de las marcas engloba a los paises en
desarrollo y a las pequefias competencias en las que el valor que se le da a la
marca es ampliamente aceptado, pero no saben como darle el valor de la marca
establecida a la sociedad, es por ello que mediante los enfoques citados se va a

analizar el problema planteado.

La determinacion de la cuantia segun el articulo 144 del COGEP se manifiesta

de la siguiente manera:
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Gréfico 1. 13 Determinacion de la Cuantia
Fuente: Finder Lexis.
Elaborado: Monar Cesar, 2017

Para determinar la cuantia en bienes intangibles se verifica mediante el articulo
144 del COGEP, ya que este es la recompensa econémica por un dafio o
factores ilicitos en contra de la marca reconocida de una empresa o de un

producto.
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Anunciacion de la
Prueba Art. 294

Las partes
deberan

a) Anunciar la totalidad de las pruebas

gue seran presentadas en la audiencia Formulacion de

objeciones a la
v oferta de prueba

b) El juzgador podra ordenar la practica de la contraparte

de prueba de oficio, en los casos previstos

en este Caédigo.

v
c) Solicitar la exclusién, rechazo o
inadmisibilidad de los medios de prueba
encaminados a probar hechos notorios o
gue por otro motivo no requieren prueba.
v
d) El juzgador resolvera sobre Ila
admisibilidad de la prueba conducente,

Excluira la
practica de
medios de prueba

v

v

e) Para el caso de las pruebas que deban
practicarse antes de la audiencia de juicio,
el juzgador, con las partes, haran los

sefialamientos correspondientes con el
objeto de planificar la marcha del proceso

v
f) Los acuerdos probatorios podran
realizarse por mutuo acuerdo entre las
partes o a peticion de una de ellas

Grafico 1. 14 Procedimiento ordinario anunciacién de la prueba
Fuente: Finder Lexis.
Elaborado: Monar Cesar, 2017

La anunciacion de la prueba es el escrito de demanda o el demandado en el
escrito de contestacion a la demanda o reconvencion, debe anunciar todos los
medios de prueba que tienen para justificar sus acciones o excepciones. Los
medios de prueba, se sefiala en el Art. 294 numeral 7 del Cédigo Organico
General del Procesos, que las partes deben anunciar los medios de prueba

convenientes para sefialar que el hecho ilicito es real.
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Procedimiento — Acciones
Ordinario Art 289 colusorias
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Gréfico 1. 16 Procedimiento Ordinario
Audiencia De Juicio

Fuente: Finder Lexis

Elaborado: Monar Cesar, 2017
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En el analisis del procedimiento ordinario en el Codigo Organico General de
Procesos es de suma importancia manifestar que si bien es cierto este cuerpo
normativo, reestructura todo el sistema procesal encargadndose basicamente del
estudio de las formas legales que deben cumplirse en todo sistema, de cédmo
deben iniciarse y terminar los mismos; de cuales son aquellas formalidades que
deben cumplir las partes para lograr una sentencia; las actuaciones tanto del
actor como del demandado, asi como la implementacion del sistema oral entre

otros aspectos.

De esta manera en las NIC 38 se establece el tratamiento contable de los activos
intangibles. Ademas, estas sefialan como debe hacerse el reconocimiento de las
mismas, la determinaciéon del valor contable y tratamiento en caso de pérdidas
por deterioro, por consiguiente, se menciona que seria oportuno que se afiada

para determinar la cuantia mediante las normas de contabilidad.



CAPITULO I

METODOLOGIA

2.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

La metodologia es un camino que se utiliza dentro de las investigaciones para
llegar a concluir con los objetivos trazados en razon a lo expuesto, se ha creido

conveniente utilizar los siguientes aportes metodoldgicos.

Como principal se utilizar4 el método cientifico en la cual (Asuad & Vasquez,
2014), mencionan que es una creacibn humana adquirir conocimientos
cientificos, puesto que el hombre no esta dotado de manera natural para conocer
cientificamente lo relacionado con los temas establecidos, por ello permite
estructurar la base teorica, asi como la elaboracion, andlisis e interpretacion e

resultados.

También para el desarrollo de la investigacion se utiliza la investigacion
documental en la cual se puede incluir una amplia gama de fenébmenos, ya que
no solo tiene que basarse en hechos sino que puede abarcar experiencia mayor,
asi lo indica (Mengo, 2009), y presentar una real dimensioén de la problematica,
mediante la investigacion de campo en cambio el investigador puede cerciorarse
de las verdaderas condiciones en que han conseguido sus datos, haciendo
posible su revisidbn o modificacion en el caso que surjan dudas respecto a la

informacion.

Método deductivo: EI método deductivo es aquél que parte los datos generales
aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento l6gico,
varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como
principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar asi

su validez

79
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Método inductivo: La induccién va de lo particular a lo general. Se emplea el
método inductivo cuando de la observacion de los hechos particulares se
obtienen proposiciones generales, 0 sea, es aquél que establece un principio
general una vez realizado el estudio y analisis de hechos y fendbmenos en

particular.

La formulacion y realizacion del trabajo de campo se anexa mediante los
métodos citados ya sean deductivos e inductivos, esto ayudara para la revision

de la legislacion comparativa.

