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RESUMEN

El presente trabajo busca analizar la realidad juridica del ecuador en lo
referente a la implementacion de la Medida en Frontera relacionada con la
Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual, ante las autoridades
ecuatorianas que intervienen como son el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad
Intelectual y la Corporacion Aduanera Ecuatoriana. EIl objetivo principal del
presente trabajo es desarrollar mecanismos legales y logisticos que busquen

evitar actitudes delictivas en el escenario del comercio exterior.
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ABSTRACT

This work attempt to analyze the Legal Ecuadorian reality concerning Boarder
Measures implementation related to the Enforcement of Intellectual Property
Rights, before the national Ecuadorian authorities such the National Office of
Intellectual Property (IEPI) and the National Customs Office (CAE). The
principal purpose of this work is to develop lawful and logistic mechanisms in

order to avoid criminal actions in the foreign trade scenario.
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INTRODUCCION

Las expresiones del ser humano no son sino el resultado materializado de sus
pensamientos, ideas y capacidad creativa; en éste respecto el talento creativo
asi como el ingenio del hombre se combinan creando por afiadidura el motor
gue genera una gama de resultados originados del intelecto y por tanto
susceptibles de proteccién legal. Entramos de éste modo en el fascinante
mundo de la Propiedad Intelectual que busca por un lado proteger los derechos
intangibles como también promover el desarrollo de la industria incentivando la
creacion, elemento que de plano nos advierte la importancia de los bienes
intangibles y su vinculacién con el campo empresarial; pues el prestigio y
desarrollo de un determinado grupo econdmico va a estar directamente ligado

con la propiedad intelectual y la gran parte del tiempo seran dependientes.

Destacando la realidad comercial del mundo en lo referente a integracion
econOmica asi como a las transacciones mercantiles derivadas como
consecuencia de lo anterior se convierte evidente enfatizar el desarrollo
vertiginoso del comercio exterior tanto de bienes como de servicios en distintas
jurisdicciones, paralelamente por la misma razén se da un incremento
considerable de actividades ilicitas como son la falsificacion y la pirateria.
Frente a esto nos encontramos en una situacion de zozobra justificada por una
carente certeza de instrumentos juridicos y logisticos a nivel local que resulten
tanto &giles como satisfactorios, haciendo efectivas las disposiciones
estipuladas en tratados internacionales frente a actividades ilegales
enmarcadas en el comercio que pudieren atentar derechos de propiedad

intelectual.

El presente analisis se centrara en la legislacion vigente en materia de
Propiedad Intelectual vinculada al comercio exterior que tendra como fin ulterior
analizar la institucion juridica de las Medidas en Frontera como implementacion
de Observancia de la Propiedad Intelectual, buscando principalmente un

mejoramiento en su aplicacion tanto en lo que respecta a logistica aduanera



cuanto al procedimiento administrativo en si enfocado en el manejo de las

mercancias adulteradas.



CAPITULO |

1 NOCIONES GENERALES

1.1 Antecedente Historico

Entendemos como Medida en Frontera a la prevision de caracter administrativo
que se ejecuta a nivel de aduana, con el fin de impedir la liberacion de
mercancias fraudulentas o que lesionen derechos de propiedad intelectual. El
referente legal que concretamente instituye ésta figura juridica destinada a
proteger la propiedad intelectual en el comercio nos remite a los articulos 51 y
siguientes del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC. Paralelamente en lo que
respecta a nuestra legislacibn comunitaria la Institucion de la Medida en
Frontera esta contemplada en los articulos 250 y siguientes de la Decisién 486
de la Comunidad Andina de Naciones, que principalmente recoge lo estipulado
en el ADPIC.

En nuestro pais el sustento de la Medida en frontera se basa esencialmente en
el articulo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual, estableciendo para nuestra
jurisdiccion la préactica de ésta medida como la implementacion de Observancia
de los derechos de Propiedad Intelectual en una via Administrativa en la cual
los intervinientes directos son la Corporacion Aduanera Ecuatoriana y el
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Esta dualidad garantiza por
un lado los procesos logisticos y operativos que poseen las aduanas
sustentados por otro lado en una institucion administrativa especializada en
materia de propiedad intelectual que indiscutiblemente ratificard la aplicacion

aduanera como legitima en el campo intelectual.

El catedratico de Derecho Mercantil Manuel Arean Lalin en su obra La Lucha

de las Aduanas Contra la Pirateria de Marcas al referirse a la pirateria de



marcas en el comercio internacional y al sustento para la persecucion de éstas

actividades manifiesta:

La necesidad de impedir el trafico de mercancias que ostenten indebidamente
marcas de fabrica o de comercio, se comprende facilmente si se tiene en cuenta
gue tal comercializacion perjudica considerablemente a los fabricantes y
comerciantes respetuosos de la ley, engafia a los consumidores e incide
negativamente sobre el orden econémico internacional.

Se puede contemplar con una claridad meridiana que el perjuicio irrogado
como consecuencia de una actitud ilegal en contra de la propiedad intelectual
va a recaer no solamente en los comerciantes sino en todos los participes en el
mercado e incluso evidentemente a la economia de los paises; por ésta
sencilla razén es sustancial desarrollar el tema referente a las medidas en
frontera como una herramienta juridica enmarcada en la esfera comercial que

tiene como fin ulterior proteger los derechos de propiedad intelectual.

Las marcas existian ya en la antigiiedad. Hace 3.000 afios, los artesanos indios
solian grabar sus firmas en sus creaciones artisticas antes de enviarlas a Iran.
Mas adelante, se utilizaron mas de 100 marcas distintas de ceramica romana,
incluida la marca FORTIS que se hizo tan famosa que fue copiada y falsificada.?

De la cita precedente podemos colegir que evidentemente el ingenio del
hombre es consustancial a su naturaleza por lo tanto desde la antigiiedad se
puede evidenciar el animo creativo del ser humano por un lado, y el deseo de
que ese elemento nuevo y caracteristico producto de su creacion sea atribuido
como suyo, es decir se da una intencién o indicios de propiedad; claro que
evidentemente no existia para la época una estructuracion juridica formal que
lo permitiese, pero se puede asegurar que si se daba el animo de propiedad o
autoria basandonos en el antecedente historico descrito. De ahi que la
utilizacibn de wuna marca para distinguir productos y servicios sea

irremisiblemente una consecuencia del progreso del hombre, pero por otro lado

! Estudios Juridicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menendez , Tomo |, La Lucha de las
Aduanas Contra la Pirateria de Marcas, Manuel Arean Lalin, Editorial Civitas S.A. p. 671.

> DL101 Curso general de propiedad intelectual Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, Médulo 1V Marcas.




tenemos ademas una actitud negativa como es la apropiacion del prestigio
ajeno; asi se configura desde tiempos inmemoriales la falsificacion o copias en

el comercio.

La autora uruguaya Beatriz Bugallo Montafio en su obra de Propiedad
Intelectual, al referirse a la evoluciéon histérica de la Propiedad Intelectual
manifiesta Durante la Antigiiedad y transcurriendo la Edad Media no existio
necesidad de proteccion estructurada de los bienes intangibles aun durante las
épocas y en las sociedades de mayor riqueza. Esto se debié a muy diversas

razones:

a. no habia un reconocimiento generalizado de la autoria o titularidad de las
creaciones, a pesar de las excepciones que transcurrieron la historia,
realizandose todas las grandes obras que conocemos por encargo de ricos,

nobles, casas reales o Miembros de la Iglesia;

b. la estructura politico social no admitia la concepcion individual, de los
derechos individuales.

[...] Luego, la Revolucion Francesa y su incidencia filosofica, revolucion
tecnolégica de la imprenta mediante, alcanza el ambito de los bienes

inmateriales, iniciando la;

[...] etapa de los derechos individuales. La Historia da un vuelco hacia finales

del siglo XVIII, concretamente a partir de 1789, comenzando a centrar el eje de

los derechos en el propio individuo. Las creaciones intelectuales no podian

quedar ajenas a esta situacion, por lo que desde la propia Revolucion aparecen

normas legales que modifican la consideracion de los derechos que nos
3

ocupan.

De lo anterior viene a nuestro conocimiento que en un inicio si bien existia ese

animo de proteccion y reconocimiento del producto del trabajo del hombre, por

® Propiedad Intelectual , Beatriz Bugallo Montafio, Fundacidon Cultura Universitaria, lera

Edicion octubre de 2006, Montevideo — Uruguay, pp. 21 — 22.




otro lado el sistema legal no evolucionaba lo suficiente para otorgar la categoria
de derecho a los activos intangibles, consecuentemente mucho menos se
podia pensar en una proteccion de caracter estatal concebida en una base de
politica de proteccion a la propiedad intelectual que fuere entendida a su vez
como propiedad privada de modo individualizado. Fue a partir de la Revolucién
Francesa entonces que la mentalidad del legislador no se centraba
exclusivamente al Estado o las Instituciones, sino se consideraba al individuo
como sujeto de derechos, y a sus obras como objeto de proteccion por
afadidura; esto quiza nos arroja el hecho de que la mayor parte de los
procesos evolutivos a nivel politico y legal se han dado en la historia como
resultado indefectiblemente vinculado a luchas o conquistas del hombre por

alcanzar el reconocimiento de todo aquello que no esta protegido.

En el Tratado del Juicio Criminal y su Reglamento publicado en el afio de 1825
en la Antigua Espafa, se establecia un sistema juridico de enjuiciamiento
enmarcado en un escenario comercial, donde principalmente se castigaba el
contrabando en el comercio, asi el sustento y antecedente a su expedicion

establece:

Queriendo el Rey nuestro Sefior poner término 4 los males que produce el
escandaloso tréfico ilicito que destruye todos los ramos de la riqueza publica, y
en el interin que se establecen los resguardos generales maritimo y terrestre,
cuya propuesta se halla encomendada a una comision especial creada al efecto,
se ha dighado resolver su Majestad que por via de ensayo, y por término de
cuatro meses, que seran propagados O reducidos, segun lo tenga por
conveniente, se establezcan en todos los distritos militares por disposicion de los
capitanes generales, con acuerdo de los intendentes subdelegados de rentas de
las provincias, columnas méviles de tropa activa mandadas por jefes bizarros,
decididos y celosos de la prosperidad de la monarquia, que en todas direcciones
persigan, aprehendan y exterminen el contrabando y los delincuentes
contrabandistas, enemigos declarados del Estado, segun los deseos indicados y
promovidos pro el sefior secretario del Despacho de la Guerra.*

* Eebrero Novisomo _, Libreria de Jueces, Abogados, Escribanos y Médicos Legistas, Tratado
del Juicio Criminal , por Don Eugenio de Tapia, Tomo Séptimo, Con el Superior Permiso.
Valencia: En la Imprenta de lldefonso Monpie, afio 1837, p. 2.




