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RESUMEN

El presente trabajo de investigacion, en primer lugar, aborda los signos distintivos en
la legislacion ecuatoriana, tomando en consideracion el ambito de proteccion de la
propiedad intelectual, la proteccién de la proiedad industrial en la legislacion ecuatoriana,
la naturaleza del procedimiento de proteccion de los derechos de propiedad intelectual en
Ecuador, los signos distintivos, tipologia y registro en el Ecuador, el registro de marcas y
la clasificacion internacional de productos y servicios.

En segundo lugar tenemos la exposicion de las medidas cautelares en general y en
particular en materia de propiedad intelectual, su aproximacion conceptual y naturaleza
juridica, caracteristicas y efectos, la contracautela, las medidas cautelares en propiedad
intelectual desde la perspectiva de los convenios internacionales y la legislacion
comparada.

En tercer lugar, se expone el tratamiento nacional de las medidas cautelares, las
medidas cautelares en materia de propiedad intelectual aplicada al Cédigo Organico de
Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, la competencia en la
aplicacion de medidas cautelares en el ambito de la Propiedad Intelectual, los efectos de
la imposicion de las medidas cautelares en signos distintivos, los jueces competentes para
el conocimiento de las medidas cautelares, la admisibilidad y el informe de favorabilidad
en la aplicacion de las medidas cautelares y el analisis del tramite No. IEP1-2017-24324.

En cuarto lugar, se describe las conclusiones y recomendaciones del trabajo
investigativo. La relevancia del tema propuesto lo encontramos en su utilidad practica,
asi como en la disposicion constitucional de la Republica del Ecuador, en donde se
reconoce y protege a la Propiedad Intelectual; y con ello, impedir un mal mayor que
solamente resulta a través de las medidas cautelares, mismas que precautelen los derechos
de una persona ante la afectacion por una infraccion. Asi, la trascendencia juridica de los
procesos preventivos en materia de propiedad intelectual, constituyen una garantia

jurisdiccional que el Estado ofrece a los creadores e inventores.

Palabras claves: signos distintivos, legislacion ecuatoriana, propiedad intelectual,

marcas, registro de marcas, medidas cautelares.



ABSTRACT

This research work, in the first place, addresses the distinctive signs in Ecuadorian
legislation, taking into consideration the field of protection of intellectual property, the
protection of industrial property in Ecuadorian legislation, the nature of the procedure for
the protection of intellectual property rights in Ecuador, the distinctive signs, typology
and registration in Ecuador, the registration of trademarks and the international
classification of products and services.

Secondly, we have the exposition of the precautionary measures in general and in
particular in the matter of intellectual property, their conceptual approach and legal
nature, characteristics and effects, the counter-precaution, the precautionary measures in
intellectual property from the perspective of the international conventions and the
comparative legislation.

Third, the national treatment of precautionary measures is exposed, the precautionary
measures in the field of intellectual property applied to the Organic Code of Social
Economy of Knowledge, Creativity and Innovation, the competence in the application of
precautionary measures in the field of Intellectual Property, the effects of the imposition
of the precautionary measures on distinctive signs, the competent judges for the
knowledge of the precautionary measures, the admissibility and the report of favorability
in the application of the precautionary measures and the analysis of the procedure No.
IEPI- 2017-24324.

Fourth, the conclusions and recommendations of the research work are described.
The relevance of the proposed topic is found in its practical utility, as well as in the
constitutional provision of the Republic of Ecuador, where Intellectual Property is
recognized and protected; and with this, to prevent a greater evil that only results through
precautionary measures, which protect the rights of a person before being affected by an
infraction. Thus, the legal significance of preventive processes in the field of intellectual
property, constitute a jurisdictional guarantee that the State offers to creators and

inventors.

Keywords: Distinctive signs, Ecuadorian legislation, intellectual property, brands,

trademark registration, precautionary measures.
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Introduccion

Cuando una persona considera que un derecho ha sido vulnerado, tiene la facultad de
iniciar las acciones legales que sean pertinentes. Sin embargo, a veces no es suficiente
con iniciarlas. Hay derechos que son vulnerados, y cuya remediacién es dificil o hasta
imposible, por lo que es necesario tomar medidas que permitan detener la vulneracion de
derechos, aunque el juzgador no haya dictado una sentencia sobre el fondo de la violacion

alegada.

El Doctor José Garcia Falconi citando a Podetti sefiala que las medidas cautelares
son actos procesales ordenadas por un érgano jurisdiccional que son adoptadas dentro de
cualquier tipo de proceso, a pedido de los interesados o de oficio, cuya finalidad recae en
el aseguramiento de bienes o pruebas, conservar el hecho, asegurar a las personas o
satisfacer necesidades urgentes (Garcia Falconi, 2020). Dicho lo cual, las medidas
cautelares surgen como una necesidad de precautelar de manera eficaz e inmediata, los
derechos constitucionales de las personas; siendo acciones que se solicitan dentro de un
proceso judicial o administrativo, que tienen un sentido de urgencia, frente a un acto que
vulnera derechos. Por lo que, no es posible esperar una solucion hasta que exista un
dictamen por parte de la autoridad, pues los dafios causados serian irreparables. Asi,
dentro del area de propiedad intelectual, las medidas cautelares son concebidas como una

forma eficaz de contener un acto que violenten derechos inmateriales.

Uno de los derechos que la Constitucion de la Republica del Ecuador ampara, es el
derecho que las personas tienen de gque sus creaciones estén protegidas por la ley, y que
ninguna persona se aproveche de tales creaciones para beneficiarse de ninguna manera;

asi el articulo 322 dice:

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones
que sefiale la ley. Se prohibe toda forma de apropiacién de conocimientos
colectivos, en el &mbito de las ciencias, tecnologias y saberes ancestrales. Se
prohibe también la apropiacion sobre los recursos genéticos que contienen la
diversidad biolégica y la agro biodiversidad (Const., 2008).

Por tanto, la propiedad intelectual: “[...] es el derecho que tienen las personas sobre sus
creaciones intelectuales, bien sea en el ambito literario, artistico, estético, inventivo, como
una obra, una patente, una marca o una variedad vegetal” (Ruiz, 2013, p. 1). Por lo tanto,

los creadores buscan proteger sus obras literarias, sus marcas, sus invenciones, sus lemas



comerciales, sus dibujos industriales, y cualquier otra forma de expresion creativa que

sea susceptible de proteccion.

Sin embargo, los creadores y empresarios son vulnerables de que sus obras, 0 signos
distintivos sean copiados. Por lo tanto, la ley pone a su disposicidn acciones judiciales y
administrativas que les permiten reclamar sus derechos. En este trabajo de investigacion,
analizaré casos para verificar si la administracion de justicia, y la via administrativa, son

eficaces en este proceso.

La Constitucion del Ecuador brinda herramientas legales para evitar que nuestros
derechos sigan vulnerados durante el desarrollo del proceso judicial y administrativo. El
articulo 11 establece los principios sobre los que se ejercitan los derechos. Ademas, que
las herramientas utilizadas dentro del proceso judicial a traves de la cual se garantiza la
proteccion de derechos, se constituyen las medidas cautelares, que en el ambito de la
propiedad intelectual actian como un procedimiento de defensa de los derechos de los

ciudadanos.

Con el fin de ampliar lo anteriormente descrito, ésta investigacion esta conformada
por cuatro capitulos. EI primero, dedicado a los signos distintivos en la legislacion
ecuatoriana, el ambito de proteccion en propiedad intelectual, la proteccion de la
propiedad industrial, la naturaleza del procedimiento de proteccion de los derechos de
propiedad intelectual, los signos distintivos y su tipologia, la registrabilidad de marcas y
la clasificacion internacional de productos y servicios. El segundo, trata sobre las medidas
cautelares en propiedad intelectual, aborda una aproximacion conceptual y la naturaleza
juridica de las medidas cautelares, caracteristicas y efectos, contracautela, las medidas
cautelares en la legislacion nacional, las medidas cautelares desde los convenios
internacionales y la legislacién comparada. El tercero, versa sobre las medidas cautelares
en la legislacién ecuatoriana, la aproximacién desde el COESCCI, la aplicacion de las
medidas cautelares en el ambito de la propiedad intelectual, los efectos de la imposicion
de medidas cautelares en signos distintivos, la competencia de los jueces, la admisibilidad
e informe de favorabilidad y el anélisis del tramite No. IEP1-2017-24324. Finalmente, en

el cuarto capitulo, abordareé las conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO I

Los signos distintivos en la legislacion ecuatoriana

1.1. El ambito de proteccion de la propiedad intelectual.

La Propiedad Intelectual constituye toda proteccion juridica concebida por el Estado
y plasmada en una Ley para con cualquier creacion intelectual. A criterio de Ricardo
Antequera Parilli, se trata de:

[...]un espacio juridico dentro del cual caben diferentes sistemas normativos que
tienen por objeto la proteccion de bienes inmateriales de diferentes Grdenes:
industriales, comerciales, técnicos, artisticos, cientificos y literarios”;[ y que
tales] [...] derechos de “propiedad intelectual” reconocen derechos exclusivos de
explotacion sobre esos bienes inmateriales, ademas de, en algunas de sus ramas
(particularmente en el derecho de autor), atribuir derechos “morales” o de orden
personal al autor (Antequera Parillo, 2001, p. 3).

Asi, esta proteccion legal recae sobre bienes inmateriales, consistentes en aportes
intelectuales, los cuales poseen caracteristicas innovadoras a nivel cientifico, artistico o
industrial; y cuya defensa guarda relacion con el reconocimiento del Estado hacia el

esfuerzo humano generado al construir dicho aporte.

Para la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, la propiedad intelectual se
refiere a las creaciones, invenciones, obras literarias y/o artisticas, que son atribuibles al
intelecto humano; dividiéndose en dos categorias: La propiedad industrial y la Propiedad
Intelectual. La primera abarcan las patentes de invenciones, marcas, disefios industriales
y las indicaciones geograficas. Mientras que la segunda, estan constituidas por el derecho
de autor y conexos, es decir cualquier obra literaria, novelas, poemas, obras teatrales,
peliculas, obras musicales, obras artisticas y disefios arquitectonicos; siendo los derechos
conexos aquellos que se desprenden del derecho de autor, tal como los derechos de los
artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones (OMPI, 2020).
Debo hacer hincapié en gque esta concepcion posee una vision bipartita tradicional del

derecho de Propiedad Intelectual.

Ahora bien, la normativa ecuatoriana a través del Codigo Organico de la Economia
Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion (COESCCI), establece en el
articulo 89 una concepcién tripartita de la Propiedad Intelectual, cuya génesis parte de la

concepcién del Derecho Comunitario Andino del cual somos parte, asi sefiala que “los

11



derechos de propiedad intelectual comprenden principalmente a los derechos de autor y
derechos conexos, la propiedad industrial y las obtenciones vegetales” (COESCCI 2016,
Art. 89). Sin perjuicio del reconocimiento constitucional previsto en el Art. 322 de la
Carta Magna ecuatoriana, donde se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las
condiciones que sefiale la ley, impidiendo cualquier apropiacion del conocimiento
colectivo y los recursos genéticos del pais (Republica del Ecuador, 2006, Art. 322).

Bien, una vez descritas las tres categorias del derecho de propiedad intelectual
contempladas en nuestra legislacion, en las precedentes lineas se desarrollaran de manera

sintética cada una de ellas, a fin de ubicarlas conceptualmente.
En primer lugar, el derecho de autor:

[...] protege todas las obras del ingenio en el ambito literario, artistico, o
cientifico, cualquiera que sea su género, forma de expresion, mérito o finalidad.
Ademas, se protege como derecho de autor la forma de expresién mediante la
cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la
obra (Ruiz, 2013, p. 4).

Es decir, estamos ante una proteccion legal que se refiere a la persona creadora de una
obra artistica, gozando de derechos especificos sobre sus creaciones, denominados
derechos morales (OMPI, 2020); el fundamento de dicha proteccidn recae sobre la
facultad que tiene el autor de una obra en recibir las remuneraciones que la misma genere

y también para que nadie utilice su trabajo sin su consentimiento.

En segundo lugar, la propiedad industrial consiste en signos que muestran
informacion sobre productos y servicios. La proteccion emanada del Estado recae sobre
el impedimento de la utilizacion no autorizada de dichos signos. La propiedad industrial
comprende las patentes de invencion, las marcas, los disefios industriales y las
indicaciones geograficas (OMPI, 2020). En consecuencia, estamos ante una
sistematizacion que refleja el desarrollo doctrinario y la proteccién estatal concebidos

para usar y explotar productos y servicios de aplicacion industrial y comercial.

En tercer lugar, las obtenciones vegetales “[...] protegen a un conjunto de plantas de
un solo taxon botanico del rango mas bajo conocido” (Ruiz, 2013, p. 216). Se trata del
derecho proveniente de la proteccion de las variedades vegetales mejoradas, cuyos fines

recaen sobre la proteccion, reconocimiento, promocion, inversion, acceso y transferencia
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de informacion sobre las nuevas variedades vegetales (SENADI, 2020). Esta forma de

propiedad intelectual concede al obtentor de una nueva variedad vegetal.

La solicitud para la adquisicion de una obtencién vegetal se presentara ante la
autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales de acuerdo al
contenido, requisitos y demas normas que disponga el reglamento. De igual forma se
establecera los requisitos, plazos y procedimientos, para entre otros, el examen de
solicitud, su publicacion, la presentacién de oposiciones y la concesién o denegacién de

la solicitud en el reglamento correspondiente.
1.2.La proteccion de la propiedad industrial en la legislacion ecuatoriana

Como se dejo sentado en lineas anteriores, los derechos derivados de la actividad
intelectual que recaen sobre las invenciones, los signos distintivos y las indicaciones
geograficas, es denominada propiedad industrial, existiendo algunas formas de proteccién

de la propiedad industrial que se desarrollaran a continuacion:

1.2.1. Signos distintivos

Esta categoria describe todas las apariencias propias que pueden individualizarse en
los productos o servicios como una imagen comercial, asi se trata de: “[...] unaderivacion
del derecho de propiedad industrial, entendida como la pluralidad de elementos que,
como consecuencia de su combinacion, permite distinguir productos o servicios,
representando una ventaja competitiva” (Montoya Pérez, 2020). Ante lo cual, podemos

diferenciar algunos particulares:

1.2.1.1.Marcas

La marca como un concepto de propiedad industrial denota un conjunto de distintivos
incorporados a un producto o servicio de una persona natural o juridica para con sus
clientes (Panizza, 2020). Es decir, una marca hace alusion a una identificacion de un
producto o servicio en el mercado, bastando para esta singularizacién cualquier imagen,
figura, simbolo, grafico, letra, palabra, cifray formas.

El Art. 134 de la Decision 486 de la Comunidad Andina estipula que se considera

COMO marca.
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[...] cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el
mercado. Podrdn registrarse como marcas los signos susceptibles de
representacion gréafica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de
aplicar una marca en ningln caso sera obstaculo para su registro.

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o
combinacion de palabras; b) las imagenes, figuras, simbolos, gréficos, logotipos,
monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; ¢) los sonidos y los olores;
d) las letras y los nameros; €) un color delimitado por una forma, o una
combinacion de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinacion de los signos o medios indicados en los apartados
anteriores (Desicion 486, 2000, Art. 134).

Dicho lo cual, constituye una marca, todo signo que posea una diferenciacion innovativa,
excluyendo cualquier forma o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la funcion de

dicho producto o del servicio, tal como lo manda el Art. 135 del mismo cuerpo legal.

1.2.1.2.Nombres comerciales

El Nombre Comercial permite que los empresarios se diferencien de su competencia,
impacten en el mercado y en los clientes, cumpliendo una funcion publicitaria (Angarita,
2020). El Art. 190 de la Decision 486 sostiene que:

Se entendera por nombre comercial cualquier signo que identifique a una
actividad econémica, a una empresa, 0 a un establecimiento mercantil. Una
empresa o establecimiento podra tener mas de un nombre comercial. Puede
constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su
denominacion social, razon social u otra designacion inscrita en un registro de
personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes
de las denominaciones o razones sociales de las personas juridicas, pudiendo
ambas coexistir (Decision 486, 2000, Art. 190).

Dicho lo cual, la normativa de la Comunidad Andina entiende por nombre comercial a
todo signo o denominacidn que sirve para identificar a una persona fisica o juridica en el

ejercicio de una actividad empresarial, permitiendo su diferenciacion particular.

1.2.1.3.Denominaciones de origen

Las denominaciones de origen son el producto del reconocimiento legal a la
existencia de ciertos productos que gozan de caracteristicas propias atribuibles al lugar
de donde proceden de una region geografica (Arancibia Obrador, 2020). Ahora bien, el

Art. 201 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina establece que:

Se entendera por denominacidn de origen, una indicacion geogréafica constituida
por la denominacién de un pais, de una regién o de un lugar determinado, o
constituida por una denominacion que sin ser la de un pais, una region o un lugar
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determinado se refiere a una zona geogréafica determinada, utilizada para designar
un producto originario de ellos y cuya calidad, reputacion u otras caracteristicas
se deban exclusiva o esencialmente al medio geogréafico en el cual se produce,
incluidos los factores naturales y humanos (Decisicion 486, 2000, Art. 201).

De acuerdo a estas definiciones, cuando las caracteristicas y calidad del producto sean
imputable a su origen geografico integra el concepto mas amplio de indicaciones de

procedencia, relacionando a un bien con un lugar determinado.

1.2.2. Patentes

Las patentes de acuerdo a la Decision 486 en su Art. 14, busca proteger las
invenciones de productos o procedimiento en los campos tecnoldgicos, siempre que exista
novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial (Decision 486, 2000, Art. 14). Asi

mismo, el Art. 15 del mismo cuerpo legal no considera invenciones:

a) los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos; b) el
todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos
biol6gicos naturales, el material bioldgico existente en la naturaleza o aquel que
pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
c) las obras literarias y artisticas o cualquier otra protegida por el derecho de
autor; d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades
intelectuales, juegos o actividades econémico-comerciales; €) los programas de
ordenadores o el soporte légico, como tales; y, f) las formas de presentar
informacion (Decision 486, 2000, Art. 15).