2.1.1. METODO GENERAL
Método Descriptivo:

El método de investigacion general a utilizarse sera el método descriptivo ya que
se parte de la norma positiva para entender el fenémeno del cual se quiere hablar
como es el proceso ordinario en reclamaciones por dafios y perjuicios por
competencia desleal. Describiendo el paso a paso para realizar dicho proceso y
verificar la existencia o inexistencia de un método de cuantificacion del valor de

una marca registrada.

2.1.2. METODOS ESPECIFICOS:
Exegético critico:

El método exegético critico se trata de un conjunto amplio de investigaciones
tales como la critica textual en las cuales se han introducido cambios
intencionales, mejoras, explicaciones, indicaciones especiales y correcciones y
la critica literaria que trata de las anomalias, uniformidades y desigualdades que
se observan en los textos. Con ello logra delimitar unidades tematicas, investiga

la integridad, restaura el orden original (Albarran).

Se usara este método para desentrafiar el sentido, contenido, alcance del
derecho partiendo de una norma positiva. Fundamenta investigaciones en las
cuales existe una situacion especifica en vinculacion directa con una norma sin

importar jerarquia, temporalidad o vigencia espacial.
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Se implementara este método ya que se tomara como referencia la legislacion
ecuatoriana y se fundamentara la doctrina con investigaciones concernientes a
valoraciones de marcas y también lo referente a los procesos ordinarios en

reclamaciones de dafios y perjuicios por competencia desleal.

Se analizara la legislacion y a partir de ese analisis se podra dar un punto de
vista determinado acerca de la implementacion de un método de cuantificacion
del valor de la cuantia, que se identifica como un vacio legal en el proceso

ordinario en reclamaciones por dafos y perjuicios por competencia desleal.

2.1.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS

En este tema también se puede indicar las técnicas mediante las cuales se
obtendra la informacion, la misma que permite obtener los datos; entre ellos se

presentan la observacién, entrevista y encuesta.

La observacion: La observaciéon cientifica "tiene la capacidad de describir y
explicar el comportamiento, al haber obtenido datos adecuados y fiables
correspondientes a conductas, eventos y /o situaciones perfectamente

identificadas e insertas en un contexto tedrico (www.ugr.es, 2009).

La entrevista: Es un proceso de comunicacion que se realiza normalmente entre
dos personas; en este proceso el entrevistado obtiene informacién del

entrevistado de forma directa (Pelaez, y otros, 2010).

La encuesta: La encuesta es un instrumento de la investigacion de mercados
gue consiste en obtener informacion de las personas encuestadas mediante el
uso de cuestionarios disefiados en forma previa para la obtencion de informacion

especifica. (Alelt, Cantin, Lopez, & Rodriguez, s/f)

A base de la recopilacion de informacién de campo se realiza la comprobacion y
verificacion de hipotesis en las cuales ayuda a llegar a las correctas conclusiones

y recomendaciones del documento.

La informacion recopilada se lo realiza a los jueces de la Corte Provincial del
cantdon Latacunga, personas que ayudan con la informacion que pertenecen al

IEPI tales como la Directora Nacional de Propiedad Industrial, Superintendente


http://www.ugr.es/
http://www.ugr.es/
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de Control de Poder de Mercado y el Intendente de Competencia Desleal y por
medio electronico al Magistrado Principal por la Republica del Ecuador del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.



CAPITULO Il

RESULTADOS

Para (Vargas, 2012), la entrevista es “una conversacion, es el arte de realizar
preguntas y escuchar respuestas”. Como técnica de recogida de datos, esta

fuertemente influenciada por las caracteristicas personales del entrevistador.

Mediante lo expuesto se puede indicar que en la investigacion se realiza un
método cualitativo ya que no se basa en cuestionarios cerrados y estructurados
sino mas bien en una estructura abierta y en profundidad donde solo se mantiene
una conversacion con temas emergentes con cuestiones relevantes al tema a

investigar.

3.1. Entrevistas

3.1.1.Entrevista a Soledad de la Torre Directora Nacional de
Propiedad Industrial

1. ¢Conoce usted si existe un método de valoracion de activos
intangibles en el COGEP?

Se desconoce la existencia de algun método de valoracion de activos intangibles
gue esté previsto en el COGEP.

2. ¢Dada la inexistencia de este método cree usted que el Estado esta
ejerciendo una tutela judicial efectiva de los derechos de propiedad
intelectual frente a la competencia desleal?

El instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, actuando en base a la
concepcion del Codigo Orgéanico de la Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacion, que considera los derechos de propiedad intelectuales

como: “una herramienta para la adecuada gestidon de los conocimientos”, procura
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desde todos los ambitos de su competencia, promover una adquisicion y ejercicio
de los derechos de propiedad intelectual de forma tal que exista equilibrio entre
titulares y usuarios.
En cuanto a una posible competencia desleal, el propio Cédigo Organico de la
Economia social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, establece la
figura de la “Tutela Administrativa” en los siguientes términos:
“Articulo 559.- De la tutela administrativa. - La autoridad nacional
competente en materia de derechos intelectuales ejercera, de oficio o a
peticion de parte, funciones de inspeccidn, monitoreo y sancion para evitar
y reprimir infracciones a los derechos de propiedad intelectual. (Cédigo
Organico de Economia Social del Conocimiento e Innovacion, 2016)
Es un mecanismo previsto en la ley, para la observancia y el cumplimiento de los
derechos de propiedad intelectual. Mediante una tutela administrativa se puede
solicitar inspecciones, vigilancia y sancién para evitar y reprimir violaciones a los
derechos sobre la propiedad intelectual.
Articulo 560.- Medidas ordenadas por la autoridad en materia de
propiedad intelectual. - La autoridad nacional competente en materia de
derechos intelectuales podra ordenar la adopcion de una o mas de las
siguientes medidas:
1. Inspeccion;
2. Requerimiento de informacién incluyendo la facultad de ordenar la
presentacion de documentos u objetos que se encuentren bajo el control
0 posesion del presunto infractor;
3. Sancién de la infraccion de los derechos de propiedad intelectual; y,
4. Las demas providencias preventivas previstas en la norma general de
procesos. (...) (Codigo Organico de Economia Social del Conocimiento e
Innovacion, 2016).
Se podra realizar los diferentes derechos intelectuales como la revision e
indagacion de informacion para orden de documentos.
Articulo 562.- De las inspecciones. - Las inspecciones se realizaran
para comprobar la presunta infracciéon de los derechos de propiedad
intelectual. (Cédigo Organico de Economia Social del Conocimiento e

Innovacion, 2016)
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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.
Articulo 563.- Otorgamiento de medidas cautelares al inicio del
proceso. - Se ordenaran las medidas al avocar conocimiento de la accion,
siempre que quien la pida acredite su legitimacion para actuar, la
existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan
presumir razonablemente la comisién de la infraccidbn acusada o su
inminencia. (...) (Cédigo Organico de Economia Social del Conocimiento

e Innovacion, 2016)

Se consideran como disposiciones judiciales que se dictan para garantizar el
resultado de un proceso y asegurar el cumplimiento de la sentencia, evitando la

frustracion del derecho del peticionante derivada de la duracién del mismo

Articulo 565.- Disposicion de medidas cautelares. - Atendiendo a la
naturaleza de la infraccion, se podra ordenar y practicar una o mas de las
siguientes medidas cautelares:

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 suspension 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
vulneracion a derechos de propiedad intelectual, ordenada al infractor o
intermediario;

5. La suspension de la importacién o de la exportaciéon de los productos,
materiales o medios referidos en el numeral anterior, que se notificara

inmediatamente a la autoridad de aduanas;
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6. El cierre temporal del establecimiento del presunto infractor cuando
fuese necesario para evitar la continuacion o repeticion de la presunta
infraccion; vy,
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 infraccion, ponderando los
legitimos intereses del titular del derecho de propiedad intelectual y los del
presunto infractor. Esta medida sera aplicable si no se afecta intereses de
terceros. (...) (Codigo Organico de Economia Social del Conocimiento e
Innovacion, 2016)
Asi como el tramite explicado, el IEPI actia siempre en pro de la igualdad y evitar
la utilizaciébn de los derechos de propiedad intelectual, especificamente el
registro de marcas, como herramientas para ejercer competencia desleal, tal y
como especificamente ordena el mencionado Cédigo en su articulo 85 en los
siguientes términos:
Articulo 85.- Derechos intelectuales. - Se protegen los derechos
intelectuales en todas sus formas, los mismos que seran adquiridos de
conformidad con la Constitucion, los Tratados Internacionales de los
cuales Ecuador es parte y el presente Cdodigo. (Cddigo Organico de
Economia Social del Conocimiento e Innovacion, 2016)
Estos comprenden principalmente a la propiedad intelectual, y los conocimientos
tradicionales. Su regulacién constituye una herramienta para la adecuada
gestion de los conocimientos, con el objetivo de promover el desarrollo cientifico,
tecnoldgico, artistico, y cultural, asi como para incentivar la innovacién. Su
adquisicion y ejercicio, asi como su ponderacion con otros derechos, aseguraran
el efectivo goce de los derechos fundamentales y contribuiran a una adecuada

difusion de los conocimientos en beneficio de los titulares y la sociedad.

A las otras modalidades existentes. este Codigo les garantiza proteccion

contra la competencia desleal.”
3. ¢Qué solucion cree que debe darse ante este vacio juridico en

nuestro sistema procesal civil?
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Tal y como se sefalé anteriormente, si bien no se establece un método de
valoracion exacto, si existe una proteccion del Estado a este tipo de bienes

intangibles.

4. ¢Estaria usted de acuerdo con laimplementacion de un método de

cuantificacion de valoracién de marcas dentro del COGEP?