De lo anterior podemos colegir que en la época existia un inefable rechazo al
trafico ilicito derivado de las relaciones comerciales, y evidentemente un
repudio de caracter politico respecto incluso de las consecuencias nefastas
ocasionadas por el contrabando, como es el caso de anomalias a nivel de
defraudacion fiscal o de hacienda como en la época se conocia al organismo
de recaudacioén de los tributos. El repudio a éstas acciones ilegales se da a tal
punto que el ilicito de contrabando se establece dentro del considerando a la
promulgacion del cuerpo legal referido, como una orden del Estado dirigida a la
persecucion, aprension y exterminio de los contrabandistas, quienes asimismo
fueron declarados como enemigos del Estado, debido a las desvirtuaciones
que provocaban en el desenvolvimiento normal del comercio y el trafico de

mercancias.

Paralelamente la Ley Penal vigente en Espafia para el afio de 1825 estipula en
lo referente a delitos de fraude, y delitos contra la real hacienda en su articulo
primero lo siguiente: De los Delitos contra la Real Hacienda a que es Aplicable

esta Ley y su Calificacion:

1) El Contrabando.

2) La Defraudacion en el pago de las contribuciones Reales.

3) La connivencia de los empleados de la Real Hacienda en los delitos de

contrabando y defraudacion.

[.]

6) Falsificacion de cualquiera documento publico o privado, 6 de las

marcas y sellos de oficio, U otros signos peculiares de las oficinas de mi



Real Hacienda, hecha para cometer, encubrir o excusar los delitos de
contrabando 6 defraudacion.®

En el cuerpo legal antes detallado se entiende para efectos de contrabando a
las importaciones, exportaciones, reventa, transporte de bienes que se
encuentren prohibidos por la ley, reglamentos, y Ordenes Reales.
Adicionalmente se entiende para efectos de la Ley Penal de Espafia de 1825
que es considerado contrabando a todo acto doloso y que a sabiendas conlleve
preparacion, elaboracion y fabricacion de bienes que han sido prohibidos o
limitados en su distribucién por parte de la Real Hacienda.

En lo que refiere a procedimiento previo a la aplicacion del enjuiciamiento
formal, se practicaba una aprehensién de las mercancias considerado para
efectos de la ley como el comiso o confiscacién, sin derecho a retribucién
alguna, sobre los bienes objetos de la infraccion e incluso sobre los bienes u
objetos que sirvieron de vehiculo o medio para llevar a cabo la operacion. En
el articulo dieciséis de la antes citada Ley Penal espafiola de 1825 se establece
un marco normativo bastante rigido debido a la concepcion penal de la época.

Articulo 16 Para el castigo de los delitos de contrabando y defraudacion tendran
lugar en sus casos respectivos las penas siguientes y no otras:

1) Comiso o confiscacion de los géneros que fueron materia del delito y de los
objetos accesorios a su perpetracion.

2) Multas pecuniarias.

3) Destitucion del empleo 6 cargo publico.

4) Inhabilitacidn para obtenerlos perpetua 6 temporal.

5) Reclusion en la carcel o en las casas de correccion.

6) Confinacion 4 las islas adyacentes en el Mediterrdneo y en el Océano.

7) Servicio forzado & cuerpos determinados del ejército y armada.

® Eebrero Novisomo _, Libreria de Jueces, Abogados, Escribanos y Médicos Legistas, Tratado
del Juicio Criminal , por Don Eugenio de Tapia, Tomo Séptimo, Con el Superior Permiso.
Valencia: En la Imprenta de lldefonso Monpie, afio 1837, p. 72.




8) Obras publicas municipales.

9) Arsenales.

10) Presidios de Africa.

11)Deportacion a las islas Antillas y & las de Asia.

12) Muerte a Garrote.®

Puede que el detalle de penas obligatorias para el caso de configurarse un
ilicito de trafico de mercancias nos parezca un tanto exagerado o sui géneris
por decirlo menos, pero por otro lado tenemos que entender que corresponden
a procesos legales antiquisimos, en épocas en las cuales la aplicacion severa
de la ley penal era una realidad dilacerante a todas luces. Por otro lado es
absolutamente loable el hecho de que se recojan mecanismos utilizados en el
comercio, que por cierto al hablarnos de importaciones y exportaciones es
evidentemente un comercio internacional, el cual pretende establecer un marco
normativo de control a desvirtuaciones comerciales como son el contrabando e
incluso la falsificacibn de documentos con miras a efectuar actividades

comerciales irregulares.

Lo destacable de éste antecedente histérico y la razén por la cual ha sido
tomado en cuenta para la presente, es el hecho de existir una confiscacién o
comiso previo de las mercancias, accion que evidentemente debia ser
ejecutada a nivel de aduana; con anterioridad al enjuiciamiento formal y de
fondo por los presupuestos de la infraccion en si misma. Constituye en
definitiva un antecedente material para ser tomado en cuenta como una
evolucion de las medidas o acciones tomadas por las aduanas u organismos
competentes de cada pais, a fin de evitar el ingreso de mercancias ilegales a
los circuitos de comercializacion dentro de las jurisdicciones; evidentemente no
constituye un antecedente estrictamente formal de los que en la actualidad son

las medidas en frontera, pues por su misma naturaleza; estamos hablando de

® Eebrero Novisomo _, Libreria de Jueces, Abogados, Escribanos y Médicos Legistas, Tratado
del Juicio Criminal , por Don Eugenio de Tapia, Tomo Séptimo, Con el Superior Permiso.
Valencia: En la Imprenta de lldefonso Monpie, afio 1837, p. 79.
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un asunto penal relacionado con el contrabando cuando la medida en frontera

en el Ecuador se ventila en la esfera administrativa y con una vinculacién a la

propiedad intelectual especificamente.

El Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial en sus

articulos noveno y décimo establecen el antecedente formal mas cercano a lo

estipulado en el ADPIC sobre la Medida en Frontera:

Articulo 9 Marcas, nombres comerciales: embargo a la importacién, etc., de los
productos que lleven ilicitamente una marca o un nombre comercial

1) Todo producto que lleve ilicitamente una marca de fabrica o de comercio o un
nombre comercial sera embargado al importarse en aquellos paises de la
Unidn en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la
proteccion legal.

2) ElI embargo se efectuard igualmente en el pais donde se haya hecho la
aplicacion ilicita, o en el pais donde haya sido importado el producto.

3) El embargo se efectuara a instancia del Ministerio publico, de cualquier otra
autoridad competente, o de parte interesada, persona fisica o moral,
conforme a la legislacion interna de cada pais.

4) Las autoridades no estardn obligadas a efectuar el embargo en caso de
transito.

5) Si la legislacion de un pais no admite el embargo en el momento de la
importacion, el embargo se sustituird por la prohibicion de importacion o por el
embargo en el interior.

6) Si la legislacion de un pais no admite ni el embargo en el momento de la
importacion, ni la prohibiciéon de importacién, ni el embargo en el interior, y en
espera de que dicha legislacién se modifique en consecuencia, estas medidas
seran sustituidas por las acciones y medios que la ley de dicho pais
concediese en caso semejante a los nacionales.’

Del andlisis exegético del precedente articulo podemos colegir que por un lado

se presenta la figura del embargo a la importacibn como medida precautoria,

tendiente a garantizar los derechos del titular de la propiedad intelectual;

" Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de

1883,

revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, Washington el 2 de junio de 1911,

La Haya el 6 de noviembre de 1925, Londres el 2 de junio de 1934, Lisboa el 31 de

octubre de 1958, Estocolmo el 14 de julio de 1967, enmendado el 28 de septiembre de

1979.
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consecuentemente se plasma un antecedente de proteccion directamente
vinculado al comercio, pues al hablar de importaciones, nos encontramos
nuevamente en un escenario de intercambios comerciales a nivel
supranacional. Paralelamente se vela por la proteccion irrestricta del titular de
un derecho de proteccion legal en cada uno de los paises, y adicionando por
otro lado la prohibicién expresa del ingreso de mercancias que contengan de
manera ilegal una marca de fabrica registrada o un nombre comercial incluido a
los items a ser importados. De manera subsidiaria ademas en el articulo 9
literal segundo del Convenio de Paris se establece que el embargo se
practicara igualmente en el pais donde se haya realizado la inclusion ilegal de
una marca de fabrica 0 nombre comercial legalmente registrados, asi como en
el pais del cual se importé la mercancia producto de la infraccion,
consecuentemente tenemos un primer indicio o tratamiento enmarcado en el

comercio para paises de origen y destino aplicado al trafico de mercancias.

En relacién a la facultad de ejercer la medida el numeral tercero del referido
articulo establece ademas las posibilidades de ejercer la accion de embardo a
la importacion, y establece que puede ser de oficio por el Ministerio Publico, o
por una persona natural o juridica que demuestre interés conforme la ley de
cada pais miembro; es decir, que las disposiciones del Convenio de Paris no
coartan la posibilidad del ejercicio de la accion sino que determina en base a un
interés legitimo la capacidad de accionar el derecho concedido, que debera
sujetarse a las prescripciones y procedimientos establecidos en cada una de
las jurisdicciones suscriptoras del tratado, consecuentemente estamos
hablando de un marco juridico general que no limita las estipulaciones que
posteriormente debera aportar cada pais a fin de velar por el cumplimiento del

Convenio.