En sintesis, las invenciones son protegidas a través de patentes, las cuales pueden ser
solicitadas para proteger productos o procedimientos, dentro de las caracteristicas
planteadas por la legislacion ecuatoriana como requisitos de proteccion, se encuentran los
descritos en el Art. 267 del COESCCI, en donde se considera materia protegible, toda
invencion, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia,
siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicacion industrial,
excluyéndose como materia protegible a los conocimientos tradicionales (COESCCI,
2016, Art. 267). Las patentes tienen una duracién de veinte afios, término en el cual la

patente entra al dominio puablico.

Una patente guarda relacion con algunos requerimientos importantes a destacar: 1)
presentar un elemento de novedad, es decir un aporte innovador al estado de la técnica,
2) lainvencidn debe revestir una actividad inventiva no evidente, 3) la invencion debe ser
susceptible de aplicacion industrial, 4) el objeto de la invencidn debe ser patentable y 5)
la invencidn debe divulgarse por medio que permita su reproduccion del mismo ambito

técnico ((OMPI) Organicacion Mundial de Propiedad Intelectual, 2020). Las invenciones
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que son susceptibles de proteccidon por patentes, recaen sobre cualquier rama de la
tecnologia, en ese sentido debe ser un producto o un proceso, cuya invencion esté
revestida de novedad (OMPI, 2020). Por tanto, los requerimientos de patentabilidad se
resumen en exigencias objetivas de novedad respecto del estado de la técnica, la actividad
inventiva y la aplicabilidad industrial.

1.2.3. Modelos de Utilidad

Los modelos de utilidad son definidos como titulos de propiedad industrial que
protegen invenciones, pero de escaso valor creativo o de innovacién no radical. Los
cuales, se aplican a invenciones de menor complejidad técnica, considerandose como
pequefias patentes, innovaciones de utilidad o patentes a corto plazo (INAPI, 2020). El
Art. 81 de la Decision 486 de la Comunidad Andina sostiene:
Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuracion o disposicion
de elementos, de algun artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro
objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente
funcionamiento, utilizacion o fabricacion del objeto que le incorpore o que le
proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia. Los
modelos de utilidad se protegeran mediante patentes (Decision 486, 2000, Art.
81).

Es decir, el Modelo de Utilidad guarda relacion con la formay estructura de un producto

0 proceso, en tanto resulte algun uso o ventaja practica de su utilizacion.

Ahora bien, en relacion a las consideraciones sobre lo que no se podria considerar un
modelo de utilidad, se destacan “[...] las obras plasticas, las de arquitectura y los objetos
de carécter estético; no pudiendo ser objeto de una proteccion por modelo de utilidad, los
procedimientos y las materias excluidas de la proteccion por la patente de invencion”
(Decision 486, 2000, Art. 81). Esta norma hace sentido, debido a que no estamos frente a
un nuevo objeto, forma, artefacto, instrumento, utensilio o dispositivo que permita una
mejor utilizacion del objeto o preeminencia técnica que antes no tenia, hay que tener
presente que un modelo industrial debe cumplir con las exigencias de novedad y
aplicacién industrial.

Ahora bien, el Art. 321 del COESCCI alineandose con el Acuerdo de Cartagena
descrita en lineas precedentes, explica cual es la materia protegible bajo modelo de
utilidad, entre los que destaca toda nueva forma, configuracion o disposicién de
elementos de algun artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de
alguna de sus partes, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacién o

fabricacion del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o
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efecto técnico que antes no tenia (COESCCI, 2016, Art. 321). Asi mismo se exceptuan
las esculturas, obras de arquitectura, pinturas, grabados, estampados o cualquier otro
objeto de carécter puramente estético (COESCCI, 2016, Art. 322); siendo el plazo
establecido para la proteccion de los modelos de utilidad diez afios contados desde la
fecha de presentacion de la solicitud de conformidad con el articulo 291 del COESCCI
(COESCCI, 2016, Art. 325). Por lo que, el ordenamiento juridico ecuatoriano se alinea
con la normativa internacional en cuanto a la concepcion y proteccion de los modelos de
utilidad.

Cabe mencionar las diferencias entre los modelos de utilidad y las patentes podemos
destacar los siguientes: 1) los requisitos sobre la actividad inventiva de los modelos de
utilidad son menos exigentes que lo de las patentes; 2) el plazo de duracién de la
proteccion en los modelos de utilidad son menores que los de patentes, sin posibilidad de
renovacion; 3) no existe un analisis sobre la proteccion con anterioridad al registro en los
modelos de utilidad, mientras que las patentes si; 4) a nivel economico, los modelos de
utilidad son mas modicos que los de las patentes; 5) existe cierta restriccion en algunos
paises, debido a que los modelos de utilidad son aplicados a productos y no a procesos
(OMPI, 2020).

1.2.4. Disefios Industriales

La Decision 486 de la Comunidad Andina establece en el Art. 113 que los disefios
industriales consisten en las apariencias particulares de un producto, sin que cambie el
destino o finalidad de dicho producto (Decision 486, Art. 113). Ademas, el Art. 115
establece como disefios registrables todos los que estén revestidos de novedad,
estipulando que no serdn considerados nuevos, aquellos disefios que hubieren sido

accesibles para el publico (Decision 486, Art. 115).

Por otro lado, un disefio industrial constituye el aspecto ornamental o estético de un
articulo, es decir cualquier rasgo tridimensional, bidimensional que posea dicho articulo
(OMPI, 2020). Cabe decir que se protege unicamente la forma, en donde se protege el
derecho exclusivo sobre la forma nueva u original dada a un producto o articulo

tridimensional, recayendo la actividad creativa sobre los aspectos estéticos del producto.

La vulneracion del derecho de propiedad intelectual tanto en los modelos de utilidad

como de los de disefio industrial se da por la falsificacion o usurpacion de dicha propiedad
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inmaterial, transgrediendo el derecho exclusivo de singularidad y novedad, es decir
estamos ante la hipotesis de que un producto imita las condiciones de disefio de la cosa,
propiciando su confusion y explotacion la competencia ajena. Por ello, la vulneracion se

da cuando dichos productos se encuentran dentro del mercado y conviven entre si.

1.3.La naturaleza del procedimiento de proteccion de los derechos de propiedad

intelectual en Ecuador.

En Ecuador, la oficina nacional, responsable de los registros de los derechos de
propiedad intelectual, es la Secretaria Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), que
es un organismo técnico adscrito a la Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia,
Tecnologia e Innovacién (SENECYT), y que tiene competencia en materia de derechos
de autor y derechos conexos; propiedad industrial; obtenciones vegetales; conocimientos
tradicionales; y, gestion de los conocimientos para incentivar el desarrollo tecnologico,
cientifico y cultural nacional (Codigo Organico de la Economia Social de los

Conocimientos e Innovacion, 2016, Art.10, en adelante citado como COESCCI).

Entre las atribuciones de la SENADI, se encuentran el tramitar y resolver las
peticiones, reclamos y recursos administrativos sometidos a su conocimiento y gestionar
todos los procesos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, de los
conocimientos tradicionales en el &ambito administrativo (COESCCI, 2016, Art.11). Por
lo tanto, la resolucién de casos relacionados con propiedad intelectual en Ecuador tiene
conexion con el Derecho Administrativo, sin embargo, también es posible iniciar
procesos en el &mbito judicial. Al respecto, el COESCCI establece la competencia en
materia de propiedad intelectual a la autoridad nacional competente en materia de
derechos intelectuales (COESCCI, 2016, Art. 557) y el procedimiento en materia de
propiedad intelectual, asi como la remision al cuerpo legal pertinente en lo atinente a las

normas generales sobre procedimientos administrativos (COESCCI, 2016, Art. 558).

La disposicion general cuarta del Codigo Organico Administrativo (COA), establece
que en el &mbito de la propiedad intelectual, son aplicables, las disposiciones contenidas
en el COESCCI, las normas de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y demas
normativa vigente, no obstante de ello, las disposiciones del COA, se aplicaran de manera
supletoria. En Ecuador, en materia de propiedad intelectual se aplica de manera directa lo
establecido en el COESCCI y la Decision 486 de la CAN. EI COESCCI determina la
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naturaleza de los procedimientos judiciales, los cuales se tramitan de conformidad con el
Art. 332 numeral 1 del Cédigo Orgénico General de Procesos (COGEP), a través de
procedimiento sumario (COESCCI, 2016, Art.547).

Cuando existen casos en donde la infraccién de los derechos de propiedad intelectual,
es decir, del derecho de autor, los derechos conexos, las marcas y las indicaciones
geogréficas, es posible iniciar acciones administrativas que infrinjan tales derechos, o en
caso de que se manifieste que el dafio y la infraccién son inminentes. EI COESCCI
determina en su Art. 554 las acciones administrativas, en donde el titular de un derecho
protegido o su representante, queda legitimada para iniciar las acciones administrativas
que le ampara la ley a fin de detener cualquier infraccion de los derechos de propiedad
intelectual que considere se le estén afectando (COESCCI, 2016, Art. 554).

1.4.Los signos distintivos y su tipologia.

Los signos distintivos tienen su raiz etimologica del latin signum, el cual representa
sefiales, disefios y hace alusion a toda expresion utilizada para diferenciar productos,
servicios o actividades en la industria o el comercio (Ruiz, 2013, p. 83). La Oficina
Espafiola de Marcas y Patentes, entiende por signo distintivo a la marca o nombre
comercial cuya proteccion es otorgada mediante titulos reconocidos por el Estado,
confiriendo al titular el derecho de usarlo obteniendo de él réditos economicos e

impidiendo que otros lo usen (Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, 2020).

Para el jurista ecuatoriano Juan Carlos Riofrio Martinez-Villalba un signo distintivo
es “(1) es algo: un objeto, fendmeno o accion material; (ii) que alude a otra cosa, como un
producto o servicio; (iii) que sirve para distinguir esa cosa de otras; (iv) frente al ptiblico”
(Riofrio Martinez Villalba, 2020, p. 2). Es decir, un signo distintivo es un objeto que
diferencia a un producto de otro. En palabras de Jorge Otamendi, la marca cumple una
finalidad diferenciadora entre un producto y otro, cumpliendo un rol fundamental en el
proceso mercantil. En este sentido, las marcas buscan que el publico pueda distinguir los

buenos productos de los malos (Otamendi, 2002, p. 7).

Ahora bien, la Decision Andina No. 486, reconoce la existencia de algunos signos
distintivos entre los que se describen a las marcas, lemas comerciales, nombres
comerciales, rétulos o ensefias, marcas colectivas, marcas de certificacion,

denominaciones de origen e indicaciones de procedencia. Misma gue se encuentra vigente
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en Ecuador y los paises de la CAN. Dentro de las funciones de los signos distintivos, se
establecen las de garantia, es decir que la marca busca mantener una calidad uniforme de

un producto o servicio a traves del tiempo (Otamendi, 2002, p. 10).

En Ecuador, el COESCCI establece en el Art. 459 la definicion legal de lo que se

entiende por signo distintivo notoriamente conocido:

Se entendera por signo distintivo notoriamente conocido el que fuere
reconocido como tal en el pais o en cualquier pais miembro del Convenio
de Paris, ADPIC, o con el que el Ecuador mantenga tratados en materia de
propiedad industrial por el sector pertinente, independientemente de la
manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido (COESCCI,
2016, Art. 459).

Dicho lo cual, este axioma hace relacion a las marcas notoriamente conocidas, mas no a
las que doctrinariamente se ha usado en este trabajo como signos distintivos en general.
Hecha esta aclaracion, podemos determinar que los signos distintivos son elementos que
identifican a determinados productos y servicios en el comercio. En conclusion, la
aproximacion hecha por el jurista ecuatoriano Juan Carlos Riofrio Martinez — Villalba,
deja sentada la idea de que los signos distintivos poseen la capacidad de distinguir un
objeto o servicio frente al publico, cabria remarcar que esta finalidad diferenciadora es de

principal connotacién a nivel comercial.

1.4.1. Tipologia de los signos distintivos:

Hablar de tipologia de los signos distintivos, es entender desde la doctrina, la
clasificacion que se ha dado a este categoria de la propiedad industrial. Es decir, desde
los autores juridicos se han generado algunas categorizaciones, entre las que destacamos
en este trabajo las propuestas por Juan Carlos Riofrio Martinez-Villalba y Jorge
Otamendi.

Dicho lo cual, a continuacion se ha descrito algunos modelos en los que se ha
encasillado los signos distintivos desde la Doctrina Juridica y desde la Ley ecuatoriana

de la siguiente manera:

1.4.1.1.Por la forma
Hablar de la forma del signo, es hablar de los signos denominativos, figurativos,
mixtos y otros; que responde a una sistematizacién tradicional del derecho marcario. Los

signos denominativos son los que poseen texto; los signos figurativos los que manejan
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imagenes y los signos mixtos aquellos que combinan los dos primeros. Cabe mencionar
a signos como los auditivos, sabores, olfativos y tactiles cuya proteccion juridica es dificil
(Riofrio Martinez Villalba, 2020, p. 6). La clasificacion expuesta por el autor, agrupa a
los signos distintivos segln su representacion grafica, siendo una de las categorizaciones
tradicionales en el sistema marcario.

Cuando hablamos de la clasificacion por la forma podemos ver signos como:

Graficos No. 1: Clasificacion de los signos distintivos por la forma

TNManace

Fuente: Elaboracion Propia

1.4.1.2.Por la causa del signo

Estos tienen que ver con signos que responden a la creacion humana o no, en este
sentido se subdividen en convencionales y no convencionales.
Por un lado, los signos no convencionales son aquellos que son propios de la naturaleza
y cuya apariciéon no ha dependido de la voluntad humana, en este sentido tienen relacién
la voz y la imagen personal y todo lo que pueda distinguirla, mismo que llevan
intrinsecamente relacion con la identidad (Riofrio Martinez Villalba, 2020, p. 3).

Por otro lado, los signos convencionales, son signos que devienen de la voluntad humana
constituyéndose en una realidad convencional por parte de la sociedad, siendo el producto
de su inteligencia tales como “el titulo de un libro, los disefios artisticos, los esloganes
publicitarios, las marcas, nombres comerciales, sellos de calidad, etc.” (Riofrio Martinez
Villalba, 2020, p. 5). Consecuentemente, estamos ante signos cuyo origen se centra en la
voluntad humana o cuya configuracion esta escluida de ella. Su subdivicion en
convencionales (propios del hombre) y no convencionales (propios de la naturaleza) solo
muestran la sintetizacion de informacion que le permite al receptor comprender su

significado.

Graficos No. 2: Por la causa del signo
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BARCLAYS

Fuente: Elaboracion Propia

1.4.1.3.Por los objetos que protege
Los signos distinguen multiplicidad de objetos, entre los que destacan:

a.  Signos de productos y servicios

Las marcas en los productos, tiene su origen en la distincion de productos de un
fabricante para con sus competidores, “[...] siendo esta costumbre hasta 5000 afios a.C.
de antigliedad que se le atribuye a objetos de alfareria que llevaban signos
identificatorios” (Otamendi, 2002, pp. 16 - 17), utilizandose ya en Pompeya, marcas que
identificaban al fabricante de determinados productos. Las marcas tienen su razon de ser
en relacién a la actividad comercial entre seres humanos, esto debido a las ventajas que
consideran marcar un producto y en consecuencia atribuir el mismo a un determinado
productor (Otamendi, 2002, p. 17).

En lo referente a servicios, las marcas podrian considerarse como una institucién
relativamente nueva, ayudando en la diferenciacion de un servicio de otro (Otamendi,
2002, p. 17). No existe una limitacion a las distinciones entre las clases de servicios que
puedan proporcionar, solamente se necesita que el servicio sea facilitado de manera
uniforme y contenga caracteristicas que de alguna forma puedan individualizar dicha
prestacion (Otamendi, 2002, p. 18).

A manera de ejemplo, respecto a la identificacion de un determinado servicio, el

jurista Jorge Otamendi expone:

Sin embargo el servicio distinguible por una marca, se diferencia strictu sensu
por la forma en que ese servicio es prestado. Este servicio deberd mantener una
cierta uniformidad en el tiempo. Por ejemplo, quien vaya a la tintoreria “El
Japonés”, y pida el servicio “Lavaplanch”, sabe que éste consiste en un lavado
con determinado jabon, con agua fria y secado con calor seco, procedimiento que

dura veinte minutos. Cada vez que se pida “Lavaplanch”, el servicio serd el
mismo (Otamendi, 2002, pp. 18 - 19).

En el ejemplo desarrollado, observamos que el concepto de uniformidad puede ser
aplicada a todos los servicios. La distincion entre productos y servicios sirve para que el

comprador pueda elegir entre varias alternativas.
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Graficos No. 3: Signos de producto y servicio

/) mouvistar
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Fuente: Elaboracion Propia

b. Marcas de certificacion o certificados de calidad

Estos signos distintivos pueden diferenciar los estandares de calidad de un objeto
determinado, es decir, distinguen las caracteristicas de los productos o servicios. Esta
diferencia guarda relacién con el cumplimiento de niveles de calidad especificados para
el producto o cumplir con ciertas propiedades del servicio, a manera de ejemplo puede
verse el sello NORVEN en Venezuela, INMETRO en Brasil y el estandar INEN en
Ecuador (Riofrio Martinez Villalba, 2020, p. 7). Los ejemplos citados corresponden a las
principales certificaciones de calidad existentes en Amerila Latina.

Ahora bien, en palabras de Jorge Otamendi, las marcas de certificacion constituyen
un signo distintivo aplicado a productos sometidos a un concreto control de calidad,
examen constituido por el titular de la marca y usada por todos quienes estén dispuestos
a respetar las normas por él impuestas (Otamendi, 2002, p. 23). Es decir que, gracias a
este aval realizado por los certificados de calidad, obtenemos una notoriedad del producto

0 servicio, que avala y da certeza al consumidor sobre lo que debe esperar del mismo.

Graficos No. 4: Marcas de certificacion o certificados de calidad
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Fuente: Elaboracion Propia

c. Indicaciones geograficas o distintivos de lugares

La proteccidn que hace el Derecho en relacion a los lugares tiene su fundamento en

la calidad de un determinado producto, distinguiéndolo por las especificaciones propias
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del origen geogréfico, a manera de ejemplo podemos distinguir el Tequila y el Habano,
bastando que el producto provenga de la mencionada zona para tener derecho de usar
dicha indicacion (Riofrio Martinez Villalba, 2020, p. 8).