El IEPI estaria dispuesto a colaborar con cualquier iniciativa que fortalezca la
proteccion de los derechos intelectuales de conformidad con los principios que
rigen su gestion administrativa, siempre tomando en cuenta que el tratamiento
de estos bienes no puede equiparse a los bienes clasicos del dominio privado,
toda vez que la nueva concepcion social de la propiedad intelectual, los preve
gue “Los derechos de propiedad intelectual constituyen una excepcion al dominio
publico para incentivar el desarrollo tecnolégico, cientifico y artistico; v,
responderan a la funcion y responsabilidad social de conformidad con lo
establecido en la Constitucion y la Ley. La propiedad intelectual podra ser
publica, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa y mixta”. (Articulo
86 del Cddigo Orgéanico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad

e Innovacion)

3.1.2. Entrevista Marlon Roberto Vinueza Armijos Intendente de
Investigacion de Practicas Desleales

1. ¢Conoce usted si existe un método de valoracién de activos
intangibles en el COGEP?

De acuerdo al cuestionario que me presenta, se entiende que ver con la
determinacion acerca de determinar la cuantia segun el articulo 144 del COGEP,
la valoracion de activos intangibles desde un punto de vista de derecho de
marcas no esta aislado, existe apreciacion de caracter técnicas, que hacen los
expertos en marcas, la capacidad que tiene la marca sobre ciertos productos y
servicios que estan consideradas esas valoraciones practicas no estan
claramente especificadas en el COGEP, sin embargo es factible la tramitacién
en un procedimiento judicial se apoyen los demandantes por dafios y prejuicios

en el peritaje para que de esta manera se justifique cuanto fue el agravio por la
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violaciéon del derecho de la marca, entonces en realidad no conozco que en el
COGEP exista una norma expresa que haga relacion a la valoracion de activos
intangibles, sin embargo existen otros medios como el perfil del perito con efecto
de determinar cuanto es la valoracion que tiene el marcado sobre la marca, y en

técnica existe metodologia que puede ser utilizado por el denunciante.

2. ¢Dada la inexistencia de este método cree usted que el Estado esta
ejerciendo una tutela judicial efectiva de los derechos de propiedad

intelectual frente a la competencia desleal?

Yo creeria que dentro de la tutela judicial, debido a que es un derecho ciudadano,
yo no creeria que la falta de este método seguird vulnerando la tutela judicial
debido a que existe mecanismo para que las cuestiones sean atendidas , sino
es la determinacion de cuanto esta apreciado una marca en el mercado que se
podria hacer a través de un peritaje, no considero que existe una vulneracion a
los mecanismos mas idéneos es decir existe el peritaje que te ayudara a valorar
los activos intangibles, fijate cuando uno elabora un contrato de una franquicia
de una marca de procedimiento productivo son los contratantes quienes fijan la
cuantia, este contrato de franquicia tendra sus rendimientos, obligaciones sobre
la valoracion de la marca, el contrato no puede presentar en el juicio demandar
en cuanto al contrato de franquicia que ya se ha fijado un precio, podria ser un
insumo que le sirve al demandante estar amparado bajo el contrato de franquicia
o contrato de licencia o cualquier otro contrato de propiedad intelectual que se
fija el precio, ese precio determinado en un contrato de indefinido de franquicia

le da la cuantia para que pueda ser determinada en un juicio.

3. ¢Qué solucién cree que debe darse ante este vacio juridico en

nuestro sistema procesal civil?

Para ser coherente con las repuestas anteriores, consideraria que la
determinacion de una cuantia creo que tiene ciertos respaldos de documentos
gue le mencione como contratos, puede ser peritaje, en la practica
anticompetitiva como la denigracion, actos de engafio que son préacticas
desleales, entonces es obligacion del denunciante poner la cuantia o cuanto fue

el dafio que le ocurrié o produjo a través de estas practicas desleales,
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obviamente tendra que hacer otros contratos con otros proveedores donde se

especifique el valor de la marca.

4. ¢Estaria usted de acuerdo con la implementacion de un método de

cuantificacion de valoracién de marcas dentro del COGEP?

Si se establece un método de cuantificacion de valoracion de marca deberian
ser reglas minimas, obviamente el derecho que esta en desarrollo con las nuevas
tecnologias de informacién, basar en la valoracion de la marca seria segun la
naturaleza real, tomarse en cuenta las bases, pero no tasar rigidamente a través
de la ley, porque existen muchas metodologias como basarse por ejemplo a los
bienes y servicios de los consumidores, en temas de marketing e incluso de
Neuromarketing, muchas disciplinas que estan alrededor de la marca a base de

eso fijara directrices seria una buena recomendacion.

3.1.3. Entrevista a la Dra. Ruth Yazan Jueza Provincial y
Presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi

1. ¢Conoce usted si existe un método de valoracién de activos
intangibles en el COGEP?

Asi como directamente no hay métodos de valoracion, porque la valoracion
depende del actor, el actor es el que le da valor a las cosas que reclama, el que
calcula su interés y que pone la cuantia, el juez simplemente al momento de
resolver, luego del peritaje 0 conocimiento propio del juez dara el valor de la

cuantia o calculada llegara a menor o mas del valor de la cuantia.

2. ¢Dada la inexistencia de este método cree usted que el Estado esta
ejerciendo una tutela judicial efectiva de los derechos de propiedad

intelectual frente a la competencia desleal?

El estado ejerce la tutela en base a lo que dice el actor, yo no creo que el Estado
le va a decir vea actor ponga tanto, yo creo que el actor pone los limites de su

accion.
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3. ¢Qué solucion cree que debe darse ante este vacio juridico en

nuestro sistema procesal civil?