En los numerales cinco y seis del articulo 9 del Convenio de Paris se puede
observar por un lado la facilidad que se otorga a quien ejerce su derecho a fin
de que su pretension no se vea conculcada por una falta de provision legal o

una prohibicion legal del pais, y se entiende ademas la diferencia de caracter
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formal de las acciones a tomar en cuenta en razon a su naturaleza juridica: (i)
Bajo el supuesto de que la ley local no contemple el embargo al momento de la
importacion, la accion sustitutiva sera la prohibicion de importacion o el
embargo en el interior; y (i) En el supuesto de que tanto el embargo al
momento de la importacion, como la prohibicion de importacion y el embargo
en el interior estén prohibidos, el Convenio de Paris establece que en la
medida en que éstas disposiciones sean modificadas en sintonia al tratado, se
estipula una sustitucién paralela del ejercicio de las acciones en referencia por
los medios legales que conceda el pais para sus nacionales, esto a modo de
garantizar el cumplimiento absoluto de las normas contenidas en el convenio y
sobre todo a fin de evitar que los actos que lesionen derechos legalmente

concedidos queden por decirlo de algin modo impunes.

Es importante destacar las distinciones establecidas respecto a la naturaleza
juridica de las acciones prescritas en los numerales cinco y seis del articulo 9
del Convenio de Paris; pues por un lado esta el “Embargo al Momento de la
Importacién”, circunstancia que por su contenido conceptual nos remitira al
ejercicio inmediato de una accion precautoria y por tanto temporal, ejecutada al
momento mismo de la importacién es decir antes de ser liberada por aduana;
subsidiariamente se contempla la “Prohibicion de Importaciéon” que
evidentemente al ser un medio subsidiario por el hecho de la falta de norma
expresa para aplicar el embargo o una prohibiciéon local para hacerlo, la accién
gue se ejecutaria a nivel de aduana es evitar el ingreso de las mercancias en
conflicto, acto que se armonizaria con el literal tercero del mismo articulo, pues
se pretenderia ejecutar la medida por una suerte de devolucién de mercancia
al pais del cual se importd o pais de origen, con el fin ulterior de que se aplique
el embargo en dicho pais dada la imposibilidad de hacerlo en el pais de
destino; y finalmente se contempla de modo subsidiario el aplicar el “Embargo
en el Interior”, que no es otra cosa mas que al concretarse la imposibilidad de
aplicar el embargo al momento de la importacion o el embargo in situ, se
optaria por el embargo una vez que haya sido liberada la mercancia por

aduana; consecuentemente una vez que ésta haya ingresado al pais de
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destino; para lo cual no existiria limitacion alguna en la practica de ésta figura
juridica pues al amparo del tratado el embargo en el interior se lo podria aplicar
incluso cuando las mercancias se encuentren en los circuitos de
comercializacion y por tal éste ultimo concepto seria un simil al rol que

actualmente cumple la Tutela Administrativa.

Paralelamente en el articulo 16 del Convenio de Berna para la Proteccion de
las Obras Literarias y Artisticas establece el marco juridico general para la

aplicacion del Comiso de Obras Falsificadas del modo siguiente:

Articulo 16 Ejemplares falsificados: 1. Comiso; 2. Comiso de la importacion; 3.
Legislacion aplicable

1) Toda obra falsificada podra ser objeto de comiso en los paises de la Union en
gue la obra original tenga derecho a la proteccion legal.

2) Las disposiciones del parrafo precedente seran también aplicables a las
reproducciones procedentes de un pais en que la obra no esté protegida o
haya dejado de estarlo.

3) El comiso tendra lugar conforme a la legislacion de cada pal's.8

Podemos evidenciar que en primer término como regla general dentro de los
paises en que la obra original se encontrare debidamente registrada o
envestida de proteccion legal sobre toda obra que sea falsificada se podra
ejercer el comiso, paralelamente se establece incluso la posibilidad de ejercer
el Comiso de Mercancias sobre las reproducciones en cuyo pais de origen
sean ademas obras no protegidas o que haya vencido su plazo de proteccion.
Finalmente en el articulo 16 del Convenio de Berna estipula que en lo que
respecta a la aplicacion del Comiso para cada jurisdiccion se estara a lo

dispuesto en el ordenamiento legal de cada pais en especifico.

® Convenio_de Berna para la_Proteccién de las Obras Literarias y Artisticas de 9 de
septiembre de 1886, completado en PARIS el 4 de mayo de 1896, revisado en BERLIN el 13
de noviembre de 1908, completado en BERNA el 20 de marzo de 1914, revisado en ROMA el 2
de junio de 1928, BRUSELAS el 26 de junio de 1948, ESTOCOLMO el 14 de julio de 1967
PARIS el 24 de julio de 1971, enmendado el 28 de septiembre de 1979.
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Finalmente en lo que respecta a nuestra evolucién historica de un sustento de
caracter formal que constituya de algin modo un simil a la Medida en Frontera
en ordenamientos juridicos anteriores, citamos el Arreglo de Madrid relativo a la
represion de las indicaciones de procedencia falsas o engafiosas en los
productos del 14 de abril de 1891 que en su articulo primero recoge
precisamente lo establecido en el Convenio de Paris para la proteccion de la
Propiedad Industrial en su articulo noveno, en lo referente al embargo al
momento de la importacion, y las medidas sustitutivas como son la prohibicion

de importacién y el embargo en el interior.

1.2 Base Legal

No fue sino hasta la expedicién del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC que se
establecio la Medida en Frontera como implementacion de Observancia de
derechos de Propiedad Intelectual dentro de la esfera comercial enfocada a un
escenario de comercio supranacional en el marco de la OMC, pues el articulo
41 del ADPIC establece que los paises miembros deben asegurar procesos de
Observancia tendientes a adoptar en el sistema legal de cada una de las
naciones, medidas eficaces y agiles a fin de combatir toda infraccion de los
derechos de propiedad intelectual. En el referido articulo 41 del ADPIC se
estipula ademas que los procedimientos inherentes a observancia de los
derechos de propiedad intelectual, los cuales deben ser justos y equitativos, es
decir sujetados a un debido proceso y sobre todo a una ética procesal que
limite la ejecucion o contenga trabas para ejecutar dichos procedimientos, asi

como retrasos innecesarios que dilaten el proceso.

Es precisamente la seccion IV del ACPIC el que establece las prescripciones
especiales relacionadas con las Medias en Frontera y en su articulo 51
determina que los paises miembros adopten procedimientos estipulados en su
ley local, tendientes a que el titular de un derecho de propiedad intelectual

legalmente concedido pueda deducir una demanda, ante una autoridad
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administrativa o judicial, a fin de que las autoridades aduaneras suspendan el
despacho para la libre circulacién de mercancias, respecto de la sospecha de
una importacion de mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas
0 mercancias piratas; e incluso respecto de mercancias de las cuales se
suponga otras infracciones a los derechos de propiedad intelectual.
Adicionalmente establece la posibilidad para los paises Miembros de instituir
procedimientos analogos para el caso de las exportaciones que incurran en
lesiones a los derechos de propiedad intelectual, vemos nuevamente la
dualidad en el delimitar el espectro de ejecucién tendiente a garantizar los
derechos de los titulares legitimos tanto en los paises de origen como de
destino, y frenar de éste modo las irregularidades comerciales que atenten

contra los derechos intangibles.

El articulo 52 del ADPIC dispone que la parte que inicie un procedimiento de
Medida en Frontera debe presentar pruebas suficientes, conforme a la ley del
pais miembro, las cuales demuestren satisfactoriamente a la autoridad a quien
se recurre, que existe una presuncion o indicios de infraccion de un delito de
propiedad intelectual, describiendo de manera detallada para el efecto, las
mercancias de tal manera que puedan ser recocidas por las autoridades de
aduana a fin de llevar a cabo la medida. Evidentemente este primer elemento
referente a la presentacion de pruebas respecto de un hecho presuntamente
ilicito, o que recaiga sobre indicios previo a la ejecucion de la accion por parte
del titular es un hecho ajeno a nuestra realidad por decirlo menos, pues se
requeriria de un respaldo logistico supranacional capaz de prever el
cometimiento de una infraccion en un escenario de comercio internacional, y la
mayoria de las veces el negocio principal o el core business de una
determinada compafia esta centrado exclusivamente en la ejecucion y
desarrollo especializado de su negocio; por tal el contar con un equipo logistico
que pueda prevenir por ejemplo la llegada a Aduana de un cargamento de
mercancia que lesionaria sus derechos de propiedad intelectual, en nuestra

realidad seria un tema complicado de concretarse.
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Posteriormente aceptada la demanda las autoridades de aduana en el evento
en que un tercero presente la accion la pondran en conocimiento al importador
0 a quien se demande dentro de un plazo razonable; paralelamente si se
tratare de una accion de oficio comunicaran al demandante su plazo de
actuacion. Esta notificacion inmediata al importador y al demandante respecto
de la suspension en el despacho o liberacién aduanera es una de las garantias
del debido proceso contempladas en el articulo 41 del ADPIC, que avaliza el
proceso en la medida en que cada uno de los actores tiene los elementos de
juicio suficientes para poder ejercer sus derecho a la defensa y a ser oidos por
las autoridades.

Como consecuencia de una evidente cautela en el manejo de ésta medida, a
fin de que no se cometa un abuso del derecho en el articulo 53 del ADPIC se
establece la preexistencia de una fianza o garantia; ya que al ejercer una
Medida en Frontera sin fundamento alguno se causaria evidentemente un
perjuicio irreparable de indecibles proporciones al importador, considerando la
gravedad de la medida el ADPIC establece un contrapeso a fin de garantizar el
derecho del demandado quien se puede ver gravemente perjudicado. Como
sustento a la tutela efectiva de los dos bienes juridicos protegidos, que por un
lado seria la facultad de demandar en base a un derecho de propiedad
intelectual validamente reconocido respecto del posible dafio que una
infraccién de falsificacién o pirateria pueda causar; versus el considerar que en
abuso del derecho se puede perjudicar a un participante del comercio que
eventualmente no tendria o pudiere no estar cometiendo ilegalidad alguna, se
justifica el hecho de exigir una caucion suficiente que garantice al demandado
respecto de los perjuicios que se pueden irrogar como consecuencia de lo
anterior. Ahora bien el Acuerdo sobre los ADPIC aclara también que dicha
garantia equivalente que tiene por objeto proteger al demandado y a las
autoridades competentes, no debe ser excesiva o disuadir indebidamente el
acceso a ejercer la medida en frontera; pues de ser asi se limitaria al
demandante en razén de que el ejercicio de su legitimo derecho se veria

supeditado a un pago que posiblemente no alcance a disponer, configurandose
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una traba innecesaria al proceso que evidentemente desvirtuaria el libre
acceso a la tutela efectiva del estado por un lado, y ademas no se podria
hablar de una medida de observancia adecuada de combatir la falsificacion y la

pirateria en razon de que su concepto se desnaturalizaria por completo.