En palabras de Jorge Nufiez Grijalva, las indicaciones geograficas son un signo
utilizado para productos que tienen un origen geografico especial, debido a las
caracteristicas del lugar de origen. A manera de ejemplo, puede citarse el café
colombiano, afamado internacionalmente por su calidad y aroma (NUfez Grijalva, s.f., p.
12). Tradicionalmente se ha entendido a esta clasificacion como una marca identificada
por el origen del producto, es decir, supone que el consumidor sepa de la procedencia del
mismo (Otamendi, 2002, p. 8).

Jorge Otamendi citando a Derenberg, sostiene que las denominaciones de origen en
principio obedecian a vincular al producto con su fabricante y origen, para lo cual se
acufio el término trademark (Otamendi, 2002, p. 8). Mas ahora, la funcién antes descrita
ha quedado parcialmente inutilizada, ya que la mayoria de consumidores ignora quién es
el fabricante de los productos que adquiere y ademas porque los “origenes” del producto
pueden ser muchos y la marca una sola (Otamendi, 2002, p. 8). Lo cual, responde a unas
consideraciones facticas mas que teoricas, tomando en consideracion que la globalizacién

ha desvinculado el producto con su productor.

Graficos No. 5: Indicaciones geograficas o distintivos de lugares
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d. Nombre de las personas naturales, de las personas juridicas y de los
negocios

Los nombres sin un signo distintivo de las personas naturales y juridicas, los nombre
de las personas fisicas son reconocidos como un derecho fundamental en las
constituciones, o como derecho humano en los pactos internacionales (Riofrio Martinez
Villalba, 2020, p. 8). Cabe mencionar que la proteccién en el nombre se produce por las
implicaciones que este presupone, asi, en el “[...] derecho continental se estila aparejar
al nombre el derecho al honor y a la honra; (mientras que), en el common law se atiende
mas a la reputacion que el nombre ha adquirido en la sociedad, a la fama que ha logrado
en el mercado, a su valor comercial” (Riofrio Martinez Villalba, 2020, p. 8). Por lo que,
estamos ante una proteccion de un bien que expone cierta caracteristica valiosa para el
mercado.

Para las personas juridicas el riesgo de confusion es mayor, debido a los controles
menos estrictos en cuento a las consideraciones distintivas en sus registros. Sin embargo,
en algunos casos como las organizaciones intergubernamentales cuentan con un sistema
especial de registro de sus nombres (Riofrio Martinez Villalba, 2020, p. 9). En lo que
tienen que ver con los nombres comerciales, este debe coincidir con el de la razon social
de la compaiiia. Cabe mencionar que el registro del nombre, constituye un instrumento
que prueba la titularidad de la marca y genera derechos (Riofrio Martinez Villalba, 2020,
p. 10). Con lo que, estamos ante una disposicion donde la identidad de un determinado
negocio hace alucion a personas fisicas o morales, dejando sentado la importancia de una

simbolizacion que hace refenrencia al apelativo comercial.

Graficos No. 6: Nombre de las personas naturales, de las personas juridicas y de los
negocios
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e. Marcas colectivas o distintivos de las colectividades

Los signos colectivos no guardan una regulacion tan detallada como la de los signos
individuales. Una de las expresiones colectivas mas representativas es el Estado. Las
razones por las cuales los paises llevan sus respectivos nombres, obedecen a razones
historicas (Riofrio Martinez Villalba, 2020, p. 10). Debe mencionarse que los Estados
poseen diversos signos distintivos, tales como su bandera, escudos, emblemas nacionales,
etc. (Riofrio Martinez Villalba, 2020, p. 11).

En este orden de ideas, las marcas colectivas son una representacion de una marca que
es propiedad de un grupo humano, organizacion o cooperativa. El uso que los mismos
pueden darle al signo dependera del respeto de los miembros a las convenciones
establecidas por la colectividad (Otamendi, 2002, p. 21). La distincién entre una marca
individual y una colectiva obedece a la forma en su uso y las caracteristicas de su titular.
Al respecto, el articulo 7 bis del Convenio de Paris establece:

Articulo 7 bis

[Marcas: marcas colectivas]

1) Los paises de la Unidn se comprometen a admitir el deposito y a proteger las
marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria
a la ley del pais de origen, incluso si estas colectividades no poseen un
establecimiento industrial o comercial.

2) Cada pais decidira sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca
colectiva ha de ser protegida y podra rehusar la proteccién si esta marca es
contraria al interés publico.

3) Sin embargo, la proteccién de estas marcas no podra ser rehusada a ninguna
colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del pais de origen, por el
motivo de gue no esté establecida en el pais donde la proteccion se reclama o de
gue no se haya constituido conforme a la legislacién del pais (Convenio de Paris,
2020, Art. 7).

En consecuencia, se entiende por marcas colectivas las distinciones de origen de
productos o servicios, estas pueden ser utilizadas por diferentes empresas. Asi también,
el respeto y proteccion a las marcas colectivas se establece como un régimen de
proteccion de derechos, con la libertad para sus miembros de regularlo en funcion de las
condiciones de registro (Otamendi, 2002, p. 22). Ademas, que la legislacion ecuatoriana
regula este particular en los articulos del 401 al 405 del COESCCI.

Graficos No. 7: Marcas colectivas o distintivos de las colectividades
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Fuente: Elaboracion Propia.

1.4.1.4.Por la apariencia o capacidad distintiva

Se trata de signos consistentes en palabras, letras, nimeros, figuras, simbolos o
graficos que identifica a un establecimiento de comercio (Nufiez Grijalva, s.f., p. 10). Para
la Decision 486, en su articulo 200, menciona que: “La proteccion y deposito de los
rotulos o ensefias se regira por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme
a las normas nacionales de cada Pais Miembro” (Decision 486, 2000). Esta clasificacion
distingue signos debiles, fuertes, notorios y de alto renombre, de acuerdo a su capacidad
distintiva. Esta apreciacion corresponde a factores intrinsecos o extrinsecos, siendo
factores intrinsecos los relacionados con su naturaleza, singularidad, extravagancia y
especificidad; mientras que la distintivita extrinseca del signo, obedece a razones de
usabilidad, notoriedad y alto renombre (Riofrio Martinez Villalba, 2020, p. 13). En
conclusion las consideraciones distintivas surten relevantes cuando de la capacidad

distintiva le sea atribuible a un signo, que busca distinguirse en el mercado.

Graficos No. 8: Por la apariencia o capacidad distintiva

Fuente: Elaboracion Propia.
1.4.1.5.Por otros criterios tradicionales del derecho de marcas.
Jorge Nufiez Grijalva tomando como referencia a la Organizacion Mundial de

Propiedad Intelectual, define a la marca como todo signo que permite diferenciar los
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productos o servicios de una empresa. Ademas, sobre la base de los trabajos de
Zuccherino y Mitelman sefialan que se trata de un signo por el cual un producto o servicio

es conocido por el pablico.

Cabe destacar que a nivel jurisprudencial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina en el Proceso 38-1P-2008 destaca que la marca es un bien inmaterial cuya
finalidad es la de distinguir productos o servicios (NUfiez Grijalva, s.f., pp. 6 - 7). En esta
clasificacion destacan las marcas generales y especiales, marcas simples y complejas,
marcas obligatorias y facultativas, marcas defensivas y las ofensivas, marcas de fantasia,
las evocativas, las descriptivas, las significativas y las denominativas (Riofrio Martinez
Villalba, 2020, p. 15). En conclusién, se trata de una organizacion generalizada sobre las
marcas, las cuales buscan distinguirse, basandose en criterios de diferenciacion y uso

comercial.

Graficos No. 9: Por otros criterios tradicionales del derecho de marcas.
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Fuente: Elaboracion Propia.

1.4.1.6.Lemas comerciales

El Lema comercial segun Marcelo Ruiz es la palabra, frase, o leyenda utilizada como
complemento de una marca. Asi, estos son denominativo, conociéndoselo también como
slogan (Ruiz, 2013, p. 202). En la Decision Andina 486, en su articulo 175 se expone un
concepto idéntico al sefialado ut supra. Jorge Nufiez Grijalva sostiene que un lema
comercial no puede ser registrado por si solo, necesitando una marca o nombre comercial
registrado previamente (Nufiez Grijalva, s.f., pp. 6 - 7). Por lo que el lema comercial, hace
referencia al complemento de una marca a través de una frase o leyenda. De igual forma,
la legislacidn ecuatoriana trata este particular en los articulos 395 al 400 del COESCCI,

mostrando los mismos criterios que la legislacion internacional.
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Graficos No. 10: Lemas comerciales
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Fuente: Elaboracion Propia

1.4.1.7.Nombres comerciales

Se trata del signo que identifica a una empresa o sociedad en el trafico mercantil,
tomando como caracteristica fundamental la individualizacion de las demaés
organizaciones. A manera de ejemplo cabe distinguir nombres como The Coca Cola
Company (Nufiez Grijalva, s.f., pp. 7 - 8). En conclusion, es una denominacion usada por
una empresa para desempefiar su actividad comercial, diferenciandose de su nombre

legal.

Graficos No. 11: Nombres comerciales
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1.5. Sobre el registro de marcas y la clasificacion internacional de productos y

servicios

El registro de marcas en el Ecuador esta encomendada a la SENADI, este 6rgano
estatal registra marcas, nombres comerciales, obras y todo lo que tenga que ver con
productos o servicios que estén ligados a la propiedad intelectual. Para lo cual, se aplica
la clasificacion internacional de marcas, registrando la marca de su producto o servicio
de acuerdo a las categorias que mas se relacionan con su actividad (AEFRAN, 2020).

Para iniciar el registro es fundamental una busqueda fonética, la cual ayuda en la
verificacion de marcas idénticas o parecidas a las que se pretende registrar, de esta manera
se conoce prima facie si es viable el registro planteado, verificando asi la existencia o0 no

similitudes que impidan su registro. Una vez obtenidos los resultados, se procede con un
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tramite virtual, a través de una solicitud en linea y cuyas notificaciones llegarian a un
casillero virtual del proponente, aqui se hace un examen de formay de cumplimiento de
los requisitos legales respectivos. De cumplirse dicha normativa, se publica en la Gaceta
de Propiedad Industrial, cuyo propoésito es el conocimiento de terceros para la oposicion
respectiva. Sin oposicién, procede el examen de registrabilidad para un ulterior
pronunciamiento de la SENADI de aceptacion o rechazo del registro. En caso de ser
positivo el registro, el trdmite termina con la emision de un titulo de registro (SENADI,
2020).

Ahora bien, la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios es utilizada en el
registro marcario en Ecuador, esta es conocido como “Clasificacion de Niza”, mismo que
ha sido obtenida en ocasién de la Conferencia Diplomatica de Niza el 15 de junio de 1957
(AEPI, 2020). Su aplicabilidad tiene que ver con la atencion de la Union de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial, en donde los paises signatarios la adoptaron para
el registro de marcas (AEPI, 2020). Cabe mencionar que también es de aplicacion
obligatoria en la esfera internacional de marcas por parte de la Organizacion Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI) proscrito en el Arreglo de Madrid Relativo al Registro
Internacional de Marcas (AEPI, 2020).

En sintesis podemos decir que la Clasificacion de Niza, establecida desde el afio de
1957, es tomada como una sistematizacion de productos y servicios aplicable al registro
de cualquier signo distintivo en el Ecuador, recayendo sobre productos o servicios
comercializados en el mercado y que son susceptibles de proteccion. Entre los beneficios
conferidos por el registro destaca el uso exclusivo del signo por parte del titular, el amparo
del Estado sobre los Derechos de Propiedad Intelectual, la garantia de iniciar acciones
legales en contra de los transgresores de los titulares del registro, el abatimiento de la
simulacion de marcas, la prelacion en el registro marcario, la restriccion de bienes que
transgredan derechos marcarios, la capacidad de legalizacién y autorizacion de licencias,
la capacidad de franquiciar el producto o servicio, la capacidad de cesion de derechos y
la facultad de crédito por la marca (SENADI, 2020).

Respecto de los alcances de la Clasificacion de Niza, es pertinente hacer referencia a
la Interpretacién Prejudicial N° 617-1P-2018 de 29 de marzo de 2019, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena publicada el 03 de mayo de 2019. En este
pronunciamiento el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, establecen criterios
juridicos respecto de los alcances de la Clasificacion Internacional de Niza (Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina, 2020), en los siguientes términos: 1) La Clasificacién
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de Niza ordena los productos y servicios con el objeto de facilitar el registro marcario; 2)
Los listados de productos y servicios de la clasificacion, no son numerus clausus; 3) La
determinacion de un producto o servicio género o especie, corresponderd a la oficina
nacional competente, recurriendo a las notas explicativas de las clases pertinentes; 4) La
determinacion de un producto o servicio género o especie, también podra ser realizado
por la oficina nacional competente, recurriendo a las listas de productos y servicios por
orden alfabético; 5) Finalmente, si lo anterior no fuera suficiente, la oficina nacional
competente puede recurrir a las observaciones generales de la clasificacion o a otras
fuentes de informacion (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2020).
Constituyéndose en las princilpales caracteristicas de esta sistematizacion.

A manera de ejemplo, podemos citar la Clase 1 de la categorizacion antes descrita,
esta categoria incluye productos quimicos que se utilizan en la industria, la ciencia 'y la
agricultura, incluyendo los productos utilizados en otras clases de la misma
sistematizacion; excluyedo resinas naturales en bruto, resinas semielaboradas,
preparaciones quimicas para uso médico o veterinario, entre otras (Clasificacion de Niza,
2020). Con lo cual, he aqui la importancia de esta clasificacion al momento de proceder
con el registro marcario por la entidad estatal a cargo de esta.

Las predisposiciones legales para el registro marcario en el Ecuador, puede ser
ejercido por cualquier persona natural o juridica, siempre que dichas marcas sean
susceptibles de distincion y representacion grafica (SENADI, 2020), cabe mencionar que
este poder de distintividad guarda relacion con la capacidad de identificacion con su
origen por parte del producto o servicio. Al respecto, el COESCCI manda que el derecho
al uso exclusivo de una marca se adquirira por su registro ante la autoridad nacional
competente en materia de derechos intelectuales (COESCCI, 2016, Art. 364), en la
actualidad es la Secretaria Nacional de Derechos Intelectuales. Ademaés, el COESCCI
determina que la licencia para la explotacidn de una marca puede ser objeto de licencia a
uno o mas terceros para la explotacion respectiva, debiéndose inscribir ante la SENADI
(COESCCI, 2016, Art. 375).

En conclusion, podemos asegurar que el registro de marcas en el Ecuador esta
encomendada a la SENADI. El registro marcario cumple con algunas formalidades que
permiten la verificacién de marcas idénticas o parecidas, el ejercicio del examen de
registrabilidad y finaliza con la emision de un titulo de registro. Para estos fines, la

Clasificacion de Niza, es utilizada para el registro de los titulares de las marcas.
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CAPITULO II
LAS MEDIDAS CAUTELARES EN PROPIEDAD INTELECTUAL
2.1.Aproximacion conceptual y naturaleza juridica de las medidas cautelares

El término cautelar proviene de la raiz latina cautus, que quiere decir precaver,
prevenir o adoptar precauciones (Cabanellas de Torres, 2005, p. 65). En materia procesal,
las medidas preventivas tutelan los derechos de las personas frente a un inminente peligro.
Efectivamente, si la tutela judicial de los derechos no es ofrecida en un plazo razonable,
el proceso ofrece una garantia ilusoria e inutil que frustra la administracion de justicia.
Asi, la efectividad de la medida cautelar depende del grado de eficacia del sistema
jurisdiccional; y con ello, la necesidad de alcanzar un adecuado equilibrio entre las
actuaciones judiciales y los derechos de los ciudadanos, evitando situaciones de no
satisfaccion adecuada a la tutela judicial de los derechos (Padros, 2004, pp. 46 -47). Por
lo cual, la institucién juridica recae sobre la reserva de un derecho que posiblemente sea

violentado.

A nivel doctrinario, se habla también de medidas de coercion para referirse a todas
aquellas medidas preventivas que buscan el aseguramiento del juicio y la efectividad de
la sentencia. Siendo estas medidas personales o reales. Las primeras, se refieren a la
potestad de coercion que pueden ejercerse en relacion con personas fisicas; mientras que
las segundas, recaen directamente sobre objetos materiales (Colegio de Abogados de
Costa Rica, 2020). En la legislacion ecuatoriana se prevén estos dos tipos de medidas
cautelares (personales y reales), incluso en la Ley Organica de Garantias Jurisdiccionales
y Control Constitucional reconoce dicha figura como una forma de garantizar los

derechos reconocidos por la Constitucion.

Por un lado, el profesor Ernesto Rey Cantor, las medidas cautelares son disposiciones
que previenen un dafio o peligro cuando las circunstancias lo imponen. Entonces, estas
medidas evitan la materializacion de un dafio o vulneracion de derechos, estableciéndolas
como mecanismos de proteccién de derechos, cuyo fin es la suspension del acto
vulnerador. Por otro lado, el profesor Jorge Orlando Ramirez, dice que las medidas
preventivas son herramientas a disposicion del juez, las cuales permiten mantener la

igualdad de las partes en el proceso, mediando entre un peligro latente y la duracion del
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proceso (Ramirez, 2005, pp. 160). Dicho lo cual, los dos autores observan el grado

protector que poseen dichas medidas, en pro de los derechos de quienes lo invocan.

Ahora bien, en palabras del profesor José Garcia Falconi, las medidas cautelares son
“[...] medios que ha pedido de parte, realiza la jurisdiccion, a través de actos concretos,
con el fin de proteger el objeto de la pretensidn patrimonial o para terminar la seguridad
de la persona” (Garcia Falconi, 2020). Nuevamente, se llega a la soluciéon de que el
proceso cautelar garantiza el desarrollo o el resultado de un proceso y por tanto no
constituye prejuzgamiento alguno, sino mas bien, un instrumento de caracter provisional
que neutraliza el abuso de un derecho que no condiciona la decision de fondo (Castafieda,
2020).Consecuentemente, la solucion del proceso solo puede ser dada a través de una
decisién de fondo, no asi con las medidas cautelares, que solo resguardan los derechos de
la posible victima del hecho infractor.