En relacion a la pregunta tercera para mi no existe un vacio juridico, porque
como le dije tiene correlacién con la primera y segunda pregunta, el valor de la
marca o de lo que reclama el actor depende de él, para mi un cuadro de cuadro
asi sea de Guayasamin si a mi no me gusta la pintura no vale nada, pero si para
usted le gusta esa pintura tiene un valor incalculable, entonces para mi no existe

ningun vacio juridico.

4. ¢Estaria usted de acuerdo con la implementacion de un método de
cuantificacion de valoracion de marcas dentro del COGEP?

Yo creo gue la implementacion del método le dara la reclamacion y el peritaje,
seria un absurdo juridico si es que en el COGEP diria la marca del Pollo Rico
vale $100 délares, seria algo absurdo, el Estado no podria poner valor a las
cosas que cada persona reclama, eso es exclusivamente del actor, el Estado lo
Unico que hace es regular con los auxiliares de que la marca, el Estado en base
alos derechos de las partes hace una tutela judicial efectiva, en base a los peritos

con profesionales de la marca.

Entrevista al Dr. Patricio Santacruz Juez Provincial de Justicia
de Cotopaxi

1. ¢Conoce usted si existe un método de valoracion de activos
intangibles en el COGEP?

No existe, definitivamente no hay una disposicidn que establezca esta valoracion

de activos intangibles.

2. ¢Dada la inexistencia de este método cree usted que el Estado esta
ejerciendo una tutela judicial efectiva de los derechos de propiedad

intelectual frente a la competencia desleal?

Es una pregunta complicada porque si decimos que no hay un método de
valoracion de activos intangibles, yo no creo que eso tenga que ver con respecto
de la tutela judicial porque el hecho de la aplicacion de la cuantia no tiene nada
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gue ver con el derecho que se esta reclamando que va a ser materia de discusion

al respecto.

3. ¢Qué solucion cree que debe darse ante este vacio juridico en

nuestro sistema procesal civil?
Se deberia examinar bien el tema y tratar dar una solucién al caso.

4. ¢Estaria usted de acuerdo con la implementacion de un método de
cuantificacion de valoracion de marcas dentro del COGEP?

Claro que si, pero seria especificamente en la cuantia y para cumplir un requisito

para la presentacion de la demanda.

3.1.5. Entrevista a Herndn Romero Magistrado Principal por la
Republica del Ecuador del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina de Naciones

1. ¢Conoce usted si existe un método de valoracién de activos
intangibles en el COGEP?

No hay método de valoracion de activos intangibles ni una norma que tenga esos
parametros, en la cual es un poco complicado porque eso dependera de cada
intangible, que puede ser un invento, una cancién, una marca, pero muchas de
las veces eso se torna con un valor invaluable y para tener el método para dar
valor dependera de la figura juridica y de la realidad econémica de cada pais, la
valoracion de las marcas a nivel internacional siguen unas técnicas y cada una
tiene un método de valoracién, entonces es complicado poner algin método en

la norma porque pueden haber varios métodos.

2. ¢Dada la inexistencia de este método cree usted que el Estado esta
ejerciendo una tutela judicial efectiva de los derechos de propiedad

intelectual frente a la competencia desleal?

El Estado en si lo hace a través de la normativa como en todo Estado de derecho
se crea las normas para salvaguardar algunas figuras juridicas como en este
caso la competencia desleal, estd enmarcada la ley organica de regulacién de

mercados, ahi esta todo lo relacionado a la competencia desleal, entonces
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respondiendo a la pregunta dictada tiene una norma, tiene una instituciéon que

garantiza la proteccion que garantiza este tema.

3. ¢Qué solucion cree que debe darse ante este vacio juridico en

nuestro sistema procesal civil?

No le considero tanto como un vacio legal, porgue en el marco legal cuando yo
presento una demanda por dafios y perjuicios no hago una valoracién exacta de
cuanto voy a solicitar por dafios y perjuicios por ejemplo para el tema de dafios
a la moral o un atentado contra la honra, dependera de la persona a quien se le
hizo el dafio, no es lo mismo causar el dafio, por obvias razones al Presidente
de la Republica que no es un ciudadano comun, no por el tema jerarquico sino
por el tema influencia de lo que haga esa persona, entonces en marcas puede
pasar lo mismo, por lo tanto bajo mi criterio no existe un vacio legal por que al
momento que tu legislas y traduces que la norma indica que la cuantia tendra un
valor de tres a cuatro millones, entonces si tu pones una norma va hacer
inaplicable porque repito una marca va a tener una norma que tenga mas fama
gue otras por ese sentido tendra una valoracion mas amplia y si haces un grupo
y pones la valoracion de un millon o dos millones entonces generas un problema.
Las compaiiias tienen su valoracion a esos activos, por ejemplo, la coca cola

esta valorada en 60 mil millones de dolares, entonces depende del caso.

4. ¢Estaria usted de acuerdo con laimplementacion de un método de

cuantificacion de valoracién de marcas dentro del COGEP

No tanto por estar de acuerdo sino porque no seria util por las distintas

cuestiones que te presente anteriormente.