En los casos de solicitudes de Medidas en Frontera que versen sobre dibujos o
modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o informacién no
divulgada; si en un plazo no mayor a diez dias conforme los prescrito en los
articulos 53 y 55 del ADPIC no se pronunciare la autoridad judicial o
administrativa, y si en el caso de presentada una prorroga de diez dias
adicionales no se dicte una medida precautoria provisional; transcurrido que
fuere dicho plazo y una vez que se han cumplido todos los requerimientos
formales para que proceda la importacion, en éste caso Unicamente como
excepcion el consignatario, propietario o importador tiene el derecho a que se
proceda con el despacho de aduana y se liberen las mercancias previo al
consignar una fianza por el importe, la misma que debe ser suficiente a fin de
proteger al titular del derecho de propiedad intelectual; importe de fianza que
sera devuelto al demandado en el evento de que el demandante no continle
con la accion. De lo anterior podemos colegir que el establecer ésta contra
caucion o ésta fianza en doble via, otorga la posibilidad al demandado o
importador de liberar sus mercancias bajo la penalidad de que en el evento en
gue se pruebe se trataba de mercancias que lesionen derechos de propiedad
intelectual, perdera o se le ejecutara dicha fianza o garantia; de éste modo se
demuestra en cierta medida la licitud de la liberacion de las mercancias y por

otro lado se pretende proteger el derecho del demandante.

El articulo 55 del ADPIC establece el lapso que tendra la suspension por parte
de Aduana, y como regla general se determina una duracién no mayor a diez
dias habiles contados desde la notificacion con la suspension, incluyendo
ademas la salvedad de que excepcionalmente se pueda prorrogar el plazo por
diez dias mas; sin que el afectado haya iniciado un procedimiento sobre “el

fondo de la cuestion” o la autoridad competente haya adoptado las medidas
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provisionales del caso a fin de prolongar la medida, en el evento de que la
mercancia cuente con los requisitos necesarios a fin de ser liberada por
aduana se procedera a dicha liberacién, quedando sin efecto la medida. En
todo caso al amparo de lo dispuesto en el articulo 56 del Acuerdo sobre los
ADPIC el importador, el consignatario y el propietario de las mercancias tienen
derecho a que se les reconozcan los dafios y perjuicios que les fueron
irrogados como consecuencia de haberse retenido sus mercancias sin

fundamento.

Paralelamente en el evento en que se presente una accion sobre el fondo de la
cuestion, el ADPIC establece que a peticion del demandado procede una
revision de las actuaciones; concretandose de éste modo el derecho de
audiencia a fin de que se modifique, revoque o confirme la medida, se pretende
cumplir nuevamente un debido proceso a fin de evitar dejar en indefension a
una de las partes y sobre todo el garantizar que la decision final de la Medida
en Frontera sea la adecuada. Es decir para efectos del ADPIC el “fondo del
asunto” o la decision de fondo en materia de medidas en frontera versa sobre

la modificacién, revocacion o confirmacion de la Medida.

El articulo 57 del ADPIC establece por otro lado un elemento que sera de
sustancial importancia y constituira ademas el eje central de la Medida en
Frontera, como es el derecho de inspeccion e informacién. Se establece que
los paises Miembros deben facultar a las autoridades competentes el otorgar
tanto al titular como al importador oportunidades equivalentes a fin de que
puedan solicitar una inspeccion sobre las mercancias que han sido retenidas
en Aduana a fin de sustentar sus afirmaciones. Paralelamente se establece en

el referido articulo:

[...] Los Miembros podran facultar a las autoridades competentes para que,
cuando se haya adoptado una decision positiva sobre el fondo del asunto,
comuniquen al titular del derecho el nombre y direccion del consignador, el
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importador y el consignatario, asi como la cantidad de las mercancias de que se
9
trate.

En lo que respecta la Actuacion de Oficio a fin de impedir la liberacion o el
despacho de mercancias en las que se presuma una infraccion, el articulo 58
del ADPIC determina tres temas en especifico: (i) se puede solicitar
informacion al titular del derecho de propiedad intelectual que resulte atil a fin
de aplicar la medida, en este sentido se evidencia con una claridad meridiana
que el propdsito de la solicitud de informacion es el de acercar los criterios de
la administracion respecto de la licitud de las mercancias e incluso como un
elemento de referencia relacionado a los valores declarados por el importador;
(i) evidentemente en el caso de proceder la suspension en el despacho de
aduana se deberad comunicar oportunamente tanto al titular como al importador
y se vera en lo que sea aplicable las disposiciones contenidas en el articulo 55
del ADPIC; (iii) finalmente el hecho de que los paises Miembros eximan o
liberen de responsabilidades a las autoridades y funcionarios publicos que
intervengan en la Medida de manera exclusiva para los actos que fueron
realizados con buena fe, es importante destacar que éste ultimo punto por
cierto constituye un referente de avanzada a fin de incentivar las politicas

institucionales en el combate con la pirateria y la falsificacion.

En lo que respecta a la determinacién de recursos establecida para la medida
en frontera estipulado en el articulo 59 del ADPIC, se remite al articulo 46 del
mismo cuerpo legal que establece otros recursos contemplados dentro del la
institucion de observancia y especificamente en la seccién segunda sobre los
procedimientos y recursos civiles y administrativos; razén por la cual me
permito citar los dos articulos mencionados a fin de puntualizar algunas

cuestiones:

® La_OMC A Su Alcance. Origen, estructura_y ordenamiento juridico Volumen I ,
Corporacion de Estudios y Publicaciones, Quito — Ecuador. Propiedad Intelectual, Texto del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio. Articulo 57, p. 145.
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Articulo 59 Recursos.- Sin perjuicio de las demas acciones que correspondan al
titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una
autoridad judicial, las autoridades competentes estaran facultadas para
ordenar la destruccion o eliminacion de las mercancias infractoras de
conformidad con los principios establecidos en el articulo 46 . En cuanto a
las mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas, las autoridades
no permitirdn, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancias
infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someteran a un
procedimiento aduanero distinto.*° (Lo resaltado es mio).

El articulo 46 del ADPIC estipula lo siguiente:

Para establecer un medio eficaz de disuasion de las infracciones, las
autoridades judiciales estaran facultadas para ordenar que las mercancias

gue se haya determinado que son mercancias infractoras sean, sin
indemnizacién alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que

se evite causar dafios al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre

que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes.

Las autoridades judiciales estardn ademas facultadas para ordenar que los
materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la
produccién de los bienes infractores, sean, sin indemnizacion alguna, apartados
de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan al minimo los riesgos de
nuevas infracciones. Se tendrdn en cuenta, al dar curso a las correspondientes
solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporcién entre la gravedad de la
infraccion y las medidas ordenadas como los intereses de terceros. En cuanto a
las mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas, la simple retirada
de la marca de fabrica o de comercio apuesta ilicitamente no bastara, salvo en
casos excepcionales, para que se permita la colocacion de los bienes en los
circuitos comerciales.™ (Lo subrayado es mio).

Tenemos de éste modo una situacion en la cual se pretende disuadir las
acciones delictivas que puedan desencadenarse en el comercio, es
definitivamente loable que la consecuencia posterior al haber determinado una
irregularidad en la mercancia o una ilicitud como se menciona en el citado
acuerdo, sea la destruccion o eliminacion de las mercancias infractoras. Ahora

bien en lo referente a los recursos se menciona por un lado que

' La OMC A Su Alcance. Origen, estructura y ordenamiento_juridico Volumen I ,
Corporacion de Estudios y Publicaciones, Quito — Ecuador. Propiedad Intelectual, Texto del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio. Articulo 59, pp. 145 - 146.

' La_ OMC A Su Alcance. Origen, estructura y ordenamiento_juridico Volumen I ,
Corporacion de Estudios y Publicaciones, Quito — Ecuador. Propiedad Intelectual, Texto del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio. Articulo 46, pp. 139 -140.
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independientemente a la posibilidad del titular del derecho en seguir las demas
acciones de las cuales se sienta asistido como puede ser el caso de una accion
penal por ejemplo; y por otro lado la posibilidad del demandado en apelar ante
una autoridad judicial, se establece que es la autoridad competente conforme
los lineamientos del articulo 46 del ADPIC quien en definitiva resolvera sobre la
destruccion de la mercancia. En suma el ADPIC no establece un marco de
prejudicialidad entre la consecuencia juridica respecto a la destruccion de la
mercancia y el ejercicio de la accion penal, hecho que se podria establecer en

cada una de las jurisdicciones en base a la legislacién de cada pais.

Ahora bien el articulo 46 del ADPIC por otro lado establece que seran las
autoridades judiciales las facultadas a ordenar se aparten las mercancias de
los circuitos de comercializacién una vez se haya probado que se trataba de
mercancias que violaban los derechos de propiedad intelectual, asi como
cualquier instrumento, herramienta o0 medio que haya servido para producirlo
sean también apartados sin que medie indemnizacioén alguna. Paralelamente
se establece un principio de proporcionalidad respecto de la gravedad causada
versus la medida ordenada, de éste modo se pretende equilibrar las
consecuencias del ejercicio de la accién o mejor dicho del pronunciamiento que
resulte al final sobre la medida, atendiendo responsablemente ademas a las
consecuencias referentes a terceros a fin de que tampoco se produzca ni un
abuso del derecho hacia el importador, ni una limitacién para el titular del
derecho de propiedad intelectual.

La decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones en sus articulos 250 a
256 recoge de manera general lo estipulado en el ADPIC, el hecho es que los
procesos de integracion a nivel mundial asi como la firma de convenios
supranacionales nos dan como resultado compenetraciones a nivel comercial
que se traducen eventualmente en armonizacion de legislaciones, esa es la
principal razén por la cual se recoge lo ya planteado en el ADPIC como ley
modelo para efectos de la Decision 486 de la Comunidad Andina. En adicién a

lo anterior es necesario resaltar lo establecido en el articulo 254 que determina
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lo siguiente: “Articulo 254.- Iniciada la accion por infraccion, la parte contra
quien obré la medida podra recurrir a la autoridad nacional competente. La
autoridad nacional competente podra modificar, revocar o confirmar la

"2 En éste sentido una vez iniciada la Medida en Frontera

suspension.
respecto de una infraccibn a un derecho de propiedad intelectual, el
demandado puede recurrir ante la autoridad nacional competente quien puede
modificar, revocar o confirmar la suspension, es decir, pronunciarse sobre el

fondo de la medida.

Subsidiariamente el articulo 28 de la Decisién 345 estipula lo siguiente para el

caso de obtenciones vegetales:

En caso de ser necesario, los Paises Miembros podran adoptar medidas para
reglamentar o controlar en su territorio, la produccion o la comercializacion,
importacion o exportacion del material de reproduccién o de multiplicacion de
una variedad, siempre que tales medidas no impliguen un desconocimiento de
los derechos de obtentor reconocidos por la presente Decision, ni impidan su
ejercicio.13

En nuestra Ley de Propiedad Intelectual la Medida en Frontera esta
contemplada principalmente en los articulos 342 y 343, estableciendo para el
efecto un proceso bastante sumario, pero del cual quedan cabos sueltos que
puntualizaremos mas adelante. El articulo 342 de la Ley de Propiedad
Intelectual otorga a la Corporacién Aduanera Ecuatoriana, asi como todo aquel
que controle el ingreso y salida de mercancias en nuestra jurisdiccion, la
obligacion de impedir tanto el ingreso como la exportacion de mercancias que
lesiones los derechos de propiedad intelectual; a tal punto es una obligacion
juridica la estipulada que se presumen responsabilidades de complicidad en el
ambito penal independientemente de las sanciones de caracter administrativo,
en los casos en que a pesar de existir una peticion por una parte interesada y

no se impida el ingreso de la mercancia.

'2 Articulo 254 Decisién 486 Comunidad Andina de Naciones.
'3 Articulo 28 Decision 345 Régimen Comun de Proteccion a los derechos de los Obtentores de
Variedades Vegetales.
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Respecto del procedimiento aplicable a la medidas en frontera que de manera
general establece nuestra ley de propiedad intelectual, una vez que se ha
impedido la liberacion por parte de aduana de las mercancias que se presumen
son objeto de una lesion de derechos, ya sea en una accion impulsada por
parte interesada o seguida de oficio; se pone dicho hecho en conocimiento del
Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual mediante lo que
la ley atribuye como un informe pormenorizado, otorgandole un término de
cinco dias a fin de que se confirme o revoque la medida tomada, es decir
conforme lo establecido en el ADPIC, a fin de que el Presidente del Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual se pronuncie sobre el fondo de la
cuestion en la medida, de ahi la afirmacion de que en nuestro pais los
pronunciamientos del IEPI en lo que a Medidas en Frontera se refiere son de
fondo o versan sobre el fondo. Asimismo en el evento en que se confirma la

medida los bienes deben ser puestos a disposicion del Fiscal.

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual establece ademas en su articulo 342 que
en el supuesto que la Corporacion Aduanera Ecuatoriana niegue la medida o
incuso no se haya pronunciado respecto de la misma dentro de un término de
tres dias; se otorga la posibilidad a fin de precautelar su derecho de
presentarse dentro de los tres dias posteriores ante el Presidente del IEPI a fin
de que se ordene la aplicacion de la medida, evidenciandose nuevamente un

mecanismo adicional que limita la indefension.

El articulo 343 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual faculta ademas a los
directores nacionales la posibilidad de ordenar a peticion de parte interesada,
sobre la suspensién o impedimento de liberacion de mercancias asi como su
exportacion. Esta resolucion se debera emitir en un plazo no mayor a tres dias
desde la solicitud de la medida; para el efecto y asi como lo determina mas
detalladamente el ADPIC, los directores nacionales a fin de pronunciarse
pueden solicitar que el recurrente rinda una caucion a fin de proteger al

importador de un eventual perjuicio. Paralelamente se establece la penalidad
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de que en el evento en que no se caucione la fianza o caucion dentro de los

cinco dias de requerida, la medida queda sin efecto.

El citado articulo ademas estipula que a peticion de parte interesada se debe
convenir la realizacion de una audiencia con el fin ulterior de que se examine la
mercancia y de ser el caso el revocar la medida. En el caso en que la medida
no se revoque se debe remitir igualmente todo lo actuado al fiscal. Dos
consideraciones a éste respecto: (i) Se establecen en la esfera administrativa
los presupuestos necesarios con el fin ulterior de llevar un sumario diafano en
el cual se respete el debido proceso, esto a razon de la facultad de solicitar la
medida por parte del titular asi como el acudir directamente al presidente del
IEPI en caso de una negativa por parte de la Aduana o en su defecto el inicio
de la accién de Oficio, asi como la posibilidad de concurrir a una audiencia en
la cual las partes puedan ser escuchadas otorgan aparentemente las garantias
debidas en lo que respecta al proceso de la medida en frontera. El estipular
que la Medida en Frontera debe ser considerada para su decision sobre el
fondo del asunto por parte del Presidente del IEPI, como resultado de un
proceso de analisis en el que se incluyen un informe pormenorizado y en lo que
fuere aplicable los peritajes respectivos; da como resultado a todas luces una
Resolucion Administrativa emitida por un experto en la materia. (ii) EI mandato
de remitir todo lo actuado al fiscal en el caso de que no se revoque la medida,
es decir cuando el pronunciamiento sobre el fondo confirme la medida como
validamente aplicada los bienes se deben remitir al fiscal para que sea él quien
inicie el proceso penal y finalmente se considere la destruccion de las
mercancias producto de la infraccion, en éste respecto trataremos mas
adelante las debilidades del proceso asi como también la existencia o no de
prejudicialidad en la materia.
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CAPITULO I

2 COMERCIO EXTERIOR EN EL CAMPO
INTELECTUAL

Desde tiempos inmemoriales el afan del ser humano ha sido la expansion,
motivada por efectos de un deseo de conocer mas de lo ya percibido y alcanzar
lugares no previstos en un inicio como posibles focos de mercado, éste afan
ciertamente denota un comportamiento con miras al crecimiento; circunstancia

gue se da en las relaciones comerciales por afadidura.

En la actualidad las relaciones mercantiles dan un vuelco de compenetraciéon a
niveles incluso culturales, el comercio local o territorial con el paso del tiempo
es un vocablo en desuso. De ahi que en la actualidad los procesos de
globalizacion traigan consigo innovaciones de caracter tecnolégico ha
provocado que los destinatarios de dichos productos opten por vias de acceso

y de comunicacion a tiempo real, de manera inmediata y por supuesto eficiente.

La Globalizacion entendida como la totalidad de procesos de interaccion entre
paises a niveles comerciales, tecnolégicos, cognoscitivos y culturales a lo largo
del globo terrdqueo; da como resultado una aparente reduccién de las fronteras
entre jurisdicciones, facilitando la comunicacion como el acceso a otros paises
y culturas. La consecuencia arroja en definitiva un resultado de conexién a
nivel supranacional, y en muchos de los casos éstos procesos que se han
venido dando en los ultimos afios otorgan la posibilidad a los paises de
sumarse a estos cambios implementando propuestas de caracter juridico y
econdémico para lograr un beneficio mutuo. Asi nace la necesidad de contar
con la suscripcion de Convenios o Tratados Internacionales a fin de garantizar
mejores situaciones entre los suscriptores y por otro lado el alcanzar metas en
lo que a facilitacion de negocios se trata, con miras a lograr resultados positivos

gue no hubiesen sido posibles sin ésta particularidad.
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Consecuentemente podemos distinguir de manera clara los tratados o
convenios multilaterales y bilaterales: (i) Siendo los primeros como su nombre
lo indica acuerdos suscritos por tres 0 mas paises que persiguen un fin en
especifico como es el caso de los acuerdos multilaterales de comercio cuyo fin
ulterior es mejorar o incentivar el intercambio de productos entre paises, en los
qgue por lo general se establece un sistema de compensacién o convenciones
respecto a la disminucion de los indices arancelarios y asi hacer del comercio
entre los paises suscriptores un mercado atractivo para los comerciantes. Otro
ejemplo de acuerdos multilaterales son los Acuerdos Multilaterales de Inversién
cuyo fin dltimo es mejorar las condiciones de los inversionistas extranjeros
estableciendo una base de requerimientos necesarios como son la seguridad
juridica por citar un ejemplo a fin de incentivar la inversion extranjera; (ii) Los
segundos en cambio son convenios que se suscriben entre dos paises a fin de
mejorar las relaciones o en su defecto establecer un mejor escenario a nivel
econdémico entre los suscriptores, un ejemplo de éste tipo de acuerdos son los
TLC’s o tratados de libre comercio, los mismos que buscan beneficios o
reducciones de caracter arancelario, lo cual establece subsidiariamente una
ventaja competitiva respecto de los paises que no lo suscriben con una

determinada potencia econémica.

En todo caso lo que buscan éstas compenetraciones de caracter supranacional
gue han sido resultado de los procesos de globalizacion y de la necesidad del
hombre por ampliar su espectro de influencia, involucran ademés algo
fundamental como es la armonizacion de normas juridicas, la importancia de
tener sistemas unificados en materia legal ofreciendo al inversionista o
comerciante extranjero la facilidad de establecer con menor dificultad una
intromisién en un mercado ajeno al suyo; creando para el efecto un primer
indicio de tener reglas claras y un panorama conocido o cercano por ponerlo de
algin modo. La armonizacibn de normas principalmente en el ambito
corporativo, de negocios e inversiones asi como en el campo de la propiedad

intelectual; se convierte entonces mas que una herramienta competitiva, en un
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incentivo y seguridad a la inversion extranjera, como también al comercio

supranacional que se refleja por tanto en el desarrollo de las naciones.