Doctrinariamente se discute sobre la autonomia del proceso cautelar. Por un lado, es
concebida como un proceso autonomo; y, por otro lado, se sostiene que se trata de un
incidente dentro del proceso. Cabe mencionar que, la mayoria de la academia se adhiere
a la idea de que las providencias preventivas no constituyen un resultado autbnomo per
se, en consecuencia, las legislaciones en general tratan a las medidas cautelares como una
institucion que respalda al proceso principal (Navarrete Ballén, 2008, p. 7). En ese
sentido, las medidas preventivas son secundarias, es decir, estan sujetas al cumplimiento
de un proceso principal; y con ello, actia una efectiva voluntad de ley, garantizando el
fin de otro proceso. En definitiva, como regla general, estas medidas caducan una vez que
se ha ejecutoriado la sentencia en el proceso principal, siempre precautelando los

derechos del titular o acreedor, que es la persona que debe solicitarla.

A manera de sumario, podria afirmarse que las medidas cautelares tienen por objeto,
el aseguramiento de un resultado practico de la sentencia. Siendo medidas planteadas por
el legislador y adoptadas por el juzgador, en donde el accionante enerva al juzgador una
solicitud conservativa de su derecho, teniendo presente un grave riesgo para contra el
solicitante. Este pedimento se basa en imposibilitar, en un lapso de tiempo, la vulneracion
perpetuada de los derechos del titular. Para que opere el proceso cautelar, se requerira
hacer una consideracion acerca de la necesidad de satisfacer la urgencia de las
consecuencias perjudiciales de la demora, por ello, el interés de la administracién de

justicia seréa el no diferir y atender rapidamente dicha circunstancia (Padros, 2004, p. 31).
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En la Constitucién de la Republica del Ecuador se establece en el Art. 87 el término

medidas cautelares, exponiendo:

Art. 87.- Se podran ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente
de las acciones constitucionales de proteccién de derechos con el objeto de evitar
0 hacer cesar la violacién o amenaza de violacion de un derecho (Const., 2008).

Norma constitucional que describe la funcion de dicha institucion juridica, es decir el fin
posterior de asegurar y anticipar la efectividad de una resolucion que puede dictarse en
un proceso administrativo o judicial a fin de garantizar un Derecho. Cabe mencionar que
estamos ante un instrumento juridico de trascendental importancia en el area propiedad

intelectual cuya aplicacion eficaz garantiza los Derechos de Propiedad Inmaterial.
2.2.Caracteristicas y efectos de las medidas cautelares

Dentro de las caracteristicas de las medidas cautelares es posible destacar: el fumus
boni iuris o presumible derecho, el peligro en la demora, la instrumentalidad, la
provisionalidad o temporalidad, la urgencia de la medida, la proporcionalidad, la
flexibilidad, la solicitud formal, el interés juridico, la limitacion al objeto del litigio y la
contracautela (Garcia Sarmiento & Garcia Olaya, 2005, pp. 19 - 20). Descritas estas

caracteristicas, se procedera a un abordaje detallado:

2.2.1. Sobre un presumible derecho, una verosimil situacién juridica o fumus boni

iuris

La verosimilitud del Derecho versa sobre la capacidad de que el autor o titular tiene
para justificar la verosimilitud invocada, revistiendo su alegacion de una fuerte apariencia
de certeza, una credibilidad objetiva y justificacion de la violacion sobre los bienes de su
propiedad (Emery, 2014, p. 328). Para ello, es necesario adoptar un criterio amplio en el
analisis, argumentando la necesidad de evitar la eventual frustracion de su

pronunciamiento (Emery, 2014, p. 330).

Resulta peligroso facultar a cualquier persona con la posibilidad de pedir medidas de
cautela que conducirian a variar una situacion de hecho sin la existencia de una
conviccidn verdadera de que es titular de un derecho (Garcia Sarmiento & Garcia Olaya,
2005, pp. 19 - 20). Esto implica un especial cuidado en el otorgamiento de tales
providencias, ya que la pretension objeto del proceso cautelar no depende de un

conocimiento exhaustivo de la materia controvertida, sino de un examen que resulte un
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calculo de probabilidades de la existencia del derecho invocado (Ramirez, 2005, p. 171).
Cabe decir que, la justificacion de credibilidad invocada se basa especialmente en el
ejercicio constante de determinado signo como parte de la propiedad del solicitante, y
consecuentemente la demostracion de credibilidad de su uso.

2.2.2. Sobre el peligro en la demora o periculum in mora

Una de las notas caracteristicas de las medidas cautelares, es precisamente su sentido
de urgencia. Es por ello, de imperiosa necesidad que el aparato administrador de justicia
adopte una resolucion al respecto con la celeridad necesaria que permita al juzgador
proteger los derechos del vulnerado. La consecuencia del actuar no diligente de la

autoridad seria el periculum in mora, o el peligro de demora:

[...]1 el "periculum in mora', es decir, la problemética que surgiria de adoptarse
una resolucion judicial demorada ya que en ocasiones las pérdidas para una
empresa pueden ser cuantiosas si no se frena a tiempo al infractor. En este tipo
de situaciones debera acreditarse el perjuicio econémico o de otro tipo que se
esté ocasionando ya que en determinadas ocasiones los clientes tanto potenciales
como actuales del titular de los Derechos de Propiedad Industrial del actor
pueden confundir los mismos en la creencia que tienen idéntico origen
empresarial (Vargas Vilardosa, 2015).

En este sentido, el peligro en la demora hace alusién a la tardanza en el otorgamiento de
la medida precautoria, pudiendo transgredirse el derecho que se pretende proteger
(Emery, 2014, p. 331). En materia de propiedad intelectual debe considerarse que
mientras continde la utilizacion de la obra sin consentimiento del autor, se extendera la

violacion del derecho a ser tutelado (Emery, 2014, p. 332).

Para el profesor Jorge Orlando Ramirez citando a Piero Calamandrei, el periculum
in mora es la base de las medidas cautelares, ya que no se trata del peligro genérico del
dafio juridico de la tutela ordinaria, sino que se trata del peligro del ulterior dafio marginal
derivado del retardo de la providencia definitiva. Por ello, la funcidn de las providencias
cautelares se establecen de la necesidad de que se dicte sin retardo y la falta de celeridad

del proceso ordinario de dictar una providencia definitiva (Ramirez, 2005, p. 154).

El concepto de peligro en la demora aborda tangencialmente el de urgencia en la
medida, ya que si la misma se tarda, el dafio temido se transformaria en dafio efectivo,
por tanto, la eficacia preventiva de la providencia en la practica, se busca que no sea

anulada o disminuida (Ramirez, 2005, p. 154). Ademas, ni la ley ni la doctrina han
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establecido los principios para la admision del periculum in mora, con lo cual, se advierte

la falta de método en este escenario (Ramirez, 2005, p. 158).

En sintesis, el periculum in mora no alude a la conducta futura del demandado, sino
al retardo del 6rgano jurisdiccional (Ramirez, 2005, p. 160). Consecuentemente, no es
suficiente que exista un presumible derecho, sino que, por peligro en la demora tal
derecho corra peligro (Garcia Sarmiento & Garcia Olaya, 2005, p. 20); y
consecuentemente el aseguramiento de un resultado futuro es un requisito imprescindible

de las medidas preventivas.
2.2.3. Sobre la instrumentalidad

Para el jurista Enrique Palacios Pareja citando a Piero Calamandrei, determina que
la instrumentalidad de las medidas cautelares satisface a un elemento cualificado, es decir,
que se constituye como una forma para el mejor éxito de la resolucion definitiva (Palacios
Pareja, 2020). En consecuencia, no constituyen un fin en si mismo, asegurando la

efectividad de la sentencia.
2.2.4. Sobre la urgencia de la medida

Las providencias preventivas tienen un caracter asegurativo, a través de la
anticipacion de un dafio eventualmente inminente. De este modo, la urgencia denota la
proximidad al peligro, de modo que, la hace congruente con el peligro en la demora y la
necesidad de ser valorada por un juez. Sobre la determinacion del juzgador, cabe
mencionar que debe tomar en consideracion el derecho que se pretende proteger, las
reglas juridicas pertinentes y las afirmaciones del peticionario; de suerte que, la solicitud
no esta revestida de premura (Garcia Sarmiento & Garcia Olaya, 2005, p. 21). Es decir,
la urgencia en la medida recuerda la brevedad en la percepcién del juzgador para la

resolucion de la peticion dado el caracter asegurativo de esta institucion.
2.2.5. Sobre la proporcionalidad

Las medidas preventivas deben guardar relacion con el principio de
proporcionalidad, a saber de la idea de evitar una utilizacion desmedida de la misma,
conllevando a una limitacion en su uso, exponiéndolas exclusivamente para proteger
bienes juridicos determinados. En ese sentido, dichas medidas reafirman los derechos de

las partes en el proceso y el resultado final del juicio.
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A manera de ejemplo, en la legislacion ecuatoriana, el articulo 76 numeral 6 de la
Carta Magna establece que la administracién de justicia, a traveés de sus Organos
jurisdiccionales, debe valorar las circunstancias sometidas a su conocimiento guardando
justa proporcionalidad entre el objeto del proceso y el objeto de la medida cautelar
(Const., 2008).

2.2.6. Sobre la flexibilidad

Las providencias preventivas son maleables, es decir, dictiles conforme cambie el
estado de las cosas para la cuales fueron dictadas. De esta manera, las medidas cautelares
pueden ser cambiadas o revocadas siempre que se demuestre que no cumplen con la
funcion garantizadora. Esta variabilidad y revocabilidad responde al principio “rebus sic
stantibus”, debido a que cabe su modificacion en cuanto haya cambiado el estado
sustancial de los hechos que fueron tomados para decretar y practicar la cautela.

A manera de ejemplo, en la legislacion ecuatoriana, la cautela cesa cuando ha
caducado, es decir, si no se propone la demanda en lo principal, cesan en el término de
quince dias de ordenadas o desde que es exigible la obligacion, condenando al solicitante

a pagar los dafos y perjuicios si dicha peticion los hubiera ocasionado (Const., 2008).
2.2.7. Sobre la solicitud formal.

La préactica de las medidas cautelares solo pueden realizarse a peticion de parte. En
la mayoria de las legislaciones se exigen requisitos formales tales como una declaracion
bajo juramento sobre la titularidad del bien, un informe de la autoridad competente sobre
la verosimilitud del derecho solicitado, el respaldo de la urgencia de la medida o la
ubicacion de las cosas (Garcia Sarmiento & Garcia Olaya, 2005, p. 21). La descripcion
hecha por la ley exige estas formas debido a que se pronuncian sin oir a la parte contraria,
en ese sentido, la doctrina esta de acuerdo en que, dada su finalidad por periculum in
mora del derecho sustancial, se necesita de celeridad en su tramitacion, asi pues, también
se ha determinado que se trata de una tramite sumario o sumarisimo (Garcia Sarmiento
& Garcia Olaya, 2005, pp. 22- 23). En conclusion, la formalidad apunta a la proteccion

futura en la ejecucion de un acto administrativo o judicial en amparo de un Derecho.
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2.2.8. Sobre el interés juridico

El interés juridico hace alusion al derecho que le asiste al titular para reclamar, en
contra de un acto violatorio de garantias individuales en su perjuicio. Con ellos, la cautela
requiere de una legitimacion activa, la cual le corresponde al titular del derecho sustancial,
mas si el titular es incapaz, le corresponde a su representante o curador ad litem el ejercitar
la accion (Garcia Sarmiento & Garcia Olaya, 2005, pp. 24 - 25). Es decir, estamos ante
la utilidad que le reviste al peticionante en la suspension del perjuicio por el transcurso
del tiempo, especialmente por los plazos que pueda tardar la prosecucion del proceso
principal.

2.2.9. Sobre la limitacién al objeto del litigio

Las medidas cautelares son por regla general de interpretacion restringida (Navarrete
Ballén, 2008, p. 10); por ello, limitan el derecho de propiedad garantizado en la
Constitucion (Const, 2008). Siendo aclarados limitadamente en los casos expresamente
sefialados por la ley.

2.3. Contracautela

La contracautela es una figura juridica en la cual se exige previa fianza de los
interesados un valor dinerario que permita precautelar los bienes a ser apremiados
(Emery, 2014, p. 332). En general en los codigos procesales se exige una contracautela,
gue no es otra cosa que una garantia de la ejecutabilidad de la medida, es decir de su
seriedad. Asi, la peticionaria entrega una caucion por los posibles dafios y perjuicios que
pudiera ocasionar si se hubiese hecho el pedimento sin derecho. El juez tiene la potestad
de graduar el monto y calidad de la caucion en funcion de la verosimilitud del derecho
(Ramirez, 2005, p. 167). Luego, la contracautela no es un requisito de admisibilidad sino
de ejecutabilidad, a criterio del profesor Jorge Orlando Ramirez, es irrelevante la caucion
juratoria, debido a que el peticionario de la medida cautelar siempre sera responsable por

los perjuicios que cause su conducta negligente (Ramirez, 2005, p. 168).

Ademas, si la medida cautelar se otorgd sin requerir la contracautela o no se presto y
se trabé la medida, el demandado puede solicitar al juez el emplazamiento
perentoriamente al solicitante para que la otorgue, bajo el aviso de levantarse la cautela

sin mas tramite; mas lo que no puede hacer el demandado es cuestionar la procedencia de
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la medida cautelar por no haberse trabado contracautela, ya que se trata de una prevision
de admisibilidad sino de ejecutabilidad (Ramirez, 2005, pp. 169 - 170).

Ahora bien, al hablar de los efectos de las medidas cautelares, por regla general, estas
aseguran la vigencia de un derecho sustancial, las mismas que dependen de una situacion
juridica o condicién de hecho. Mas el efecto particular correspondera a la clase de medida
utilizada, de esta manera algunas se dirigen a que se cumpla una obligacién que ha dejado
de ejecutarse, y otras a asegurar la prueba de un hecho que habra de demostrarse (Garcia
Sarmiento & Garcia Olaya, 2005, p. 27). Consecuentemente, el efecto concreto de la
medida cautelar se determina por la naturaleza y clase, procurando que el derecho
material se mantenga incélume hasta su proteccion o reparacion definitiva (Garcia
Sarmiento & Garcia Olaya, 2005, p. 28). En conclusion, la contracautela busca responder

a todas las costas y dafios que pudieren ocasionarse durante el proceso.

2.4.Las medidas cautelares en propiedad intelectual desde la perspectiva de los

convenios internacionales para el Ecuador

Entre las disposiciones relativas a las medidas cautelares en las normas
internacionales, aparece reiteradamente la de suspender inmediatamente la actividad
infractora, el secuestro y el embargo de los ingresos obtenidos por la actividad ilicita. A
continuacion describiremos dos acuerdos internacionales sobre los cuales el Ecuador es

parte, y que describen la naturaleza y aplicacion de las medidas provisionales.

2.4.1. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio (ADPIC).

El Ecuador es parte de la Organizacion Mundial del Comercio desde el 21 de enero
de 1996, el cual en su anexo 1C desarrolla el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, asi en su articulo 50 describe las
medidas provisionales destinadas a evitar la consumacion de las infracciones de cualquier
derecho de propiedad intelectual, coadyuvando en la constatacion de las infracciones y
su neutralizacion. EI acuerdo describe la funcion preventiva que tienen estas medidas,

cuyo fin es el impedimento de la explotacion ilicita de obras o producciones.

39



2.4.2. Tratados de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

El Ecuador ratifico los tratados de la OMPI sobre a) Derecho de Autor e b)
Interpretacion o Ejecucion y Fonogramas, el 21 de junio de 2000, entrando en vigencia
de manera conjunta con su promulgacion en el Registro Oficial el 25 de noviembre de
2002. Dichos acuerdos internacionales, expresan que los Estados parte se comprometen
a adoptar en sus sistemas juridicos, las medidas necesarias para establecer procedimientos
de observancia de los derechos, que permitan la adopcion de medidas eficaces contra
cualquier accion infractora de los derechos de Propiedad Intelectual como mecanismos
agiles para prevenir las infracciones y que constituyan medios iddneos de disuasion de
nuevas infracciones. Consecuentemente, el Ecuador ha reiterado la obligacion de
establecer medidas preventivas que permitan proteger los derechos de los autores ante el

cometimiento de infracciones.

2.5.Las medidas cautelares en materia de propiedad intelectual en la legislacion
comparada

En este apartado, se describe brevemente el tratamiento de las medidas preventivas
en materia de propiedad intelectual en las legislaciones de argentina, espafiola, paraguaya

y peruana.

En primer lugar, la legislacion argentina desarrolla las medidas cautelares en la Ley
11723, en donde se describe el régimen legal de la propiedad intelectual. En su articulo
79 se establecen que las medidas cautelares estan sujetas a la facultad de los jueces para
proteger los derechos de autor que ampara la Ley, asi los jueces pueden, previa fianza y
a peticion de parte, decretar preventivamente la suspension de un espectaculo teatral,
cinematografico, filarmonico u otro analogo; el embargo de las obras denunciadas, asi
como el embargo del producto que se haya percibido por todo lo anteriormente indicado
y toda medida que sirva para proteger los derechos de propiedad intelectual (Ley 11723,
Art. 79).

En segundo lugar, la legislacion espafiola describe los presupuestos y consecuencias
de la solicitud de medidas cautelares, estableciéndose que en caso de infraccion o cuando
exista temor racional y fundado de una posible vulneracion inminente a un derecho de

autor, la autoridad judicial puede decretar, a instancia de los titulares de los derechos
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reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual, todas las medidas que fuesen necesarias
para su proteccion (Decreto Legislativo 1/1996, Art. 141).

Esta proteccion cautelar opera cuando los derechos morales y patrimoniales son
vulnerados por una infraccion a los derechos de explotacion, en especial los derechos de
reproduccidn, distribucién, comunicacion publica y transformacion, facultando al titular
de estos derechos para solicitar el cese de la actividad ilicita, el resarcimiento de dafios y
perjuicios (Decreto Legislativo 1/1996, Art. 141). Asi, las medidas precautorias son en la
legislacion espafiola, respuestas urgentes de proteccion siempre que concurran los
presupuestos legales de verosimilitud de derecho y peligro en la demora (Sexmero
Iglesias, 2000, p. 157).

En tercer lugar, la legislacion paraguaya describe las medidas cautelares en la Ley
No. 1328/1998, en donde se sefiala que el juez, a pretension de la Direccion Nacional del
Derecho de Autor, del titular del respectivo derecho, de su representante o de la entidad
de gestion correspondiente, dictaminara la practica de las medidas cautelares necesarias
para evitar que se cometa la infraccion o que se continte con una violacion ya realizada,
describiendo tres posibles medidas, el embargo de los ingresos obtenidos por la actividad
ilicita, la suspension inmediata de la actividad ilicita y el secuestro de los ejemplares
producidos o utilizados de la actividad infractora (Ley No. 1328/1998, Art. 160).