3.2. Andlisis de las entrevistas

Preguntas

;Conoce usted si
existe un método de

valoracién de
activos intangibles
en el COGEP?

¢Dada la

Respuestas
Dra. Soledad de Dr. Marlon Dra. Ruth Dr. Patricio Dr. Hernan
la Torre Vinueza Yazan Santacruz Zambrano
Se desconoce la | La valoracion de | Asi como | Definitivamente no | No hay método de

existencia de algun
método de
valoracién de activos
intangibles que esté
previsto en el
COGEP.

Si debido a que

activos intangibles
desde un punto de
vista de derecho de

marcas no esta
aislado existe
apreciacion de
caracter técnicas,
que hacen los
expertos en
marcas, la
capacidad que
tiene la marca
sobre ciertos
productos y

servicios que estan
de consideradas
esas valoraciones
practicas no estan
claramente
especificadas en el
COGEP.

Yo

creeria que

inexistencia de este | existe varias normas | dentro de la tutela

método cree usted

que lo sustenta tanto

judicial, debido a

directamente no
hay métodos de
valoracién, porque
la valoracion
depende del actor,
el actor es el que le
da valor a las cosas
que reclama, el que
calcula su interés y

que pone la
cuantia, el juez
simplemente al

momento de
resolver, luego del
peritaje 0

conocimiento
propio del juez dara
el valor de Ila
cuantia o calculada
llegara a menor o
mas del valor de la
cuantia.

El estado ejerce la
tutela en base alo

existe un método
para valorar los
activos intangibles.

Es una pregunta
complicada porque

gue dice el actor, yo| si decimos que no

valoracion de
activos intangibles
ni una norma que
tenga esos
parametros, en la
cual es un poco
complicado porque
eso dependera de

cada intangible,
que puede ser un
invento, una
cancion, una
marca, pero
muchas de |las

veces eso se torna
con un valor
invaluable.

El estado en si lo
hace a través de la
normativa como en
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Andlisis
Dentro de las
preguntas
realizadas a los

expertos del tema
se puede indicar
que no  existe
ningdn método
para identificar la
cuantia en casos
de activos
intangible.

El estado genera
responsabilidad,

justicia y garantia



gue el estado estéa

ejerciendo una
tutela judicial
efectiva de los
derechos de
propiedad

intelectual frente a
la competencia
desleal?

¢, Qué solucién cree
que debe darse ante
este vacio juridico
en nuestro sistema
procesal civil?

como El instituto
Ecuatoriano de la
Propiedad

Intelectual, actuando
en base a |la
concepcion del
Cédigo Organico de
la Economia Social

de los
Conocimientos,
Creatividad e
Innovacion, que
considera los
derechos de
propiedad

intelectuales

En cuanto a una
posible competencia
desleal, el propio
Cdédigo Orgénico de
la Economia social

de los
Conocimientos,
Creatividad e
Innovacion,
establece la figura de
la “Tutela

Administrativa”.

Tal y como se sefialé
anteriormente, Si
bien no se establece
un método de
valoracién exacto, si
existe una
proteccion del

que es un derecho
ciudadano, yo NO
creeria que la falta
de este método
seguira vulnerando
la tutela judicial
debido a que existe
mecanismo  para
que las cuestiones
sean atendidas,
sino es la
determinacion  de
cuanto esta
apreciado una
marca en el
mercado que se
podria hacer a
través de un
peritaje.

Una cuantia creo
que tiene ciertos
respaldos de
documentos que le
mencione como
contratos, puede
ser peritaje, en la
practica

no creo que el
estado le va a decir
vea actor ponga
tanto, yo creo que
el actor pone los
limites de su
accion.

En relacion a la
pregunta  tercera
para mi no existe
un vacio juridico,
porque como le dije
tiene correlacion

con la primera y
segunda pregunta

hay un método de
valoracion de
activos intangibles,
YO NO Creo que eso
tenga que ver con
respecto de la
tutela judicial
porque el hecho de
la aplicacion de la
cuantia no tiene
nada que ver con el
derecho que se

estd  reclamando
que va a ser
materia de
discusion al
respecto.

Se deberia
examinar bien el
tema y tratar dar
una solucién al
caso.

todo estado de
derecho se crealas
normas para
salvaguardar
algunas figuras
juridicas como en
este caso la
competencia
desleal, esta
enmarcada ley
organica de
regulacion de

mercados ahi esta
todo lo relaciona a
competencia
desleal, entonces
respondiendo a la
pregunta  dictada
tiene una norma,
tiene unainstitucion
que garantiza la
proteccién que
garantiza este
tema.

No le considero
tanto como un
vacio legal, porque
en el marco legal
cuando yo presento
una demanda por
dafios y perjuicios
no hago una
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de hacer cumplir lo
expuesto en la

leyes, normas
principios 0
reglamentos, si

alguna norma no
tiene el tratamiento
a ceca del tema en
el cual se esta
buscando resolver
el problema, es
obvio que se debe
acudir a otros
cuerpos legales
que al juez le ayude
a tomar la mejor
decision.