En éste escenario la concepcion del comercio ha sido un elemento
absolutamente volatil dentro de los ultimos afios, pues al surgir éstas ventajas a
nivel de comunicacion se amplian de manera inmediata las posibilidades de
incursionar en mercados fuera de los limites esperados; teniendo en cuenta
sobre otras cosas una premisa primordial para el desarrollo del negocio como
es el tiempo. La brecha a nivel competitivo entre comerciantes que ofrezcan el
mismo producto, con no muy diferentes margenes en precio, pero si un indice a
favor en tiempo es trascendental al momento de ser considerado como

proveedor de un determinado producto o servicio.

Recogidas éstas primeras ideas de lo que el comercio constituye hoy por hoy,
es importante ademas entender las vinculaciones a nivel mercantil sobre los
derechos de propiedad intelectual, pues si concebimos al comercio
internacional como la herramienta de intercambio a nivel supranacional de
bienes y servicios, es evidente que la relacion con la propiedad intelectual se
daréa indefectiblemente.

[...] la proteccion de la propiedad intelectual se ha hecho cada vez mas
importante para las posiciones competitivas de las empresas. Ello constituye a
explicar por qué la proteccién de la propiedad intelectual ha pasado al frente de
las cuestiones comerciales internacionales.*

De la cita anterior podemos colegir con una claridad meridiana que la
vinculacién del comercio con la propiedad intelectual es absolutamente paralela
y complementaria, a razéon de que el prestigio de un determinado grupo
econdémico se ve reflejado en los productos y servicios que éste ofrece, y por
tanto su trabajo e inversion son percibidos y difundidos por la totalidad de

destinatarios a través de un activo de propiedad intelectual; consecuentemente

“ FOcUSs, Boletin de Informacién de la Organizacion Mundial del Comercio OMC ,

Organizacion Mundial del Comercio, boletin No. 8, Enero — Febrero 1996, p. 6.
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en la medida en que se evidencie dicha proteccion se vera reflejado el
desarrollo de éste participante en el mercado.

2.1 OMPI - OMC. Disposiciones de Comercio Exterior

Referente a la Proteccion de la Propiedad Intelectual

Es indiscutible el hecho del impacto de la propiedad intelectual en el comercio a
tal punto que la Organizacion Mundial del Comercio que es un Organismo
Internacional actualmente conformado por 153 miembros y de hecho concebida
para la regulacion netamente de caracter comercial en un escenario
internacional en razén a la liberacion del comercio y al fomentar acuerdos que

enriquezcan el comercio; concibe el Acuerdo sobre los ADPIC;

La OMC naci6 el 1° de enero de 1995, pero su sistema de comercio tiene casi
medio siglo de existencia. Desde 1948, el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT) ha establecido las reglas del sistema. [...] La
dltima y mas importante ronda del GATT fue la Ronda Uruguay, que se
desarrollé entre 1986 y 1994 y dio lugar a la creacion de la OMC. Mientras que
el GATT se habia ocupado principalmente del comercio de mercancias, la OMC
y sus Acuerdos abarcan actualmente el comercio de servicios, y las invenciones,
creaciones y dibujos y modelos que son objeto de transacciones comerciales
(propiedad intelectual).15

En éste mismo respecto es importante rescatar en cuanto a organizaciones
internacionales el papel de la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual
qgue nacié a través de un Convenio Internacional firmado en Estocolmo en el
afio de 1967, convenio que en su articulo tercero establece los fines de la
organizaciéon como: “i) fomentar la proteccién de la propiedad intelectual en
todo el mundo mediante la cooperacion de los Estados, en colaboracion,
cuando asi proceda, con cualquier otra organizacion internacional, y ii)

116

asegurar la cooperaciéon administrativa entre las Uniones. Conforme lo

establece el articulo segundo del Convenio que establece la Organizacion

1 Pagina Web de la Organizacion Mundial del Comercio: http://www.wto.org/spanish/thewto
s/whatis_s/tif _s/factl s.htm#young.

T convenio que establece la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual firmado en

Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, Articulo Tercero.
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Mundial de la Propiedad Intelectual se entiende como Uniones a las Uniones
conformadas por los convenios de Paris y Berna, como a los arreglos
particulares establecidos en ellas asi como a cualquier otra union que se
establezca en otros tratados de propiedad intelectual que sean administrados
por la OMPI, pues conforme lo prescrito en el articulo cuarto de la Convencion
la Organizacion estd ademds facultada en tomar a su cargo la administracion
de tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, siendo en la
actualidad un total de 24 tratados internacionales cuya administracion y manejo

le corresponden a la Organizacion.

Es loable ademas resaltar que en la actualidad 184 paises son suscriptores del
convenio de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, lo cual nos da
ya una idea de la presencia que tiene la propiedad intelectual en el mundo, asi
como su influencia a nivel comercial a lo largo del planeta. Como
consecuencia de la labor de la OMPI se han perseguido procesos de
unificacion y armonizacion de normas en materia de propiedad intelectual, lo
cual desde un punto de vista mercantil conlleva de hecho un valor agregado al
reconocimiento de los activos intangibles, asi como una garantia y motivacion a
los artistas y creadores a fin de que sus obras sean reconocidas por un lado, y
susceptibles de proteccion por otro. En cuando a lo que respecta a comercio y
actividades mercantiles constituye ademas un sustento para los empresarios y
fabricantes de productos el hecho de contar con un régimen armonizado de
normas, lo cual ofrece la posibilidad de ampliar los registros marcarios por
ejemplo mas alld de sus jurisdicciones; alcanzando asi un desarrollo en
mercados en el extranjero donde como consecuencia de una solicitud ante la
oficina competente en materia de propiedad intelectual se ven en posibilidad de
gue sus marcas sean registradas y por tal se abre la puerta al comercio a

escala internacional.

Como un antecedente para ser analizado, en el Ecuador nos regimos por el
principio de territorialidad de la Ley, de modo que los derechos de propiedad

intelectual van a ser considerados para éste respecto dentro de dos puntos de
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vista de manera general: (i) Los derechos originarios de propiedad intelectual
gue no requieren de un registro a fin de ser protegidos, pues su proteccion esta
dada desde su creacion per se como es el caso de los Derechos de Autor, y en
materia de propiedad industrial los nombres comerciales utilizados legalmente
por un periodo superior a seis meses; y (i) Los derechos derivativos de
propiedad intelectual que consisten en los derechos de propiedad industrial y
dentro de ésta las marcas, asi también en las obtenciones vegetales, cuyo
principio general se basa en que como resultado de un proceso de solicitud de
registro por parte del titular ante el organismo competente, para nuestro caso el
IEPI, se declara la validez de dicho derecho considerandose desde ese
momento en particular la existencia del mismo y por tal la proteccion nace con

dicha declaratoria.

No es ajeno a nuestra realidad juridica afirmar entonces que por principio
general todo comerciante que realice directa o indirectamente actos de
comercio fuera del Ecuador ya sea a traves de exportaciones de productos que
lleven una marca, o en el supuesto que se genere un negocio por cuenta de un
tercero a través de contratos de distribucion otorgados para el extranjero, es
sustancial por un indicio de seguridad contar con el registro de marca de dichos
productos en cada uno de los paises donde se piensa introducir las
mercancias, a fin de proteger los derechos de Propiedad Intelectual y el
prestigio de su fabricante. Caso contrario de darse una situacion anémala y
por tal negativa al comerciante como puede ser el hecho una falsificacion de
marca de producto es evidente que el comerciante careceria de los medios
necesarios para protegerse de ésta eventualidad o al menos surgiran
dificultades innecesarias que pudieron haberse evitado. Decimos que como
principio general se aplica el principio de territorialidad pues excepcionalmente
y siempre que sea probado, al notoriedad y el alto renombre de una marca

pueden ser elementos de analisis respecto de lo anterior.

Viéndolo desde el panorama inverso cuando productos extranjeros son

introducidos al pais ya sea a través de una simple importacion, o sea por medio
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de un contrato de Agencia o Distribucién, o un contrato de Franquicia mediante
el cual se conceda una licencia de uso de un derecho de propiedad intelectual,
e incluso a través de un contrato de Concesion Privado donde existan en medio
elementos susceptibles de ser protegidos mediante la propiedad intelectual; es
sustancial contar con los registros en materia de propiedad intelectual en
relacion a los items a ser importados con el fin ulterior de que gocen de la

proteccion debida dentro de nuestra jurisdiccion.

Es fundamental hacer una distincién conceptual en base a lo prescrito en el
ADPIC respecto de los términos falso y pirata correspondientes a alteraciones
o falsificacion mercancias de marca el primero y mercancias protegidas por

derechos de autor el segundo:

Para los fines del presente Acuerdo:

a) se entenderd por "mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas"
cualesquiera mercancias, incluido su embalaje, que lleven apuesta sin
autorizacion una marca de fabrica o de comercio idéntica a la marca
validamente registrada para tales mercancias, o que no pueda distinguirse en
sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los
derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislacién del
pais de importacion;

b) se entenderd por "mercancias pirata que lesionan el derecho de autor"
cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de
una persona debidamente autorizada por €l en el pais de produccion y que se
realicen directa o indirectamente a partir de un articulo cuando la realizacion
de esa copia habria constituido infraccion del derecho de autor o de un
derecho conexo en virtud de la legislacién del pais de importaci()n.17

2.2 Proteccion de los Derechos Marcarios Frente a
Importaciones que Infrinjan Derechos del Titular -

Importaciones Paralelas

En lo que refiere a la situacibn marcaria en nuestra legislacion el Articulo 219

de la Ley de Propiedad Intelectual establece:

" Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio , Nota
Explicativa, Articulo 51 Suspension del despacho de aduana por las autoridades aduaneras.
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Prohibiciones del Titular.- El derecho conferido por el registro de la marca no
concede a su titular la posibilidad de prohibir el ingreso al pais de productos
marcados por dicho titular, su licenciatario 0 alguna otra persona autorizada para
ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos licitamente en el

comercio nacional de cualquier pal’s.18

Por otro lado respecto a los Derechos de Autor el articulo 20 literal d) de
nuestra Ley de Propiedad Intelectual dentro del parrafo segundo
correspondiente a los derechos patrimoniales, al referirse al contenido del
derecho de explotacion del titular estipula claramente que el un derecho de
caracter exclusivisimo respecto de la obra el facultar a realizar, autorizar o

prohibir la importacion sus obras.