El articulo 161 establece que las medidas cautelares seran otorgadas en funcién de la
necesidad que la acompafie, en donde se presuma una violacion real del derecho que se
reclama, sin la necesidad de conceder contracautela alguna (Ley No. 1328/1998, 2020).
Con lo cual, la prestacion de las providencias preventivas deben exponer su necesidad,

quedando exonerada de cualquier contracautela.

Finalmente, la legislacion peruana advierte, al igual que la paraguaya, que el juzgador
a instancia del titular del respectivo derecho, esta facultado para ordenar la practica de las
medidas cautelares necesarias, con el fin de impedir el cometimiento o continuacién de
la violacién, especificando como posibles: el embargo de los ingresos obtenidos por la
actividad ilicita, la suspension inmediata de la actividad ilicita y el secuestro de los

ejemplares producidos o utilizados en la actividad transgresora (Ley No. 28131, Art. 198).

Ademas, el legislador peruano aclara que como presupuestos de la medida cautelar

estd la necesidad de la cautela y la verosimilitud de la existencia de la violacién del
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derecho reclamado. A diferencia de la legislacion paraguaya, la autoridad judicial si
puede requerir la constitucion de una fianza o garantia razonable (Ley No. 28131, 2020,
Art. 199).

A manera de comentario, podria sefialarse que las legislaciones analizadas en materia
de Propiedad Intelectual, contemplan disposiciones explicitas sobre el alcance de las
medidas cautelares; entre las que destacan la suspension de las actividades ilicitas del bien

materia de proteccion.
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CAPITULO I

LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA LEGISLACION ECUATORIANA

Iniciaremos este apartado con una revision de las medidas cautelares en la legislacion
ecuatoriana, para lo cual iniciaremos con la revision de la Ley Organica de Garantias
Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), misma que establece en su articulo
6 la finalidad de las garantias jurisdiccionales; mismas que protegen eficaz e
inmediatamente los derechos reconocidos en la Constitucién y en los instrumentos
internacionales de Derechos Humanos. Dicho lo cual, se establece lo siguiente:

Art. 6. - Finalidad de las garantias. - Las garantias jurisdiccionales tienen como
finalidad la proteccion eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la
Constitucion y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la
declaracion de la violacion de uno o varios derechos, asi como la reparacion
integral de los dafios causados por su violacion.

Las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpir la
violacion de un derecho. Salvo los casos en que esta ley dispone lo contrario, la
accion de proteccidn, el habeas corpus, la accion de acceso a la informacion
publica, el habeas data, la accion por incumplimiento, la accion extraordinaria de
proteccion y la accion extraordinaria de proteccion contra decisiones de la
justicia indigena, se regulan de conformidad con este capitulo (LOGJCC, Art. 6)

De la cita antes mencionada, se destaca que una de las garantias expuestas son las medidas
preventivas, mismas que preveén, frenar o evitan la violacion de un derecho.
Siguiendo este analisis, el profesor Guillermo Cabanellas De Torres, establece que

las medidas conservativas son:

Las dictadas mediante providencias judiciales, con el fin de asegurar que cierto
derecho podra ser hecho efectivo en el caso de un litigio en el que se reconozca
la existencia o legitimidad de tal derecho. Las medidas cautelares no implican
una sentencia respecto de la existencia de un derecho, pero si la adopcion de
medidas judiciales tendientes a hacer efectivo el derecho que eventualmente sea
reconocido (Cabanellas de Torres, 2005, p. 247).

Es decir, que estamos ante medidas preventivas que se constituyen en garantias de
proteccion de un Derecho.

Ahora bien, la Ley permite que las personas inicien un proceso administrativo o
judicial cuando consideran que un derecho suyo ha sido vulnerado. Por tanto, ese derecho
seguira vulnerado en tanto no concluya el proceso con una sentencia judicial o
administrativa que ponga fin a las violaciones. Mas, el hecho de iniciar un proceso judicial
no le brinda a la persona una garantia de que dichos derechos dejen de ser perjudicados;

y esta es la razon por la que el derecho a previsto la institucion de las medidas cautelares.
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Consecuentemente, las medidas cautelares son concebidas con el propoésito de
prevenir los dafios que el litigio pueda conllevar. Por tanto:

No se trata de la declaracion de un hecho o una responsabilidad. Ni de la
constitucion de una relacion juridica, ni de ejecutar un mandato y satisfacer el
derecho que se tiene sin ser discutido, ni de dirimir un litigo, sino de prevenir los
dafios que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situacion
anormal (Echandia, 2004, p. 166).

En resultado, no estamos ante un proceso donde se generen nuevos derechos,
simplemente se trata de salvaguardar los derechos ya existentes y que estan siendo
mermados o disminuidos.

El jurista Julio Comadira, expone que las medidas cautelares no dan derechos, sino
mas bien “[...] tienen por fin asegurar la inmediacion y la eventual ejecucion de una
sentencia estimatoria. Es decir, su otorgamiento no implica que se reconozca el derecho
que serd controvertido dentro del proceso y que, ocasionalmente, serd reconocido”
(Comadira, 2007, p. 441). Con lo cual, se asegura la eficacia practica de la providencia
definitiva, teniendo una naturaleza instrumental que asegura la efectividad préactica
jurisdiccional y la satisfaccion de su derecho (Oyarte, 2016, p. 156). Nocion acorde con
la legislacion nacional y la doctrina internacional.

No obstante, desde el punto de vista de la persona que ha sido demandada y afectada
con una medida cautelar, puede ser facil confundir la medida cautelar con un dictamen
judicial o administrativo, tomando en consideracion el otorgamiento de la demanda. En
palabras de Julio Comadira, la relacion ““[...] entre la providencia cautelar y la principal
no deberia significar, sin embargo, en principio, una equivalencia exacta entre ambas, de
modo que la proteccion deberia detenerse alli donde su materializacion conlleva la
concesion del objeto mismo de la demanda de mérito” (Comadira, 2007, p. 442). Es decir,
la medida cautelar no busca cumplir con el objeto de la demanda principal, méas bien se
trata de una medida preventiva de proteccion de posibles derechos vulnerados, que
pueden coincidir con el objeto la demanda.

En Ecuador, diferentes cuerpos legales de diversas materias recogen las distintas
medidas cautelares que se pueden tomar como prevencidén dentro de un proceso,
especificandose la finalidad en cada una de ellas, justamente para no atravesar los limites
entre conceder nuevos derechos y detener la vulneracion de derechos ya existentes. A
manera de ejemplo, en el proceso penal, las medidas cautelares tienen como objetivo
proteger los derechos de las victimas y demas participantes en el proceso penal, garantizar

la presencia de la persona procesada, el cumplimiento de la pena, la reparacion integral,
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evitar la obstaculizacion préctica de las pruebas y garantizar la reparacion integral a las
victimas (COIP, Art. 519). En otras palabras, se manetiene la capacidad preventiva de la
medida cautelar en materia penal.

Asi mismo, continuando en el ambito penal, el juez tiene la facultad de ordenar
medidas cautelares en el caso del cometimiento de un delito, a través de una solicitud
fundamentada del fiscal, y el juzgador resolvera de manera motivada, la concesion de
medidas cautelares, siendo posible la emision de medidas sustitutivas, suspensorias o
revocatorias de las medidas, en caso de que sea necesario, tomando en consideracion los
criterios de necesidad y proporcionalidad de la medida solicitada (COIP, Art. 520). Con
lo que, queda sentada las proviciones legales al amparo de los derechos de la victima en
el proceso penal ecuatoriano.

Recalcando la naturaleza de las medidas cautelares, el jurista Julio Comadira expone
la garantia jurisdiccional cautelar como un instrumento del instrumento, es decir una
herramienta en el proceso, por ello, “[...] se ha puntualizado también que el proceso
cautelar carece, en general, de autonomia, en tanto deriva su sentido de otro proceso o
eventual proceso” (Comadira, 2007, p. 441). De hecho, su naturaleza de instrumento
deriva de que dentro de la solicitud y concesion de la medida cautelar, el juez entra a
realizar un analisis muy verosimil, y no entra a realizar un analisis exhaustivo de las
pretensiones del demandante dentro del proceso principal.

Ahora bien, respecto de la importancia que el administrador de justicia imponga
medidas cautelares necesarias a tiempo, de manera que detenga los perjuicios que derivan
de la actuacion del presunto infractor, incluso si el presunto infractor no esta presente.
Cabe mencionar lo sostenido por el jurista ecuatoriano Rafael Oyarte, que dice, se “[...]
ordenan de manera inmediata y urgente [las medidas cautelares], una vez que el juez tiene
conocimiento del hecho que amenaza de modo inminente y grave con vulnerar el derecho,
y luego se comunican al destinatario para que ejerza el contradictor” (Oyarte, 2016, p.
146). Con lo cual, las medidas cautelares componen medios eficientes de ejecucion de
una obligacion forzosa en el futuro, para anticiparse y evitar posibles dafios, e incluso
para prohibir el cometimiento de ciertos actos que pueden poner en peligro un Derecho.

Se debe enfatizar que, el solo hecho de solicitar la medida cautelar, no significa que
el juzgador la va a admitir. Es importante que el solicitante de las medidas dentro del
proceso, presente pruebas suficientes para que el juez considere que la adopcion de tales

medidas es pertinente y conducente. En palabras de Antonio Vargas Vilardosa:
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[Q]uien inste una medida cautelar debera aportar aquellas pruebas que permitan,
al menos indiciariamente, que el Tribunal adopte una resolucion provisional. Al
respecto es importante indicar que la estimacién de las medidas cautelares no
supondré en ningun caso una "sentencia anticipada", puesto que el resultado del
pleito no estd condicionado por la adopcidon o denegacién de las medidas
provisionales solicitadas (Vargas Vilardosa, 2015).

Lo antes dicho, implica que las medidas cautelares debe contener las prerrogativas
suficientes y fundamentadas para su estimacion judicial.

Con todo, las medidas cautelares deben evitar a toda costa que cause un dafio, es
decir, se debe precautelar el derecho al debido proceso, mediante dos garantias, la de
apariencia del buen derecho o recta aplicacién del derecho, y del peligro de derecho. Para

Rafael Oyarte estas caracteristicas se entienden de la siguiente manera:

[...] la medida cautelar en si misma puede causar dafio al afectado, por lo que se
deben cumplir los requisitos comunes para su otorgamiento: fumus boni iuris o
apariencia de buen derecho, para lo cual si bien no se requiere de un estudio
exhaustivo para su otorgamiento, ni prueba de procedencia de la demanda, si
requiere acreditar de un modo suficiente el derecho a asegurarse para que sean
concedidas; vy, el periculum in mora o peligro en la demora, es decir, que el
solicitante exponga el riesgo o estado de peligro de derecho que sera debatido en
el proceso principal, con el fin de que no se generen las consecuencias gravosas
por la duracion de éste (Oyarte, 2016, p. 158)

Por ello, estas dos caracteristicas implican que de concederse, estas no causen dafio al
afectado.

Ademas, Antonio Vargas Vilardosa respecto de los dos requisitos principales que
pueden conllevar las medidas cautelares, expone:

Dos son los requisitos principales que pueden conllevar una estimacion de las
medidas cautelares solicitadas: En primer lugar, hay que hacer mencion del
"bonus fumus iuris", o apariencia de buen derecho, en la que deberemos
argumentar los motivos por los cuales es manifiesta la infraccién cometida de
contrario. Ldégicamente deberan acompafiarse con la solicitud de medidas
cautelares los titulos en los cuéles fundemos nuestras pretensiones, asi como una
justificacion de la infraccién cometida junto con una comparativa de conjunto
gue acredite la vulneracion del Derecho intangible del que seamos titulares. En
ocasiones puede ser recomendable aportar en la propia solicitud un informe
pericial que parangone los distintivos, invenciones o creaciones de forma con
objeto de que el Juzgador aprecie claramente las similitudes entre los mismos
(Vargas Vilardosa, 2015).

Con ello, se asegura que la solicitud de medidas cautelares sea legitima y justificada, de
manera que no se cometa una nueva violacién de derechos.
Ahora bien, sobre los justificativos para la adopcion de medidas cautelares, Julio

Comadira establece que:
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[...] hallar un objeto o motivo suficientemente global que justifique y cubra todas
las medidas cautelares, pues mientras en algunos casos se pretende asegurar el
cumplimiento de la obligacion ain no reconocida por el 6rgano jurisdiccional, en
otros se persigue evitar dafios, o el cambio de situacion de bienes y derechos
litigiosos, generador de desigualdad y perjuicio, o bien prevenir la dificultad o
imposibilidad de produccién de ciertos medios probatorios (Comadira, 2007, p.
439).

En efecto, resultado de ello, se justifica la proposicién de las medidas cautelares como un

instrumento que prevenga dafios a futuro.

Es importante reiterar que la adopcion de medidas cautelares por parte de la autoridad
no implica que la autoridad va a fallar en determinado sentido. Para lo expuesto, el jurista
Rafael Oyarte sostiene:

Las medidas cautelares tienen por fin que el derecho a la tutela judicial efectiva
se cumpla, pues su contenido esencial abarca los siguientes elementos: el derecho
a acceder al drgano de justicia; el derecho a que ese érgano de justicia tome una
decisién; que esa decision sea razonada; y, que se ejecute la decision (Oyarte,
2016, p. 157).

Siendo asi, el fin de la medida cautelar es precautelar el cumplimiento de derechos, por

lo que si el solicitante aporta prueba suficiente que le brinde indicios al juzgador sobre la
vulneracion de determinados derechos, el juzgador tiene la obligacion de imponerlos para
detener la supuesta infraccion. No obstante, si el presunto infractor logra demostrar que
no esta vulnerando derecho alguno, aunque las medidas cautelares se hayan impuesto, el
juez tiene la obligacion de levantarlas y fallar acorde a derecho.

En conclusién, las medidas cautelares son por tanto, de naturaleza superficial,
temporal, accesoria, y urgente, pues estan ligadas de manera intima con los procesos
administrativos y judiciales, por cuanto sin éste, no podria existir una medida cautelar de
manera independiente. Lo importante de las medidas cautelares, es que el juzgador no
emita juicios de valor sobre el objeto de la demanda, sino que simplemente realice un
analisis que le permita determinar qué medidas tomar para evitar que se continle
vulnerando los derechos.

Ademas, no existe una férmula universal que nos indique como debemos probar que
es necesario una medida cautelar. Todo depende de los motivos por los cuales se la
solicita. Un ejemplo de esto puede ser el solicitar el secuestro de bienes muebles (en
materia civil), para asegurar que el acreedor de una deuda tenga bienes suficientes para
enfrentarla. Inclusive, la medida cautelar puede ser solicitada a peticion de parte sin

necesidad del conocimiento de la otra parte.

3.1. Las medidas cautelares en materia de propiedad intelectual aplicada al Cédigo
Organico de Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion
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El COESCCI establece como principio general de propiedad intelectual, la existencia
de medidas judiciales y administrativas para precautelar la proteccién de derechos
intelectuales. El articulo 539 del COESCCI determina lo siguiente:

Art. 539.- De la observancia en general. - Se establecen medidas judiciales y
administrativas para asegurar la proteccion de los derechos intelectuales, asi
como para garantizar el comercio, la competenciay el legitimo uso de productos
0 materiales protegidos por derechos de propiedad intelectual (COESCCI, 20186,
Art. 539).

Luego, la aplicacion de medidas cautelares en el ambito de la Propiedad Intelectual
es pertinente cuando existe una violacién a los derechos de propiedad intelectual, dando
lugar al ejercicio de las acciones judiciales y administrativas a las que hubiere lugar. La
observancia de tales derechos puede ser positiva 0 negativa, tal como lo establece en los

articulos 540 y 541 del COESCCI:

Art. 540.- De la Observancia Positiva. - La violacion a los derechos intelectuales
establecidos en este Codigo, dara lugar al ejercicio de acciones judiciales y
administrativas (COESCCI, 2016, Art. 540).

No obstante, el mismo articulo establece como principio la proporcionalidad, por lo
que la parte afectada puede apelar a este principio y solicitar el levantamiento o la
suspension de las medidas, siempre que el dafio ya no resulte inminente, o que las medidas
impuestas resulten excesivamente gravosas e injustas para el presunto infractor.

En circunstancias excepcionales, sin perjuicio de la sustanciacion o el resultado
de la accion principal, en aplicacion del principio de proporcionalidad y a pedido
de parte se podré ordenar el levantamiento o la suspension de medidas cautelares
(COESCCI, 20186, Art. 540).

De igual manera, es posible que, en caso de una violacion de derechos de propiedad
intelectual, a peticion de parte se pueda solicitar la inspeccion, monitoreo y sancion para
evitar el ejercicio abusivo de los derechos de propiedad intelectual, tal como se procederia
en el caso de una solicitud de tutela administrativa, conocido como la observancia
negativa:

Art. 541.- De la Observancia Negativa. - El juez competente y la autoridad
nacional competente en materia de derechos intelectuales, a peticion de parte,
ejercera funciones de inspeccion, monitoreo y sancion para evitar y reprimir el
ejercicio abusivo de los derechos de propiedad intelectual, asi como garantizar la
licitud de actos respecto a los derechos de propiedad intelectual de terceros vy el
gjercicio efectivo y pleno de las limitaciones y excepciones de estos derechos.
Sin perjuicio de lo descrito en el parrafo anterior, el juez competente y la
autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales podra de
oficio o0 a peticidn de parte y en ejercicio de la observancia negativa garantizar la
proteccion efectiva de los derechos fundamentales y la difusion del
conocimiento. En circunstancias excepcionales, sin perjuicio de la sustanciacion
o el resultado de la accion principal, en aplicacion del principio de
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proporcionalidad y a pedido de parte se podrd ordenar el levantamiento o la
suspension de medidas cautelares (COESCCI, 2016, Art. 541).

Ahora bien, de acuerdo con la Constitucion del Ecuador, en su articulo 87, “se podran
ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones
constitucionales de proteccion de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la
violacion o amenaza de violacion de un derecho” (Const., 2008). Correlativamente, el
articulo 551 del COESCCI establece la posibilidad de solicitar diligencias preparatorias
y providencias preventivas de acuerdo con la normativa general procesal:

Art. 551.- Peticién de medidas provisionales.- Se podran solicitar diligencias
preparatorias y providencias preventivas de conformidad a la Norma General de
Procesos (COESCCI, 2016, Art. 551).