Como analisis de
todas las preguntas
contestadas se
puede identificar
gque no existe un
vacio en el sistema
juridico sobre el
tema de cuantias,



¢Estaria usted de
acuerdo con la
implementacion de
un método de
cuantificacion de
valoracién de

marcas dentro del
COGEP?

Estado a este tipo de
bienes intangibles.

El IEPI estaria
dispuesto a
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cualquier iniciativa
que fortalezca Ia
proteccién de los
derechos

intelectuales de

conformidad con los
principios que rigen
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administrativa,
siempre tomando en

cuenta que el
tratamiento de estos
bienes no puede

equiparse a los
bienes clasicos del
dominio privado.

anticompetitiva
como la
denigracién, actos
de engafio que son

practicas

desleales,
entonces es
obligacién del

denunciante poner
la cuantia o cuanto
fue el dafio que le
ocurrié o produjo a
través de estas

practicas

desleales.

Si se estable un
método de
cuantificacion  de
valoracion de
marca deberia ser
reglas minimas,
obviamente el

derecho que esta
en desarrollo con
las nuevas
tecnologias de
informacion, basar
en la valoracién de
la  marca seria
segun la naturaleza
real, tomarse en
cuenta las bases,
pero no tasar
rigidamente a

través de la ley.

Yo creo que la
implementacion del
método le dard la
reclamacion y el
peritaje, el Estado
en base a los
derechos de las
partes hace una
tutela judicial
efectiva, en base a
los peritos con
profesionales de la
marca.

Claro que si, pero
seria
especificamente en
la cuantia y para
cumplir un requisito
para la
presentacion de la
demanda.

valoracién exacta
de cuanto voy a
solicitar por dafiosy
perjuicios por
ejemplo para el
tema de dafios a la
moral o un atentado
contra la honra,
dependera de la
persona a quien se
le hizo el dafio.

No tanto por estar
de acuerdo sino
porque no seria util

por las distintas
cuestiones que te
presente

anteriormente.
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el estado
que la
ayuda a

pero
garantiza
demanda
que los actores
reclamen un valor
justo sobre algun
dafio o perjuicio en
relacion a la marca.

Mediante esta
pregunta se puede
indicar que para

ayudar a cumplir un
requisito y apoyar a
la norma escrita
estaria bien, pero
traerd con ello una
problemética  ya
que el valor de la
marca se rige
segun la fama del
mismo.



CAPITULO IV

4.1. Criterios Juridicos

a)

b)

La presente investigacion tiene como objetivo exponer la existencia de un
vacio legal dentro del sistema procesal civil ecuatoriano, especificamente
mencionando el articulo 144 del COGEP el cual hace referencia a la
determinacion de la cuantia en diversas areas, dicho articulo no toma en
consideracion la determinacion de la valoracion de activos intangibles,
este vacio legal vulnera los derechos de competencia consagrados en la
Constitucion de la Republica del Ecuador y principios procesales vigentes
en el sistema judicial ecuatoriano.

La Constitucion de la Republica del Ecuador se caracteriza por ser
garantista de los derechos, sin embargo ciertas veces, dentro del sistema
procesal civil se ven vulnerados derechos y principios, es el caso asi,
como se hace notar dentro de esta investigacion que el hecho de que no
exista un método de cuantificacibn de activos intangibles dentro del
proceso para determinar la cuantia para poder hacer validos los derechos
de las personas que sienten que se les ha vulnerado un bien juridico
protegido, lesiona derechos como los mencionados en los art. 11 numeral
3 inciso tercero, numeral 4,8; art. 75; art. 76 numeral 1, de la CRE.

El vacio legal mencionado va en contra también de distintos principios
procesales vigentes en el cédigo organico de la funcion judicial como son
los principios de responsabilidad, tutela judicial efectiva de los derechos y
el de seguridad juridica, establecidos en los articulos 15, 25
respectivamente; es importante mencionar que este Cadigo es por el cual
la funcion judicial rige sus actuaciones y comportamientos, uno de los
principios que mas se vulnera y el cual es de suma importancia para que
esta Funcion cumpla de manera eficaz con sus funciones es el Principio
de Acceso a la Justicia el cual esta estipulado en el art. 22 del COFJ por
cuanto los operadores de justicia son los responsables de garantizar el

efectivo acceso a la misma especialmente en la parte juridica, es decir,

96



d)

e)
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los operador de Justicia deberan romper todo tipo de barrera que prive a
las personas del acceso a una justicia eficiente y eficaz.

Otro de los principios que se ve afectado a la hora de encontrar este vacio
juridico es el Principio de Tutela Judicial Efectiva de los Derechos,
también mencionado en el COFJ en el art. 23, el cual menciona que los
titulares de los derechos que se pretenden vulnerados siempre deberan
recibir una atencién oportuna a su pedido. El principio que se ha visto
vulnerado con mayor claridad dentro de esta investigacion es el Principio
de Seguridad Juridica ya que si no existe la norma adecuada para estos
casos el derecho podra ser vulnerado y el bien juridico sera lesionado,
este principio se encuentra consagrado en el art. 25 del COFJ y advierte
acerca de la obligacion que tienen los jueces de imponer justicia en
nombre la Constitucion y los demas instrumentos internacionales
ratificados por el Estado ecuatoriano.