Existen dos puntos a ser analizados al amparo de lo dispuesto en los articulos
219 y 20 literal d) de la Ley de Propiedad Intelectual: (i) EI hecho de tener una
marca registrada, y especialmente como se da en los casos de las
importaciones, el hecho de tener una distribucién exclusiva de una marca
internacional no le da el derecho irrestricto a dicho licenciatario de impedir que
ingresen importaciones de productos con marcas registradas de las cuales el
sea titular o licenciatario, siempre y cuando se trate de producto original y
adquirido legalmente en el comercio. A ésta adquisicion licita en el comercio
de productos originales que ingresan por aduana se conoce como Importacion
Paralela; es decir, respecto de productos originales adquiridos en el mercado
extranjero legalmente no opera la Medida en Frontera al amparo de lo

dispuesto en el articulo 219 de la Ley de Propiedad Intelectual.

(ii) Por otro lado en lo que respecta a Obras protegidas por el Derecho de Autor
el titular del derecho o el licenciatario se puede oponer al ingreso de
mercancias por parte de aduana aunque las obras sean originales y hayan sido
adquiridas legalmente o de manera licita en el mercado, esto quiza constituye

un avance de legislativo en relacion del derecho irrestricto del titular respecto

'8 | ey de Propiedad Intelectual , Articulo 219.
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de su obra, al ser ésta el producto de su creacion, da una pauta de paternidad
para el autor y de legitimidad para el caso del licenciatario que otorga la
posibilidad al titular el prohibir la importacion. Se faculta al amparo de lo
dispuesto en el literal d) del articulo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual que
el titular del derecho pueda ejercer una Medida en Frontera a fin de que los
items a ser liberados no se despachen por Aduana, y su acceso a los circuitos
de comercializacion sea imposibilitado; es decir, en nuestro pais no aplica la

Importacion Paralela en Obras protegidas por el Derecho de Autor.

2.3 La Aduana y Su Papel Controlador

La Ley Organica de Aduanas establece que la Aduana para efectos de la ley
es:

[...] un servicio publico que tiene a su cargo principalmente la vigilancia y control
de la entrada y salida de personas, mercancias y medios de transporte por las
fronteras y zonas aduaneras de la Republica; la determinacion y la recaudacion
de las obligaciones tributarias causadas por tales hechos; la resolucion de los
reclamos, recursos, peticiones y consultas de los interesados; y, la prevencion,
persecucion y sancion de las infracciones aduaneras. Los servicios aduaneros
comprenden el almacenamiento, verificacion, valoracion, aforo, liquidacion
recaudacion tributaria y el control y vigilancia de las mercaderias ingresadas al
amparo de los regimenes aduaneros especiales.19

La Aduana constituye entonces un servicio publico encargado de la vigilancia
del ingreso y salida de personas y mercancias, asi como de medios de
transporte a través de las fronteras y zonas aduaneras del pais. Asi también
se delega a la Aduana la facultad a nivel tributario de recaudar las obligaciones
generadas asi como el ejercer determinaciones tributarias, para el efecto esta
investida ademas de resolver reclamos y recursos en ésta materia asi como
sancionar infracciones de caracter aduanero establecidas en la ley organica de

aduanas.

19| ey Orgéanica de Aduanas , Articulo cuarto.
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Por otro lado en el capitulo segundo de la Ley Organica de Aduanas que trata
sobre la Corporacion Aduanera Ecuatoriana, al hablar sobre su creacién y sus

fines establece que:

La Corporacion Aduanera Ecuatoriana es una persona juridica de derecho
publico, de duracion indefinida, patrimonio del Estado, con autonomia técnica,
administrativa, financiera y presupuestaria, domiciliada en la ciudad de
Guayaquil y con jurisdiccién en todo el territorio nacional. Es un organismo al
que se le atribuye en virtud de esta ley, las competencias técnico-
administrativas, necesarias para llevar adelante la planificacion y ejecucion de la
politica aduanera del pais y para ejercer, en forma reglada, las facultades
tributarias de determinacion, resolucion y sancion en materia aduanera, de
conformidad con esta ley y sus reglamentos.20

Es decir que la Corporaciéon Aduanera Ecuatoriana es el organismo publico
competente encargado de ejecutar dentro, del territorio que conforma el
Ecuador, el servicio de Aduana contenido en el articulo cuarto del cuerpo legal

en referencia.

2.4 Relacion con el Derecho de Competencia y Competencia

Desleal

Es sustancial en éste punto resaltar el caso evidente dado en razén del
resultado o la consecuencia de distorsiones en los actos de comercio
eventualmente pueden constituir violaciones al derecho de competencia y en
otros casos ser considerados como desleales. Para el efecto es necesario
establecer una distincion en base a la naturaleza juridica y el escenario
normativo tanto de lo que constituye derecho de competencia en la esfera
comercial, en relacidon con la competencia desleal. De modo general el
Derecho de la Competencia procura establecer un marco legal en el cual no
n21

existan abusos en el mercado por parte de “agentes econdémicos™ y en adicién

%% | ey Orgénica de Aduanas , Articulo ciento cuatro.

2t Agente econdmico: toda persona natural o juridica, de derecho publico o privado, con o sin
fines de lucro, que oferta o demanda bienes materiales o inmateriales, o servicios en el
mercado, asi como los gremios o0 asociaciones que los agrupen. ~ Articulo 1 Decision 608
Comunidad Andina .
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se resguarde los derechos de los consumidores, armonizando de ésta manera
la interaccion en el comercio y evitando sobre todo las distorsiones que afecten
a los participantes del mismo. Por otro lado la Competencia Desleal es una
circunstancia anémala y negativa que se da por la mala fe de competidores al
incurrir en ciertos actos determinados en la ley donde evidentemente se

perjudique a un tercero.

En la décimo tercera edicion denominada Derechos Intelectuales de la
Asociacion Interamericana de la Propiedad Industrial al tratar sobre la

propiedad intelectual y el derecho Antitrust se menciona:

La legislacion antitrust protege la competencia y combate el abuso de poder
economico, preservando el mantenimiento y la condicion de las estructuras de
mercado [...] Cuando esa competencia no se configura en la practica y los
agentes actuan en colusién hay una distorsion del sistema que disminuira tales
alternativas de eleccion, con claros perjuicios para el consumidor.??

Es decir la tesis sostenida en éste sentido es evidentemente la afeccion que se
da al destinatario de los productos o servicios en el mercado, es decir, que
como consecuencia de una conducta anticompetitiva o desleal; para nuestro
caso vinculada con derechos de propiedad intelectual, se materializa un
perjuicio al consumidor. Hecho que es recogido por el autor Gomez Segade en

su obra sobre pirateria de marcas;

[...] A su vez, los consumidores resultan engafiados, incluso en ocasiones con
riesgo de su saludo de su seguridad, porque esta nociva actividad no solamente
afecta a productos de lujo como relojes, joyas, perfumes, camisas, vaqueros,
articulos de piel o calzado deportivo, sino que se ha extendido a sectores como
los glse repuestos para automocién, medicamentos, juguetes, pesticidas, bebidas,
etc.

22 Derechos Intelectuales , Propiedad Intelectual y derecho antitrust, Asociacion

Interamericana de la Propiedad Industrial, Volumen 13, Editorial Astrea del Alfredo y Ricardo
Depalma, Buenos Aires — Argentina, pp. 231 - 232.

% Reflexiones_sobre la_Pirateria_de Marcas _, Vid. Gémez Segade, Anais do IV Seminario
nacional de propiedad industrial, Rio de Janeiro, 1986, p. 56.
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De lo cual podemos colegir la importancia de prevenir y sobre todo evitar a
tiempo ingresen a los circuitos de comercializacion de un pais, productos que
vulneren o lesiones de modo alguno los derechos de propiedad intelectual,
pues independientemente del perjuicio al titular de un derecho de propiedad
intelectual y los dafios pecuniarios que se pudieren atribuir como consecuencia
de ello, asi como los perjuicios de caracter estatal relacionados a la declaracion
de tributos; es evidente que la afectacion al consumidor o al destinatario de

esas mercancias es un asunto prioritario en razén al bien juridico protegido.

El veintinueve de marzo del afio dos mil cinco se emite la Decision 608
referente a Normas para la proteccién y promocion de la libre competencia en
la Comunidad Andina, la misma que establece en su disposicion transitoria final
correspondiente al Articulo 51 del referido cuerpo normativo, la entrada en
vigencia de la Decision 608 para el Ecuador considerando que nuestro pais no
contaba con una ley local referente a competencia se otorga el plazo de dos
afios para su entrada en vigor, previendo ademas en el evento en que se
aprobare una ley local de competencia dentro de los dos afios la Decisién
entraria en vigencia automaticamente a partir de la publicacion de dicha ley en
el Registro Oficial. Posteriormente el quince de julio del afio dos mil cinco, por
medio de la Decision 616 de la Comunidad Andina de Naciones se establece la
entrada en vigor de la Decision 608 para la Republica del Ecuador,
consecuentemente se deroga expresamente el articulo 51 de la decisién 608 y
se establece que la entrada en vigencia de la Decision 608 de la CAN para el
Ecuador se hara a partir de la publicacion de la referida decision en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena; es decir que por mas de cuatro afos
tenemos plenamente vigente normativa comunitaria en materia de derecho de
competencia pero no ha existido la estructura gubernamental a nivel local a fin

de implementarla.

La Decisién 608 de la Comunidad Andina establece en sus articulos segundo y
tercero el objeto y aplicacién de la ley respectivamente, reconociendo la calidad

de proteccionista y promotora de la competencia con el fin ulterior de proseguir
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por un lado al bienestar de los consumidores, y paralelamente persiguiendo la
eficiencia del mercado a nivel regional; enmarcados en principios de no
discriminacion, transparencia y debido proceso. Como es usual se trata el
principio de no discriminacion a fin de obtener un trato igualitario entre
personas naturales y juridicas principalmente; en lo que a transparencia se
refiere, se trata de garantizar por un lado el libre acceso a la informacion asi
como a los presupuestos normativos aplicables; y finalmente el apego al debido
proceso o el apego irrestricto a la tutela efectiva del estado, invistiendo del
derecho ademas a las partes de ser oidos, presentar alegatos y pruebas, asi
como el requisito fundamental de obtener pronunciamientos motivados por los

organismos competentes.