A pesar de que ambas se las menciona en el mismo articulado, vale anotar que las
medidas cautelares, por su naturaleza o tiempo procesal de aplicacion, sean
frecuentemente confundidas con las diligencias preparatorias, asi el articulo 120 del
COGEP, establece que todo proceso puede estar precedido de una diligencia preparatoria,
a peticion de parte y con la finalidad de determinar la legitimacion activa o pasiva, asi
como de anticipar la practica de prueba. Hay que tomar en cuenta que, el juzgador
competente para conocer las diligencias preparatorias también podra conocer la demanda
principal (COGEP, 2015).

El articulo 122 del COGEP, establece de manera taxativa, los casos por los cuales es

posible solicitar diligencias preparatorias en un proceso judicial, que son los siguientes:

Art. 122.- Diligencias preparatorias.- Ademas de otras de la misma naturaleza,
podra solicitarse como diligencias preparatorias: 1. La exhibicién de la cosa
mueble que se pretende reivindicar o sobre la que se practicara secuestro o
embargo; la del testamento, cuando la o el peticionario se considere la o el
heredero, legataria o legatario o albacea; la de los libros de comercio cuando
corresponda y demas documentos pertenecientes al comerciante individual, la
sociedad, comunidad o asociacidn; exhibicion de los documentos necesarios para
la rendicién de cuentas por quien se halle legalmente obligado a rendirlas; y en
general, la exhibicién de documentos en los casos previstos en este Codigo. 2. La
exhibicion de los titulos u otros instrumentos referentes a la cosa vendida, por
parte de su enajenante en caso de eviccidon o pretensiones similares. 3. El
reconocimiento de un documento privado. 4. EI nombramiento de tutora o tutor
o0 curadora o curador para las o los incapaces que carezcan de guardadora o
guardador o en los casos de herencia yacente, bienes de la persona ausente y de
la o del deudor que se oculta. 5. La apertura de cajas o casilleros de seguridad en
las instituciones del sistema financiero. 6. La inspeccién preparatoria si la cosa
puede alterarse 0 perderse.
7. La recepcion de las declaraciones urgentes de las personas que, por su
avanzada edad o grave enfermedad se tema fundadamente puedan fallecer o de
guienes estén proximos a ausentarse del pais en forma permanente o por un largo
periodo (COGEP, 2015).
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Sin embargo, es importante notar la diferencia entre ambos conceptos. No es lo
mismo una medida cautelar y una diligencia preparatoria, pues, aunque en esencia se
asemejan bastante, y tienen en comin que se solicitan antes de iniciar el proceso; en la
préctica tienen finalidades distintas. La medida cautelar busca asegurar la eficacia del
resultado de un proceso, mientras que la diligencia preparatoria busca recopilar toda la
informacion necesaria para determinar si es factible o no iniciar un proceso.

En el &mbito de la propiedad intelectual, el requerimiento de informacion puede ser
considerado como una diligencia preparatoria, el cual se desarrolla en los siguientes
términos:

Art. 567.- Requerimiento de informacion. - Cuando se presuma la infraccion de
derechos de propiedad intelectual o la inminencia de dicha infraccién, la
autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales podra
requerir que se le proporcione cualquier informacién que permita establecer la
existencia 0 no de tal infraccion o su inminencia. La informacion debera ser
entregada dentro del término de quince dias desde la fecha de la notificacion. La
falta de contestacidn al requerimiento de informacion se tendra como un indicio
en contra del presunto infractor (COESCCI, 2016, Art. 567).

No obstante, esta solicitud de informacion no se trata de una medida cautelar como
tal, sino como un medio para determinar si existe una infraccion, y poder aplicar las
medidas cautelares con certeza. Por lo tanto, es importante diferenciar cuando se desea
precautelar un derecho, y cuando Unicamente se desea obtener informacion para iniciar
un proceso.

De este analisis, podemos deducir que la diligencia preparatoria es una herramienta
atil a la hora de solicitar medidas cautelares, puesto que, con la informacion correcta,
podremos tomar una decision con respecto de la necesidad de solicitarlas. Por ejemplo,
la exhibicion de un bien mueble previo a solicitar su secuestro. En conclusion, la
legislacién proporciona herramientas para evitar el perjuicio de los titulares de los
derechos de propiedad intelectual.

La comercializacién de productos con marcas no originales perjudica a los
titulares de las marcas y engafian al consumidor, ademas el titular debe gastar
ingentes sumas de dinero para defender sus derechos de propiedad intelectual,
maés aln en el caso de productos farmacéuticos se pone en riesgo la salud publica,
justamente para evitar que esto suceda, nuestra legislacion proporciona de
herramientas para evitar este tipo de practica con la tutela administrativa,
medidas de frontera, etc. (Ruiz, 2013, p. 261).

El COESCCI establece que el momento procesal oportuno para otorgar medidas

cautelares, es al inicio del proceso, al momento de avocar conocimiento, siempre que el
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solicitante acredite su legitimacion para actuar, la existencia del derecho infringido y
presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comision de la infraccion
acusada o su inminencia (COESCCI, 2016, Art. 563).

En el &mbito administrativo, es posible solicitar medidas cautelares, dentro de un
proceso de tutela administrativa, con el fin de detener el dafio que el presunto infractor de
un signo distintivo estd cometiendo en contra del producto que contiene el signo distintivo
que ha sido legitimamente registrado. EI COESCCI establece:

Art. 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 (COESCCI, 2016, Art. 559).

Por lo general, dentro del procedimiento de Tutela Administrativa, el solicitante busca
cesar un dafio de sus derechos de propiedad industrial a través de la asistencia de la
autoridad marcaria, quien realiza una inspeccion en sitio, que brinda suficientes juicios
de valor al juzgador para, en primera instancia, determinar si existe una violacion de
derechos de propiedad intelectual.

En tal caso, la autoridad va a declarar la presuncion de una violacion de derechos de
propiedad intelectual, y si el solicitante de la tutela lo ha manifestado de manera expresa,
la autoridad puede tomar medidas cautelares en contra del presunto infractor con el fin de
detener la vulneracion de derechos.

De igual manera, en el caso de solicitar a la autoridad aduanera unas medidas en
frontera, se podria solicitar medidas cautelares con el fin de evitar de manera preventiva,
un dafio de derechos de propiedad industrial dentro del pais donde esta ingresando la
mercaderia. Esto se podria aplicar cuando se ingresa al pais de mercaderia falsificada

procedente de paises de distinto origen al pais de destino.

3.2.La competencia en la aplicacion de medidas cautelares en el ambito de la
Propiedad Intelectual

Con el fin de proteger los activos intangibles dentro de un proceso administrativo en
materia de propiedad intelectual, es posible solicitar medidas cautelares que permitan
frenar la violacion a los derechos de propiedad intelectual de manera temporal hasta que
exista una resolucion de parte de la autoridad.

Dentro del COGEP, se prevé la posibilidad de solicitar dentro del proceso,
providencias preventivas, lo cual seria un sindbnimo de las medidas cautelares. Las

medidas cautelares previstas en el COGEP son la prohibicion de enajenar bienes
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inmuebles, el secuestro, la retencion y el arraigo. El codigo adjetivo ecuatoriano, prevé
particularmente la atencion de providencias preventivas en materia de propiedad
intelectual, regulandola de la siguiente manera:

Art. ...- Providencias preventivas en materia de propiedad intelectual.- Con el fin
de evitar que se produzca o continue la infraccion sobre derechos de propiedad
intelectual, o de evitar que las mercancias ingresen en los circuitos comerciales,
inclusive las mercancias importadas, o bien para preservar las pruebas pertinentes
relacionadas con la presunta infraccion, el juez de lo civil a peticion de parte y
previo informe favorable de la autoridad competente en materia de Propiedad
Intelectual, podra disponer la adopcion de las siguientes providencias
preventivas: a) Cese inmediato de la actividad que constituya la presunta
infraccion, que comprendera: 1. La suspension de la actividad infractora o la
prohibicion al infractor de reanudarla, 0 ambas;
2. La clausura provisional del local o establecimiento, que se expedira
necesariamente cuando las mercancias infractoras o ejemplares ilicitos
constituyan parte sustancial del comercio habitual del infractor; 3. El retiro del
comercio de las mercancias, ejemplares ilicitos u objetos infractores y su
deposito judicial. b) La suspension de la actividad de utilizacion, explotacion,
venta, oferta en venta, importaciébn o exportacion, reproduccion, puesta a
disposicién, comunicacion o distribucion, segin proceda; y, ¢) El secuestro o la
retencion; el mismo que podra ordenarse sobre bienes que aseguren el pago de la
indemnizacion, sobre los productos o mercancias que violen derechos de
propiedad intelectual, asi como sobre los equipos, aparatos y medios utilizados
para cometer la infraccién y sobre los ejemplares originales que hayan servido
para la reproduccién o comunicacién. La demanda principal para este tipo de
acciones, se iniciaran ante el juez Civil competente mediante procedimiento
sumario, de acuerdo a las disposiciones de este Codigo (COGEP, 2015, Articulo
innumerado posterior al articulo 133).

Prima facie, la autoridad encargada y competente en la adopcién de medidas
preventivas es descrita en el COESCCI, asi el articulo 560 expone:

Art. 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 o
posesion del presunto infractor;
3. Sancién de la infraccion de los derechos de propiedad intelectual; v,
4. Las demas providencias preventivas previstas en la norma general de procesos
(COESCCI, 2016, Art. 560).

En el mismo sentido, el COESCCI determina de manera taxativa, las medidas
cautelares que se pueden solicitarse:

Art. 565.- Disposicién de medidas cautelares. - Atendiendo a la naturaleza de la
infraccion, se podra ordenar y practicar una 0 més 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
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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 comunicacién 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 importacion o de la
exportacion de los productos, materiales 0 medios referidos en el numeral
anterior, que se notificara inmediatamente a la autoridad de aduanas; 6. El cierre
temporal del establecimiento del presunto infractor cuando fuese necesario para
evitar la continuacion o repeticion de la presunta infraccion; y, 7. De resultar
insuficiente cualquiera de las medidas descritas en los numerales anteriores, se
podra solicitar cualquier otra medida razonable destinada a cesar el cometimiento
de la infraccion, ponderando los legitimos intereses del titular del derecho de
propiedad intelectual y los del presunto infractor. Esta medida seré aplicable si
no se afecta intereses de terceros. Cuando las medidas cautelares dictadas
supongan la aprehension de productos, la autoridad nacional competente en
materia de derechos intelectuales, estar4 facultada para requerir la colaboracion
de uno de los depositarios de la funcion judicial, de aquellos que consten en la
némina que proporcionara el Consejo de la Judicatura. El depositario judicial
trasladara los bienes al lugar que se determine, quedando lo aprehendido bajo su
responsabilidad. Adicionalmente, tendra derecho a cobrar al accionante los
gastos ocasionados por transporte, conservacion, custodia, exhibicion, vy
administracion de los bienes bajo su responsabilidad. En caso de que prevalezca
el accionante en el proceso administrativo, tendra derecho para reclamar de los
costos del depositario judicial, como parte de la cuantia de la indemnizacién por
dafios que pueda reclamar por la vida correspondiente (COESCCI, 2016, Art.
565).

Considerando el efecto juridico que los derechos de propiedad intelectual tienen en
el consumidor (como, por ejemplo, la confusion directa e indirecta en un signo distintivo),
es importante que se impongan medidas cautelares al presunto infractor con sentido de
urgencia, pues la confusion que puede generar, tiene efectos masivos que puede implicar

pérdidas econdmicas para el afectado.

3.3. Efectos de la imposicion de las medidas cautelares en signos distintivos
Los derechos que recaen de la titularidad de los signos distintivos son susceptibles

de wvulneracién con motivo de la reproduccién sin autorizacién de su titular y su
utilizacién comercial. Precisamente, las razones para la utilizacion de las medidas
cautelares buscan que el signos distintivo continte siendo usurpado. En tal sentido, se
requiere de la aplicacién de las medidas preventivas cuando se busque:

[...] que se prohiba al usurpador el uso del signo distintivo en los establecimientos
de comercio, asi como en los productos que distribuye o comercializa en los
mismos; que se oficie a la respectiva Cdmara de Comercio para que se suprima
el nombre comercial dado al establecimiento de comercio; que se prohiba al
usurpador toda propaganda oral, visual o escrita de productos, servicios o
establecimientos que lleven la marca protegida; que se ordene el comiso y
destruccion de todos los productos que contengan la expresion protegida o su
dibujo, asi como marquillas, rétulos, dibujos, etiquetas, publicidad, avisos, que
de alguna manera incorporen de manera idéntica o similar la marca protegida;
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que se ordene a la parte demandada prestar caucion por una suma de dinero
representativa con el fin de garantizar que se abstendra de no usar la marca que
se le prohibe (Rengifo Garcia, 2020).

Dicho lo cual, estas premisas denotan las figuras sobre las cuales las medidas cautelares

deben ser impuestas, disponiendo de factores legales y de hecho, que buscan impedir la
vulneracion de Derechos de Propiedad Industrial.

En lo que tiene que ver con los recursos administrativos y judiciales, es posible
solicitar la imposicion de medidas cautelares, con el objeto de cesar la actividad
econdmica del presunto infractor para de esta manera, evitar el uso de los activos
intangibles que estan violando los derechos de propiedad intelectual.

En el supuesto de solicitar el cese inmediato de los actos que constituyen la presunta
infraccion, como por ejemplo, el uso de signos distintivos no autorizados, se busca
impedir de manera directa que el presunto infractor continde utilizando los signos
distintivos sin autorizacion, y que el consumidor, que tiene una percepcion de caracter
promedio frente al producto o servicio que consume, asume que se trata de signos que
tienen una conexion empresarial.

Una forma de ordenar el cese inmediato de uso de signos distintivos no autorizados,
es a través de solicitar al presunto infractor que elimine los letreros e insignias de su
establecimiento que contienen el signo infractor, hasta que termine el proceso y exista un
dictamen por parte del juzgador. Tomando en consideracion que un proceso de tutela
administrativa en la practica, puede durar inclusive dos afios, si no se ordenan las medidas
antes mencionadas, el solicitante de las medidas va a sufrir una seria afectacion
econdmica, pues no tendria una forma legitima que le permita detener el dafio que se le
esta haciendo a su actividad economica.

Hablando de conexion empresarial, es muy comun que dos establecimientos se
identifiquen con signos distintivos muy diferentes, pero que los productos o servicios que
comercializan tengan algun signo similar, que pueda causar confusion de manera directa
o indirecta en el consumidor. En tal caso, es posible que se solicite el retiro de los circuitos
comerciales, de los productos resultantes de la presunta infraccion, incluyendo los
envases, embalajes, etiquetas, material impreso, publicidad u otros materiales, asi como
los materiales y medios utilizados para el cometimiento de la infraccion.

Cuando el producto permanece dentro del pais, es mas facil para la autoridad
determinar de manera fisica que efectivamente el producto o servicio, e inclusive el
establecimiento expone los signos distintivos infractores. No obstante, en muchas

ocasiones, tales productos o servicios pueden salir del pais para ser comercializados en el
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exterior, y es por ello que la autoridad se ve en la necesidad de ordenar la suspension de
la exportacion de los productos.

A pesar de que el derecho de propiedad intelectual en general y la proteccién de
signos distintivos en particular, son de ambito territorial, es importante que la autoridad
impida la importacion y exportacién, para evitar la propagacion del dafio que el signo
infractor le puede causar al solicitante de las medidas. En el caso de productos o servicios
que vienen del exterior, es posible iniciar acciones tales como las medidas en frontera,
que le permite a la autoridad aduanera retener un producto que presuntamente viola los
derechos de propiedad intelectual de alguna persona radicada en el pais, con fines
preventivos, de manera que se evite de raiz que el producto se distribuya y comercialice,
y que se tenga que solicitar medidas mucho més drasticas para evitar exhibir el producto
en el comercio.

En el caso de ser fisicamente imposible impedir la comercializacion de un producto
0 un servicio, pues el producto ya se encuentra distribuido por todo el pais, pero por
ejemplo la venta y comercializacion no esta bajo el control del fabricante, entonces es
posible que la autoridad ordene la constitucion de una garantia suficiente para cubrir el
dafo que se esta haciendo. De esta manera, se garantiza que el fabricante de los productos
distinguidos con el signo infractor no continuara ejecutando ninguna accion que afecte al
solicitante.

Finalmente, cuando la autoridad ordena el cierre temporal del establecimiento del
demandado o denunciado, con la intencion de evitar que se continte fabricando tal
producto o servicio, sobre todo cuando es eminentemente necesario con tal de evitar la
continuacion o repeticion de la presunta infraccion.

Aun asi, en caso de que no se procuren medidas cautelares solicitadas por la parte
vulnerada conforme a derecho y de buena fe, la ley contempla la posibilidad de que la
parte afectada por una medida cautelar en un proceso que resulté inocente, disponga de
suficientes herramientas que le permitan reparar el dafio que le ha causado, una especie
de “medidas contra cautelares”.

Pero, ademas, se deberian contemplar las suficientes medidas contra cautelares
para evitar o solventar el eventual dafio que el otorgamiento de medidas
cautelares haya ocasionado al demandado triunfador que deberia resultar
indemne del proceso, lo que no es comun en nuestra legislacion (Oyarte, 2016,
pp. 158- 159).

Por lo tanto, en caso de que las medidas cautelares sean revocadas por causa del

solicitante o0 porque no existio la infraccién o su potencial peligro de dafio para el
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solicitante, el presunto infractor podra demandar los dafios y perjuicios que tales medidas

le infligio.

Art. 570.- Indemnizacion de dafios y perjuicios por revocatoria de medidas
cautelares.- En los casos en que las medidas cautelares sean revocadas o queden
sin efecto por causa imputable al solicitante, o en aquellos casos en que
posteriormente se determine que no hubo infraccion o inminencia de infraccion
de un derecho de propiedad intelectual, la parte contra la cual se inicié el proceso
administrativo podra demandar al actor, el pago de la indemnizacion de dafios y
perjuicios asi como de las costas procesales. Las medidas cautelares dictadas por
la autoridad administrativa no caducaran, por la falta de interposicion de un
proceso en sede judicial (COESCCI, 2016, Art. 570).

De esta manera, se asegura que exista una proporcionalidad dentro del proceso y que

se garanticen los derechos de un debido proceso del actor al que se le impusieron las

medidas cautelares.