Se ha podido a través de la presente investigacion demostrar que es
necesaria la implementacion de un método de valoracion de marcas el
cual ayude al actor y al juzgador determinar el valor de la cuantia para asi
poder continuar con el proceso, con el cual se pretende recuperar el
derecho del actor y que no quede en la indefensién en ningdn momento

procesal.
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CAPITULO V

Conclusiones y Recomendaciones

5.1. Conclusiones

a)

b)

d)

Se determind a lo largo de la investigacion la existencia de un método de
cuantificacion o de calculo de valoraciébn de activos intangibles, sin
embargo se observO que no es posible realizar esta cuantificacion
aplicando el procedimiento ordinario en reclamaciones por dafios y
perjuicios en Ecuador, dejando asi en indefension a aquellas personas
gue tramiten este tipo de casos mediante la via ordinaria del COGEP.

Se observo con la presente investigacion la falta de una normativa dentro
del &mbito civil que sea lo suficientemente adecuada para quienes deseen
ejercer su derecho al acceso a la justicia mediante dicha via, dejando a
criterio de los jueces o mediante peritos el derecho del propietario de una
marca a establecer el valor a través del ambito civil en el Ecuador.
Mediante los diferentes métodos de célculo de activos intangibles dentro
de los paises de la CAN, se determin6 que el que mas se asemeja en la
normativa al Ecuador es el de Colombia, por cuanto en las NIC 38 se
determinan pricipalmente criterios como identificabilidad y susceptibilidad
a tener beneficios econdmicos futuros dado que se aplicara por todas las
entidades al contabilizar los activos intangibles, lo que origina una mayor
profundidad de relaciones entre estos dos paises.

De la misma manera a través del método de célculo para la valoracion de
activos intangibles como son las NIC 38, se determiné la correcta
cuantificacion del valor de una marca para la reclamacioén por dafios y
perjuicios en el Ecuador, dejando en claro que a través del COGEP no

existe un método de valoracién de activos intangibles.
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5.2. Recomendaciones

a)

b)

d)

Se recomienda que para la correcta cuantificacién de activos intangibles
dentro del COGEP, se tomen en cuenta los criterios juridicos
anteriormente formulados, en los cuales hace referencia especificamente
a dicho cuerpo legal, que servira para aquellas personas que se sientan
vulneradas en su derecho a establecer el valor de una marca.

Es menester implementar dentro del art. 144 del COGEP un literal que
especifique cual método es el indicado o el que se debe usar para
valoracion de activos intangibles, dicha implementacién ayudaria a
viabilizar la presentacion de una demanda y cumpliria con el principio de
seguridad juridica y ademas con el principio de tutela judicial efectiva
contemplados en la legislacion ecuatoriana.

Se recomienda también el analisis interpretativo de la jurisprudencia y
legislacion, desarrollada en la teoria de esta investigacion, de los paises
gue conforman la CAN, para poder tener muestras de la utilizacion de
métodos de activos intangibles y su favorabilidad en el derecho procesal
civil.

Es recomendable ademas tener en cuenta, al momento de aceptar un
método de valoracion de activos intangibles las expuestas en el marco
tedrico de la presente, tales como las NIC 38, la misma que serviria para
poder cuantificar de manera eficaz estos activos y podran ayudar a jueces

y partes procesales a la celeridad del proceso.
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ANEXOS

CUESTIONARIOS DE RECOLECCION DE INFORMACION PARA EL
INFORME FINAL DE INVESTIGACION

Pontificia Universidad

Catolica del Ecuador

Sefior/ Doctor con la finalidad de ejecutar el proyecto de titulacién con el tema:
“LA REGULACION Y CONTROL DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN
MARCAS REGISTRADAS, APLICANDO EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO
EN RECLAMACIONES POR DANOS Y PERJUICIOS DEL COGEP EN
ECUADOR.” previo a la obtencién del titulo de abogado de los Tribunales del
Ecuador sirvase responder las siguientes preguntas:

1. ¢Conoce usted si existe un método de valoracién de activos
intangibles en el COGEP?

2. ¢Dadalainexistencia de este método cree usted que el Estado esta
ejerciendo una tutela judicial efectiva de los derechos de propiedad
intelectual frente a la competencia desleal?

3. ¢Qué solucion cree que debe darse ante este vacio juridico en
nuestro sistema procesal civil?

4. ¢Estaria usted de acuerdo con laimplementacién de un método de
cuantificacion de valoracién de marcas dentro del COGEP?
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Asesores juridicos del Dr. Hernan Romero Zambrano, Magistrado Principal

por la Republica del Ecuador del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina de Naciones
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Dr. Vinueza Armijos Marlon Roberto, Intendente de Investigacion de

Practicas Desleales
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Abogada Soledad De la Torre Directora Nacional de Propiedad Industrial

con su representante Katherine J. Gonzalez H




104

Dra. Ruth Yazan Jueza Provincial y Presidenta de la Corte Provincial de
Justicia de Cotopaxi
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Dr. Patricio Santacruz Juez Provincial de Cotopaxi

No se pudo constatar evidencia del entrevistado debido ya que al momento
de solicitar la foto se encontraba en goce de su jubilacion.
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