3.4.Sobre los jueces competentes para el conocimiento de las medidas cautelares.

La derogada Ley de Propiedad Intelectual del afio 2006, disponia en su codificacion,

el conocimiento en primera instancia de las controversias en Propiedad Intelectual en la

siguiente forma: “[...] los jueces distritales de propiedad intelectual y, en segunda

instancia los tribunales distritales de propiedad intelectual. Los recursos de casacion

serian conocidos por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de la Corte Suprema

de Justicia” (Republica del Ecuador, 2006, Art. 294). Mas la Disposicion Transitoria

Quinta de la misma ley expresaba:

Hasta que sean creados los juzgados y tribunales distritales de propiedad
intelectual, los tribunales distritales de lo contencioso administrativo conoceran
sobre las causas relacionadas a esta materia de conformidad a las disposiciones
y competencias atribuidas por la presente Ley, a excepcién de las diligencias
cautelares, que seran conocidas por los jueces de lo civil (Republica del Ecuador,
2006, Disposicion Transitoria Quinta.)

Por su parte, el Codigo Organico de la Funcién Judicial en sus disposiciones

reformatorias y derogatorias, modificd el mencionado articulo 294 en los siguientes

términos:

A la Ley de Propiedad Intelectual codificada, publicada en el Suplemento al
Registro Oficial 426 del 28 de diciembre de 2006: 1. En el articulo 294,
sustitlyese la frase "los Jueces Distritales de Propiedad Intelectual y, en segunda
instancia los Tribunales Distritales de Propiedad Intelectual.”, por ésta: "las
juezas y jueces de lo contencioso administrativo del domicilio del demandado, y
en segunda instancia, la sala especializada en dicha materia de la corte provincial
respectiva." Y sustitlyase la frase "Sala Especializada en Propiedad Intelectual
de la Corte Suprema de Justicia.", por "la Sala Especializada de lo Contencioso
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Administrativo de la Corte Nacional de Justicia." (Republica del Ecuador, 2006,
Art. 294).

Asi, quedaron facultados para el conocimiento de las controversias sobre esta materia, en
primera instancia, las juezas y jueces de lo contencioso administrativo del domicilio del
demandado, y en segunda instancia, la sala especializada en dicha materia de la corte
provincial respectiva. Los recursos de casacion que se deducian en esta materia, eran
conocidos por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte
Nacional de Justicia.

Al respecto del conocimiento excepcional de las medidas cautelares por parte de los
jueces de lo civil, el jurista Eriko Navarrete expone:

Con la reforma introducida a la Ley de Propiedad Intelectual por el Cédigo
Organico de la Funcion Judicial, ya no se aplica la Disposicion Transitoria Quinta
de la Ley de Propiedad Intelectual, que disponia que mientras no se crearan los
juzgados y tribunales distritales de Propiedad Intelectual, las medidas preventivas
eran conocidas por el juez de lo civil; mientras que para la accién principal era
competente el Tribunal Distrital correspondiente de lo Contencioso
Administrativo, puesto que actualmente son competentes para medidas
cautelares y para la accion principal, las juezas y jueces de lo contencioso
administrativo del domicilio del demandado. [...] En tal virtud, puede iniciarse
la medida cautelar, también, conjuntamente con la accién, o luego de su inicio,
ya que ambas se tramitan ante la misma jueza o juez (Navarrete Ballén, 2008, pp.
8-9).
A pesar de lo manifestado, dicha afirmacion transcrita, no se hacia justicia a la realidad
material, por cuanto la reforma introducida a la Ley de Propiedad Intelectual por el
Caodigo Organico de la Funcion Judicial no se refiere a la excepcionalidad planteada para
las medidas cautelares. Ademas, que la existencia del articulo 305 de la Ley de la materia,
especificamente mandaba que, en materia de las providencias cautelares relacionadas con
la Propiedad Intelectual, la legislacién ecuatoriana lo tramitaba de conformidad con la
Seccion Vigésima Séptima, Titulo Segundo, Libro Segundo del Codigo de Procedimiento
Civil (Republica del Ecuador, 2006, Art. 305). Es decir, bajo la facultad de los jueces

civiles.

Del mismo modo, lo antes descrito no cambié con la derogatoria del Codigo de
Procedimiento Civil y la entrada en vigor del Cédigo Organico General del Procesos,
puesto que los procesos cautelares estaban descritos y se venia aplicando conforme el
articulo 124 del cdédigo general adjetivo y siguientes, que versan sobre las providencias

preventivas.
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Mas, con la entrada en vigencia del Codigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion, la Disposicion Transitoria Quinta de la Ley de
Propiedad Intelectual se derog6, pero no dejo de lado la excepcidn en donde se conminaba
a los jueces de lo civil a conocer sobre las diligencias cautelares, al contrario lo reafirmo

en el articulo innumerado después del articulo 133 del COGEP.

En razén de lo dicho, el Cédigo Orgéanico de la Funcion Judicial, describe las
atribuciones de los jueces, en especial en el numeral 6 del articulo 217, entre las que
destaca que corresponde a los jueces que integren las salas de lo contencioso
administrativo, el conocer y resolver de las controversias regidas por la Ley de Propiedad
Intelectual (Republica del Ecuador, 2006, Art. 217). Con lo cual, los jueces de lo
contencioso administrativo estan facultados para conocer y ordenar sobre el fondo de las
controversias de Propiedad Intelectual, mas las providencias preventivas no se encuentran

regidas entre sus atribuciones.

En este punto, podria llegarse a la confusion de que la medida cautelar y la accién
principal puedan ser conocidos por los jueces de lo contencioso administrativo del
domicilio del demandado; cuando lo apropiado es que, ante la inexistencia de una norma
expresa que regule este tema, se presenta una laguna juridica. Lo que implica recurrir al
articulo 18 del Cadigo Civil que ordena interpretar la norma en funcién del espiritu
general de la legislacion y con la equidad natural que corresponde, con ello, la Ley debe

ser dilucidada como un medio de unificacion ante el vacio legal.

Del examen juridico se desprende que, el sentido literal de la Ley nada se dice de la
facultad de los jueces de lo contencioso administrativo para conocer sobre el proceso
cautelar en materia de Propiedad Intelectual. Mas alla, podria sostenerse la utilizacion
extensiva del numeral 6 del articulo 217 del Codigo Organico de la Funcién Judicial que
versa sobre las atribuciones concedidas a los jueces de lo contencioso administrativo en
materia de Propiedad Intelectual. Pero, dicha nocidn resulta desacertada, debido a que el
articulo innumerado posterior al 133 del COGEP, instituye claramente que son funciones
del juez de lo civil el conocimiento de las medidas cautelares en esta materia, lo cual si
hace sentido con el espiritu historico de la legislacion nacional y la equidad natural de

esta institucién juridica.
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A manera de propuesta, podria sostenerse la nocion de que el COESCCI deberia ser
reformado, sefialando explicitamente la facultad de los jueces de lo civil para el
otorgamiento de las medidas cautelares en materia de Propiedad Intelectual, esto purgaria
aun mas, las dudas en el ejercicio profesional para la interposicion de las medidas
cautelares en esta materia, logrando sostenerse esta idea en dos pilares.

Primero, se fundamenta porque la funcion real de las medidas cautelares son la de
asegurar la responsabilidad civil objeto del proceso cautelar en Propiedad Intelectual, lo
cual implica que, al ser dictadas en contra del patrimonio de una persona, recaen sobre
los bienes de los sujetos procesales. Segundo, por tratarse de una accion encaminada a
obtener y asegurar elementos de prueba que encaminan la consecucion de una reparacion

predominantemente civil.

La antinomia antedicha, se traduce en una vulneracion a la garantia constitucional de
tutela judicial efectiva, debido a que los ciudadanos no contarian con la determinacion
expresa de donde acudir y presentar dichas solicitudes preventivas en materia de
Propiedad Intelectual. Con ello, la tutela judicial efectiva se desnaturaliza por violacion
de sus formas esenciales, fallando el instrumento de tutela y con él sucumbe el derecho
de los justiciables (Obando Blanco, 2011, p. 51).

En este orden de ideas, la tutela judicial efectiva proviene de la satisfaccion efectiva
de los fines del derecho, es decir, de la realizacion de la paz social mediante la plena
vigencia de las normas juridicas, lo cual, en este caso no existe; eliminando la finalidad
del proceso judicial cautelar (Obando Blanco, 2011, pp. 51 - 52). No es un secreto el
retraso que sufren la mayoria de los procesos, particularmente el contencioso
administrativo, sin dejar de lado los esfuerzos y resultados favorables que se han logrado.
Esa tardanza pone en peligro la supervivencia del derecho debatido y con ello la necesidad
de tomar medidas cautelares prontas y adecuadas que eviten que la contienda judicial se

transforme en un verdadero fraude procesal (Obando Blanco, 2011, pp. 51 - 52).

Las medidas cautelares buscan preservar el derecho fundamental sustantivo, es decir,
la vinculacion existente entre los derechos e intereses legitimos y la tutela judicial
efectiva, encarnando los principios constitucionales de eficiencia y eficacia de la
administracion de justicia del Estado (Colegio de Abogados de Costa Rica, 2020). Con

ello, el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva se constituye en un Derecho
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publico y subjetivo que toda persona posee por el solo hecho de serlo, en tanto sujeto de
derechos, esté facultada a exigirle al Estado tutela juridica plena (Obando Blanco, 2011,
pp. 56 -57).

Asi, la técnica cautelar ha significado un fenémeno de democratizacién del proceso,
de acceso a la justicia y a la efectiva tutela jurisdiccional de los derechos (Obando Blanco,
2011, p. 57). Consecuentemente, el derecho a la tutela cautelar como contenido esencial
de la garantia de la defensa en juicio, no se limita a garantizar un tedrico acceso de los
ciudadanos a la jurisdiccidn, sino que busca impedir las consecuencias perjudiciales de la

demora en la tramitacion de los procesos (Padrés, 2004, p. 75).

En conclusién, la entrada en vigor del COESCCI dej6 de lado la excepcion en donde
se conminaba a los jueces de lo civil a conocer sobre las diligencias cautelares,
reafirmando la condicion del articulo innumerado después del articulo 133 del COGEP.
Mas, el Codigo Organico de la Funcion Judicial, describe las atribuciones de los jueces,
en especial en el numeral 6 del articulo 217, entre las que destaca que corresponde a los
jueces que integren las salas de lo contencioso administrativo, el conocer y resolver de
las controversias regidas por la Ley de Propiedad Intelectual (Art. 217). Con lo cual, los
jueces de lo contencioso administrativo estarian facultados para conocer y ordenar sobre
el fondo de las controversias de Propiedad Intelectual, mas las providencias preventivas

no se encuentran regidas entre sus atribuciones.

En este punto, podria llegarse a la confusion de que la medida cautelar y la accién
principal puedan ser conocidos por los jueces de lo contencioso administrativo del
domicilio del demandado; cuando lo apropiado es que, ante la inexistencia de una norma
expresa que regule este tema, se presenta una laguna juridica. Lo que implica recurrir al
articulo 18 del Cddigo Civil que ordena interpretar la norma en funcion del espiritu
general de la legislacion y con la equidad natural que corresponde, con ello, la Ley debe

ser dilucidada como un medio de unificacion ante el vacio legal.

La nocidn de que el COESCCI deberia ser reformado, sefialando explicitamente la
facultad de los jueces de lo civil para el otorgamiento de las medidas cautelares en materia
de Propiedad Intelectual. En primer lugar, se fundamenta porque la funcion real de las
medidas cautelares son la de asegurar la responsabilidad civil objeto del proceso cautelar

en Propiedad Intelectual; y, en segundo lugar, por tratarse de una accién encaminada a
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obtener y asegurar elementos de prueba que encaminan la consecucion de una reparacion

predominantemente civil.

3.5. La admisibilidad y el informe de favorabilidad en la aplicacion de las medidas
cautelares

Uno de los principales problemas en la admisibilidad de las medidas cautelares es su
contenido, por ello, para que sean aceptadas por el juzgador, debe sefialarse en la peticion,
en primer lugar, el interés y alcance de manera precisa; en segundo lugar, el fundamento
de hecho de la medida, sobre la que depende la informacidn que se ofrezca, es decir, de
los medios que sirvan de fundamento para probar el “bonus fumus iuris 'y el “periculum
in mora”; y, en tercer lugar, la contracautela, que como vimos en la legislacion
ecuatoriana es facultativa al juzgador, pero que servira como indicio pleno del interés del
solicitante de evitar cualquier abuso del derecho. De tal forma, el goce de los derechos se
garantiza con la presentacion puntual y exacta de una postulacion solida (De Feitas
Straumann, 2020).

En general, los jueces conceden medidas cautelares en materia de Propiedad
Intelectual aplicando las mismas exigencias que surgen de las normas procesales en
general. Aunque, existen legislaciones que dan soluciones mas flexibles, para facilitar el
acceso a tales medidas (De Feitas Straumann, 2020). En el caso ecuatoriano, debido a los
requisitos legales, se limita un otorgamiento cautelar inmediato, teniendo en cuenta la
existencia del derecho y el peligro de lesion a justificarse sumariamente.

Resulta I6gico en la legislacion ecuatoriana que quién registra su obra en los registros
nacionales, tiene un documento que robustece su calidad de autor y le sera mas
beneficioso a la hora de iniciar este tipo de tramites (De Feitas Straumann, 2020); se le
pida un requisito formal que consiste en un informe de verosimilitud del derecho otorgado
por la autoridad competente, creando una traba en la obtencion de la medida, resultando
suficiente una razonable demostracién del mismo para su admision.

Por ello, las dificultades generadas en la constatacion y cese de actividades ilicitas
en la materia, resultan inutiles, si no se enervan criterios de amplitud y flexibilidad
normativa, con ello se evitaria el dafio padecido por actos o hechos ilicitos de
reproduccion, distribucién, transformacion o comunicacion puablica. Tomando en
consideracion que, el peligro en la demora acarrea un dafio irreparable (De Feitas
Straumann, 2020).
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A manera de conclusion, podemos sostener que la proteccion estatal de la Propiedad
Intelectual supone la judicializacion ordenada y clara de las medidas cautelares, cuya
finalidad es la de obtener con urgencia, la proteccion solicitada por quien la invoca. Asi,
es importante garantizar que la autoridad judicial pueda decretar las medidas necesarias

que fuesen convenientes.

3.5.1. El informe de favorabilidad para las providencias preventivas

Se dijo en lineas anteriores que la ley ecuatoriana declara que las providencias
preventivas deben contar con un informe previo favorable de la autoridad competente en
materia de Propiedad Intelectual, en este caso el Servicio Nacional de Derechos
Intelectuales (SENADI); siendo uno de los principales cuestionamientos la forma de su
obtencion. En palabras de Alfredo Cuadros, dicho informe no deberia obtenerse via
Tutela Administrativa al ser una via inadecuada por motivos practicos como juridicos, ya
que de la practica, una providencia preventiva necesita de una actuacion rapida del 6rgano

judicial correspondiente, a través de un procedimiento expedito (Cuadros Afiazco, 2020).

Por lo tanto, obligar a que el solicitante pase por toda una tutela administrativa previa,
no seria pertinente ni en lo juridico ni en lo pragmatico, a consecuencia de que cuando se
tenga una decision en firme, que puede tardar afios, no tendria sentido la adopcion de la
providencia preventiva alguna. Por el contrario, esta posibilidad hace inviable que se
obligue al interesado a litigar por afios en sede administrativa, a fin de la concesion que
apenas lo legitimaria para pedir una providencia preventiva ante el juez competente
(Cuadros Anazco, 2020).

Desde otro punto de vista, el informe que hace alusion el articulo innumerado
posterior al 133 del COGEP, debe entenderse a la luz del articulo 548 del COESCCI que

manda:

Avrticulo 548.- Verificacion de Informacion.- La autoridad judicial competente
requerira a la autoridad nacional competente en materia derechos intelectuales,
la informacion respecto a la existencia, validez o reconocimiento nacional de los
derechos de propiedad intelectual del actor o del accionado para formar su
criterio al dictar providencias preventivas o dictar sentencia (COESCCI, 2016,
Art. 548).
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Por este motivo, este informe favorable no seria una resolucion definitiva, sino una
informacion que depure el derecho alegado, es decir, que sea licito y esté reconocido en

el pais (Cuadros Afazco, 2020), sin mas formalidad que esa.

Obsérvese ademas, que el informe solicitado por el juez debe estar conforme a la
procedencia del articulo 124 y 125 del COGEP, de suerte que la solicitud deben realizarse
ante el juez de primera de primera instancia, aun cuando la causa se halle ante la Corte
Provincial; quedando sentado que la aprobacion del juez concediéndola no significa que
el peticionario tenga la razon sobre la accion principal, méas bien se habla de que exista la
apariencia de buen derecho, en donde exista la presuncion de que le asiste el derecho para
deducir su accion (Cuadros Afazco, 2020).

Dicho lo cual, es acertado que exista la expedicion del Reglamento al COESCCI, en
donde se regule el mecanismo para solicitar este informe favorable. Sin que esto obste en
los actuales momentos a que los interesados realicen el pedido y que sea el juez de lo civil
quien requiera al SENADI, solicitud de delimitacion del derecho en el caso concreto
(Cuadros Afiazco, 2020). En conclusién, el informe de favorabilidad para las providencias
preventivas mismo que se hace alusion el articulo innumerado posterior al 133 del
COGEP, debe entenderse a la luz del articulo 548 del COESCCI, donde no seria una
resolucion definitiva, sino una informacion que depure el derecho alegado. Este informe
debe estar conforme a los articulos 124 y 125 del COGEP, de suerte que la solicitud deben
realizarse ante el juez de primera de primera instancia. Dicho lo cual, es acertado que
exista la expedicion del Reglamento al COESCCI, en donde se regule el mecanismo para

solicitar este informe favorable.

3.6. Analisis del tramite No. IEPI1-2017-24324

El analisis del caso propuesto responde a un expediente extraido de la SENADI, en
donde se muestra qué tipo de medidas se puede imponer en el &mbito de la propiedad
intelectual, asi, este caso sera objeto de un analisis que busca dilucidar el problema de las
medidas cautelares en materia de Propiedad Intelectual. El proceso analizado seré la tutela
administrativa solicitud No. IEPI-2017-24324, que siguié el Centro Educativo lIsaac
Newton Cia. Ltda., en contra de la Unidad Educativa Isaac Newton en la ciudad de Manta,
en donde ésta Gltima utilizaba la misma denominacién para identificar idénticos servicios

de educacion, en la misma clase internacional.
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Claramente, se destinaban estos servicios a un mismo publico consumidor, lo cual
les crea una confusion, pues existia la posibilidad de asumir que se trata de una nueva
estrategia de mercado para ampliarse a méas ciudades del pais, con lo cual la unidad
educativa de Manta se estaba aprovechando, pues al pertenecer al mismo giro del negocio
del centro educativo de la ciudad de Quito, es imposible que no conozca de la existencia
de éste, lo cual refuerza el hecho de que el representante de la unidad educativa de Manta
estaba actuando de mala fe en ese caso, cosa que debia ser impedida por la autoridad hasta
la resolucién de la Tutela Administrativa impuesta por el centro educativo de Quito.

Considerando que el centro educativo de la ciudad de Quito mantiene vigente tres
registros marcarios y un nombre comercial de los signos CENTRO EDUCATIVO
ISAAC NEWTON Y DISENO, tiene derecho a impedir a terceros, el aplicar o colocar la
marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha
registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha
registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales
productos (Decision 486, 2020, Art. 138). Por lo tanto, se decidio iniciar la tutela
administrativa, considerando que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira
por su registro ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales,
lo cual legitimo al Centro Educativo de la ciudad de Quito para iniciar este proceso
(COESCCI, 2016, Art. 364).

En lo que tiene que ver con las medidas cautelares, dentro de la tutela administartiva
No. IEPI-2017-24324, en el Acta de Inspeccion realizada por la Direccion Nacional de
Porpiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (hoy SENADI),
los delegados dejaron contancia que:

[...]b) En virtud de la naturaleza de los signos encontrados durante la diligencia,
se porcede a tomar las siguientes medidas cautelares provicionales: (1) La
prohibicién inmediata de la explotaciom y uso del signo idenico al de propiedad
de CENTRO EDUCATIVO ISAAC NEWTON; (I1) Cese inmediato del uso de
la marca materia de esta tutela; (111) El retito de la publicidad que se encuentre en
el establecimiento del supuesto infractor y sitios de internet que use de manera
indebida la marca que idenyfica los servicos de CENTRO EDUCATIVO ISAAC
NEWTON (Acta de Inspeccion, 2017).

Con ello, estas medidas fueron aplicadas de forma provisional siendo ratificadas o

revocadas mediante una resolucién motivada por la autoridad nominadora.

Es importante considerar que la autoridad en este caso de la Tutela Administrativa

considerd que existia confusion visual, auditiva e ideoldgica:
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VIGESIMO PRIMERO.- Que, en lo que respecta a los &mbitos de la confusion,
el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusion visual,
la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortograficos, los meramente
gréficos y los de forma. El segundo, la confusion auditiva, en donde juega un
papel determinante, la percepcidn sonora que pueda tener el consumidor respecto
de la denominacion, aunque en algunos casos Vvistas desde una perspectiva grafica
sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominacion o marca. El
tercer y ultimo criterio, es la confusion ideoldgica, que conlleva a la persona a
relacionar el signo o denominacion con el contenido o significado real del mismo,
0 mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos,
sino que se atiende a la comprension, o al significado que contiene la expresion,
ya sea denominativa o gréafica (Resolucién No. 055-2018-SENADI-GYE-TA-PI,
2018).

Ldgicamente, la autoridad no realiz6 un profundo analisis a la hora de realizar la toma de
medidas cautelares, no obstante, le bastd con estar frente a ambas marcas, y realizar un
cotejo entre las mismas, para constatar que realmente el signo infractor dejaba la misma
remembranza en la mente del consumidor, mas siendo servicios idénticos los
identificados. Y por ello, la autoridad procedio a imponer medidas cautelares.

Ademaés, que dentro del resuelve de la resolucion antes descrita, la autoridad

considero sobre las medidas cautelares que:

VIGESIMO TERCERO.-[...] 2. Confirmar las medidas cautelares tomadas a la
“UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ISAAC NEWTON?” en el acta ed
inspeccion de fecha 29 de noviembre de 2017. (Resolucién No. 055-2018-
SENADI-GYE-TA-PI, 2018).

Indudablemente, a la autoridad le parecio eficaz la ratificacion de las medidas preventivas
ante la vulneracion de los derechos del peticionante, bastando la valoracién de las marcas
y considerando que estaba ante un signo infractor.

En el caso de la tutela administrativa analizada, el solicitante pidi6 a la autoridad, a
través de su solicitud de inicio de tutela administrativa, que se ordenen las siguientes
medidas cautelares:

1. Se ordene el retiro de todo o cualquier tipo de publicidad, facturas de
comercializacién, uniformes, papeleria, y demas medios de presentacion del
centro educativo, en los cuales se use el signo UNIDAD EDUCATIVA ISAAC
NEWTON, vy los signos derivados o conectados a esta denominacion, el cual
vulnera los derechos de propiedad intelectual de mi representada, UNIDAD
EDUCATIVA ISAAC NEWTON CIA. LTDA. 2. Se ordene prohibir la
realizacion de su actividad comercial con la utilizacion de una denominacion
idéntica o similar a CENTRO EDUCATIVO ISAAC NEWTON Y DISENO. 3.
Se tome como prueba cualquier tipo de publicidad o signo identificativo existente
en el establecimiento, relacionada con la utilizacién de la marca ISAAC
NEWTON, la cual vulnera derechos de propiedad intelectual de mi representada,
el CENTRO EDUCATIVO ISAAC NEWTON CIA. LTDA. 4. Se ordene el
cierre inmediato de las siguientes paginas y redes sociales: Facebook:
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https://www.facebook.com/pages/Unidad-Educativa-Isaac-
Newton/107201052957799, Pagina web https://www.inewton.edu.ec.

Asi como cualquier otra pagina web o red social que incluya el mencionado signo
(Resolucion No. 055-2018-SENADI-GYE-TA-PI, 2018).

Sin duda, para el peticionario le era pertinente inhibir la continuacion del uso del signo
distintivo sin autorizacion del solicitante. En este caso, la autoridad dentro de la diligencia
de inspeccién a la Unidad Educativa Isaac Newton no aplicé todo lo solicitado, como ya
se expuso en lineas precedentes.

Es necesario recalcar que, dentro de las posibilidades que nos brinda la Ley, en
primer lugar, se puede solicitar el cese inmediato de la actividad ilicita, como, por
ejemplo, ordenar la prohibicion de fabricacion de un producto hasta que el proceso
concluya. En el caso relacionado con la Unidad Educativa Isaac Newton, no fue necesario
solicitar el cese inmediato de la actividad, pues no era ilicita ya que la Unidad Educativa
de la ciudad de Manta contaba con todos los permisos necesarios de la autoridad nacional
de educacion del pais. Unicamente en ese caso se estaba reclamando todo lo relacionado
con el uso no autorizado de marcas. En el mismo sentido, la autoridad se pronuncié dentro
de su resolucion al indicar:

Que, en el presente expediente la parte accionada ha indicado que tiene permisos
del Ministerio de Educacidn, entre otros y a su vez que se estd vulnerando el
derecho a la educacion consagrado en la Constitucién de la Republica, sin
embargo, la presente accion no tiene por finalidad irrumpir el servicio de
educacién (en el presente caso), sino Unicamente pronunciarse respecto de la
materia especifica, propiedad intelectual, del signo distintivo (Resolucion No.
055-2018-SENADI-GYE-TA-PI, 2018).

En segundo lugar, en el caso de falsificacion de productos, se constituye en una
actividad ilicita, por lo que seria pertinente solicitar el cese de las actividades. Todo esto,
en concordancia con el articulo 566 del COESCCI, que determina lo siguiente:

Art. 566.- Aplicacion de las medidas cautelares. - Las medidas cautelares se
aplicardn sobre los productos resultantes de la presunta infraccion y los
materiales 0 medios que sirvieran principalmente para cometerla.

De tratarse de una presunta infraccion a derechos de autor o derechos conexos,
las medidas cautelares no se aplicaran respecto del ejemplar adquirido de buena
fe y para el exclusivo uso personal.

La autoridad administrativa podra realizar cualquier accion necesaria para la
aplicacion de las medidas cautelares, las cuales tendran caracter provisional, y
estaran sujetas a modificacién, revocacién o confirmacion conforme se dispone
en el articulo 568 (COESCCI, 2016, Art. 566).

En casos en los que la actividad es licita, es posible solicitar la suspension de la actividad
de utilizacion, explotacion, venta, oferta en venta, importacion o exportacion,

reproduccion, comunicacion, distribucién, etc.; es decir, prohibicién de actividades
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usando el signo distintivo. Esto es muy evidente cuando la autoridad dispone la
eliminacién del etiquetado de un producto que contiene el signo infractor. En el caso que
nos ocupa, ésta fue la medida que dispuso la autoridad para precautelar los intereses del
solicitante, al ordenar que se eliminen todos los signos distintivos presuntamente
infractores de letreros, uniformes, paginas web, etc.

También, es posible solicitar cualquier medida que impida la continuacién de la
violacion de los derechos, en tal caso, la autoridad decidira de acuerdo con su sano juicio,
cudl seria la mejor alternativa para evitar que se continle infringiendo mas derechos de
propiedad intelectual. En el caso de la Unidad Educativa Isaac Newton, la autoridad
solicit6 adicionalmente que se cierren las paginas web y redes sociales que contenian los
signos infractores.

Cuando la afectacion es mas grave, es posible solicitar el secuestro sobre ingresos
obtenidos por la actividad infractora sobre bienes que aseguren el pago de la
indemnizacién, sobre los productos que violen la propiedad intelectual, de manera que se
constituye una garantia para que el presunto infractor se haga responsable de los dafios y
perjuicios ocasionados. En el caso que nos ocupa, la autoridad decidid que no era
necesario, sin perjuicio de que al final del proceso se les impuso una multa al encontrar
elementos de juicio suficientes, sin embargo, esto no implicaba un secuestro de ingresos
sino una multa simbdlica que obviamente ni siquiera cubre en minima parte todo el
aprovechamiento economico que el infractor obtuvo al explotar al signo distintivo del
propietario, y la cual ya implica una sancion como tal, y no una medida cautelar.

Finalmente, en el caso analizado no se establecid la necesidad de imponer la
prohibicion de ausentarse del pais, puesto que el demandado si tenia domicilio o
establecimiento permanente en el Ecuador. Sin embargo, esto suele solicitarse con el fin
de asegurarse que el presunto infractor respondera en todo el proceso, y no sélo para
asegurarse de que comparezca, sino también para evitar la fuga de pruebas documentales,
y para que al final del proceso, éste sepa responder econémicamente por los dafios y
perjuicios ocasionados.

En dicho caso, la autoridad resolvid lo siguiente:

1. Aceptar la tutela administrativa presentada por la compafila CENTRO
EDUCATIVO ISAAC NEWTON C. LTDA. en contra de UNIDAD
EDUCATIVA PARTICULAR ISAAC NEWTON; 2. Confirmar las medidas
cautelares tomadas a la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ISAAC
NEWTON en el acta de inspeccion de fecha 29 de noviembre del 2017; 3.
Sancionar a la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ISAAC NEWTON con
una multa de USD$ 1000,00 (MIL DOLARES AMERICANOS) por infringir los
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derechos de propiedad intelectual de la compafiia CENTRO EDUCATIVO
ISAAC NEWTON CIA. LTDA (Resolucién No. 055-2018-SENADI-GYE-TA-
Pl, 2018).

En el caso de la tutela administrativa que estamos analizando, la autoridad no decidid
cerrar el establecimiento, porque estaria violentando el derecho constitucional a la
educacion de todos los nifios que se educan en ese establecimiento.

Finalmente, cabe destacar que el Centro Educativo Isaac Newton de la ciudad de
Quito solicitd la tutela administrativa con fecha 20 de abril del 2017, y la resolucion fue
emitida con fecha 13 de diciembre del 2018, con lo cual pasaron 20 meses desde el inicio
del proceso, por lo que, si no se hubieran tomado las medidas cautelares el dia 29 de
noviembre del 2017, el dafio hubiera sido mucho méas grande para el solicitante. Es por
ello la importancia del sentido de urgencia de las medidas cautelares, las mismas que

estan concebidas como una garantia constitucional en pro de los derechos del solicitante.
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones:

La Propiedad Intelectual es un Derecho reconocido en la Constitucion del
Ecuador, integrandose una proteccion juridica plasmada en una Ley. Siendo este
amparo legal recae sobre bienes inmateriales, consistentes en aportes
intelectuales. EIl COESCCI concibe una idea tripartita de la Propiedad Intelectual,
comprendiendo principalmente a los derechos de autor y derechos conexos, la
propiedad industrial y las obtenciones vegetales.

La proteccion de la Propiedad Industrial en la legislacion ecuatoriana se encuentra
concentrada en la actividad intelectual, recayendo sobre los signos distintivos,
patentes, modelos de Utilidad y Disefios Industriales. Dicho lo cual, este amparo
otorga derechos de utilizacion de dicha propiedad y la prohibicion de utilizacién
por parte de terceros.

La naturaleza del procedimiento de proteccion de los derechos de propiedad
intelectual en Ecuador esta dada por la SENADI. Al respecto, el COESCCI
establece la competencia en materia de propiedad intelectual a la autoridad
nacional competente en materia de derechos intelectuales.

Los signos distintivos representa sefiales, disefios y hace alusion a toda expresion
utilizada para diferenciar productos, servicios o actividades en la industria o el
comercio, reconociendo la existencia de las marcas, lemas comerciales, nombres
comerciales, réotulos o ensefias, marcas colectivas, marcas de certificacion,
denominaciones de origen e indicaciones de procedencia.

El registro de marcas en el Ecuador esta encomendada a la SENADI, siendo este
organo estatal el encargado de registrar marcas, nombres comerciales, obras y
todo lo que tenga que ver con productos o servicios que estén ligados a la
propiedad intelectual. Para iniciar el registro necesaria una busqueda fonética,
aqui se hace un examen de forma y de cumplimiento de los requisitos legales
respectivos. Sin oposicion, procede el examen de registrabilidad para terminar el
tramite con la emision de un titulo de registro.

La Clasificacion de Niza constituye una sistematizacion de productos y servicios
aplicable al registro de cualquier signo distintivo en el Ecuador, recayendo sobre

productos o servicios comercializados en el mercado y que son susceptibles de
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proteccion, pudiendo asegurar que registro de marcas en el Ecuador cumple con
algunas formalidades que permiten la verificacion de marcas idénticas o
parecidas, el ejercicio del examen de registrabilidad y finaliza con la emision de
un titulo de registro.

Las medidas cautelares tienen por objeto, el aseguramiento de un resultado
practico de la sentencia. Siendo medidas planteadas por el legislador y adoptadas
por el juzgador, en donde el accionante enerva al juzgador una solicitud
conservativa de su derecho, teniendo presente un grave riesgo para contra el
solicitante.

Dentro de las caracteristicas de las medidas cautelares es posible destacar: el
fumus boni iuris o presumible derecho, el peligro en la demora, la
instrumentalidad, la provisionalidad o temporalidad, la urgencia de la medida, la
proporcionalidad, la flexibilidad, la solicitud formal, el interés juridico, la
limitacion al objeto del litigio y la contracautela.

Una de estas garantias dentro de un proceso son las medidas cautelares, las cuales
tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpir la violacion de un derecho.
Consecuentemente, las medidas cautelares responden a una naturaleza preventiva
de los dafios que el litigio pueda conllevar.

En Ecuador, diferentes cuerpos legales de diversas materias recogen las distintas
medidas cautelares que se pueden tomar como prevencion dentro de un proceso,
y especifican de manera taxativa la finalidad que deben tener, justamente para no
atravesar los limites entre conceder nuevos derechos y detener la vulneracion de
derechos ya existentes. Las medidas cautelares son, por tanto, de naturaleza
superficial, temporal, accesoria, y urgente, pues estan ligadas de manera intima
con el proceso judicial, por cuanto sin éste, no podria existir una medida cautelar
de manera independiente.

Las medidas cautelares son un medio eficiente para ejecutar una obligacion de
manera forzosa en el futuro, para anticiparse a evitar posibles dafios, e incluso
para prohibir el cometimiento de ciertos actos que pueden poner en peligro el
derecho a la defensa de la victima. Otra caracteristica de la medida cautelar, es
que es dinamica, pues puede presentar variaciones en el tiempo, dependiendo de

los hechos que vayan aconteciendo con el transcurso del tiempo.
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— EI COESCCI establece como principio general de propiedad intelectual, la
existencia de medidas judiciales y administrativas para precautelar la proteccion
de derechos intelectuales; y es pertinente cuando existe una violacion a los
derechos de propiedad intelectual, dando lugar al ejercicio de las acciones
judiciales y administrativas a las que hubiere lugar. De igual manera, es posible
que, en caso de una violacion de derechos de propiedad intelectual, a peticion de
parte se pueda solicitar la inspeccion, monitoreo y sancion para evitar el ejercicio
abusivo de los derechos de propiedad intelectual, tal como se procederia en el caso

de una solicitud de tutela administrativa, conocido como la observancia negativa.

— En el sentido literal del COESCCI nada se dice de la facultad de los jueces de lo
contencioso administrativo para conocer sobre el proceso cautelar en materia de
Propiedad Intelectual. MAS, debido a que el articulo innumerado posterior al 133
del COGEP, instituye claramente que son funciones del juez de lo civil el
conocimiento de las medidas cautelares en esta materia, lo cual si hace sentido
con el espiritu historico de la legislacion nacional y la equidad natural de esta

institucion juridica en materia de Propiedad Intelectual.

4.2 Recomendaciones:

— Este trabajo recomienda la reforma del COESCCI, es decir, describir un
sefialamiento explicito en donde se describa la facultad de los jueces de lo civil
para el otorgamiento de las medidas cautelares en materia de Propiedad

Intelectual; esto obedece a la funcién real de las medidas cautelares.

— Asi mismo, se sugiere la expedicion de un Reglamento para el COESCCI, en el
sentido en que se norme el mecanismo de solicitud y contenido del informe de
favorabilidad respecto del otorgamiento de las medidas cautelares. Sin que esto
obste en los actuales momentos a que los interesados realicen el pedido y que sea
el juez de lo civil quien requiera al SENADI, solicitud de delimitacion del derecho

en el caso concreto.
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