El Capitulo IIl de la Decisiébn 608 de la Comunidad Andina trae a colision las
conductas consideradas como restrictivas a la competencia y por otro lado
condiciones de abuso de posicion de dominio: (i) Se consideran conductas
restrictivas a la competencia por ejemplo la fijacion de precios, la restriccion de
la oferta y la demanda, asi como el obstaculizar o negar el acceso a
competidores en el mercado ; (i) Se considera por otro lado un abuso de
posicibn dominante por ejemplo el fijar “precios predatorios” tendientes a
eliminar a los competidores del mercado, se considera ademas el fijar o
imponer injustificadamente una distribucion exclusiva asi como el estar en
desventaja respecto de las condiciones de terceros en detrimento del nivel
competitivo e incluso el hecho de no justificar una negativa de adquirir una

oferta de un agente economico.

Por otro lado el tema de Competencia Desleal en lo que respecta a nuestro
ordenamiento juridico estd contemplado en el Libro IV de nuestra Ley de
Propiedad Intelectual en los articulos 284 a 287. Para efectos de nuestra Ley
se entiende como competencia desleal [...] a todo hecho, acto o practica
contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades
econémicas.?* Apilandose el concepto de actividad econémica en su sentido

24 ey de Propiedad Intelectual , Articulo 284.




38

general, involucrando incluso el ejercicio de actividades o servicios
profesionales, asi también en el mismo contexto se entiende como usos
honestos a la totalidad de criterios establecidos en practicas locales e
internacionales. Se consideran actos de competencia desleal conforme lo
prescrito en la ley de propiedad intelectual los actos tendientes a crear
confusién respecto de los productos y servicios en relacion con los de un
competidor asi como inducir al error respecto de la naturaleza, proveniencia o
modo de fabricacion de un determinado producto, se considera ademas un acto
de competencia desleal las afirmaciones falsas que puedan desacreditar a los
productos o servicios de un determinado competidor en el mercado, asi como
el uso o divulgacion de informacion sin contar con el consentimiento de la

persona que se veria perjudicada por el referido uso o divulgacion.

Por otro lado el inciso final del articulo 285 de la Ley de Propiedad Intelectual
considera la dilucion del activo intangible que no es otra cosa mas que
disminuir o restar la fuerza de determinado activo de propiedad intelectual de
modo que se pierde la distintividad. Un caso que puede evidenciar a todas
luces un acto de competencia desleal en el comercio a escala internacional
relacionado con la implementacion de medidas en frontera, es por ejemplo los
casos de imitaciones de una marca de notoria o de alto renombre, donde dicha
imitacion busque de manera evidente asemejarse al producto de un
determinado grupo econdmico que goce de prestigio, y paralelamente como es
usual hablando de presentacion y calidad sea considerablemente menor; en el
evento de gque se tratare de una imitacion que disminuya la fuerza distintiva de
la marca notoriamente conocida estariamos frente a un acto de competencia
desleal que puede sustentar la medida en frontera ya que en base a la
naturaleza juridica de ambas acciones legales no existe un impedimento legal
que las considere como incompatibles, de hecho al amparo de lo prescrito en el
articulo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual se verian violados los derechos
de propiedad intelectual, y subsidiariamente el articulo 287 de la Ley de
Propiedad Intelectual se manifiesta claramente “Acciones.- Sin perjuicio de

otras acciones legales que sean aplicables, toda persona natural o juridica
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perjudicada podra ejercer las acciones previstas en ésta Ley, inclusive las
125

medidas preventivas o cautelares.”” (Lo subrayado es mio).

Regresando al Derecho de Competencia en la actualidad existe el Proyecto de
Ley Orgénica de la Competencia, Control y Regulacién de Monopolios, el
mismo que proviene del Ministerio de Industrias y Productividad con el fin
ulterior de implementar la Decision 608 de la Comunidad Andina instituyendo a
nivel gubernamental un organismo de control como seria la Superintendencia
de Competencia encargada de la observancia, cumplimiento de lo que seria
ésta Ley Organica, asi como la defensa de los derechos consagrados en ella.
Asi en su articulo catorce se establece claramente que la Superintendencia de
Competencia por medio de la Comisién Ecuatoriana de la Competencia seria el
Unico organismo del pais en sancionar conductas y practicas contrarias a la

Competencia.

La seccidon sexta del referido Proyecto de Ley trata detalladamente sobre la
Competencia Desleal y en su articulo diecisiete amplia el concepto de
competencia desleal al establecido en la Ley de Propiedad Intelectual
considerandolo como la totalidad de actos o practicas realizados dentro de un
determinado mercado en una relacion de competencia que de manera directa o
indirecta impida, distorsione o falsee dicha competencia o la restrinja,
independientemente de que el generador de dicho acto o practica se haya visto
beneficiado; se requiere Unicamente que el motivo que lo impulsé sea

sencillamente el de eliminar a un competidor del mercado.

5 ey de Propiedad Intelectual , Articulo 287.




40

CAPITULO l1lI

3 CONTROL DEL ESTADO

3.1 Organismos Nacionales Competentes

Partiendo del hecho de que la Medida en Frontera es la herramienta juridica
que se ejecuta a nivel de aduana a fin de prevenir el ingreso de mercancias
que lesionen derechos de propiedad intelectual, estamos frente a una accion
precautoria de caracter administrativa contemplada en la Ley de Propiedad
Intelectual dentro de la Institucién Juridica de la Observancia de los derechos
de Propiedad Intelectual; consecuentemente es una facultad de caracter estatal
y al amparo de lo dispuesto en el articulo 332 de nuestra Ley de Propiedad
Intelectual la Observancia de los derechos de propiedad intelectual son
considerados de interés publico. Como mencionamos anteriormente en la
ejecucion de la Medida en Frontera existen dos organismos nacionales que
intervienen por un lado la Corporacion Aduanera Ecuatoriana investida con la
facultad de aplicar las politicas aduaneras contempladas en la Ley Organica de
Aduanas y para el caso especifico en cumplimiento irrestricto de la Ley de
Propiedad Intelectual, y por otro lado el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad
Intelectual como el organismo especializado en la materia que se pronuncia

sobre la legitimidad de la Medida aplicada por parte de la Aduana.

El catedratico universitario Abg. Carlos Cabezas Delgado respecto a la Medida
en Frontera en el Ecuador afirma “Es una accion o medida de observancia
compleja, donde concurren la participacion de dos autoridades administrativas,
que se toma en las fronteras del pais, donde una se encarga de prevenir la
consumacion de un acto violatorio de derechos de Propiedad Intelectual, y otra
se encarga de confirmarlo o revocarlo, conociendo el fondo del asunto, esto es
analizando técnica y legalmente si se vulneran derechos intelectuales, y

sancionando al responsable con la pérdida de la mercaderia, al impedir la
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internacion o salida de ésta, desde o hacia nuestro territorio, poniéndola
finalmente a 6rdenes del fiscal competente”, evidentemente en el primer caso
nos remitimos a la intervencion de las adunas a través de la Corporacion
Aduanera Ecuatoriana que de manera provisional suspenden el tramite de
nacionalizacion de la mercancia; y por otro lado el Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual que se pronuncia sobre el fondo en base a un analisis
juridico y técnico proveniente de un organismo especializado en la materia que
vendria a ratificar la actuacion ejecutada por la aduana; y finalmente como
consecuencia de ello poniendo la mercancia a disposicion del fiscal
competente quien en ultimo término sera quien ordene la destruccion de la

mercancia.

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI tal y como lo estipula el
articulo 346 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual es una persona juridica de
derecho publico creada por medio de la referida ley, gozando de caracter
autonomo y cuyos fines principales son la proteccion y defensa de los derechos
de propiedad intelectual; el promover y fomentar la creacion intelectual en
todas sus formas; prevenir toda actitud violatoria de los derechos intelectuales,
y velar por el cumplimiento de los preceptos legales referentes a los derechos
de contenido intelectual contemplados en la Ley de Propiedad Intelectual.
Quien ejerce la representacion legal del Instituto de la Propiedad Intelectual es
su Presidente, el mismo que entre otras atribuciones y deberes esta investido
de ordenar las medidas en frontera segun lo previsto en el articulo 351 literal f)
de la Ley de Propiedad Intelectual en concordancia con el articulo 342 literal
tercero del referido cuerpo legal el cual establece que el Presidente del IEPI
tiene la facultad de ordenar la medida en frontera en el evento en que fuera
negada por parte de la Corporacién Aduanera Ecuatoriana o por cualquier otro
funcionario competente, y ademas conforme lo previsto en el literal segundo del

mismo articulo es quien confirma o revoca la medida.

Por otro lado al amparo de lo dispuesto en el articulo 104 de la Ley Organica

de Aduanas la Corporaciéon Aduanera Ecuatoriana es el organismo de derecho
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publico al cual se le atribuyen las competencias técnicas y administrativas
referentes a planificacion y ejecucién de la politicas Aduaneras, como también
el ejercicio reglado de la facultad de determinacion tributaria, la facultad
resolutoria y la facultad sancionadora en materia Aduanera; es decir, la
Corporacion Aduanera Ecuatoriana CAE esté investida del ejercicio legitimo de
las facultades en lo que a materia aduanera se refiere dentro de nuestra
jurisdiccion. En armonia con el citado cuerpo legal el articulo 342 de nuestra
Ley de Propiedad Intelectual establece que la Corporacion Aduanera
Ecuatoriana y de manera subsidiaria todo el que sea responsable de la entrada
y salida de mercancias tiene la obligacion de impedir en ingreso a los circuitos
de comercializacion o en su defecto impedir la salida via exportacion respecto
de las mercancias que lesiones derechos de propiedad intelectual;
consecuentemente por medio del articulo 342 de nuestra Ley de Propiedad
Intelectual se constrifie a la CAE del cumplimiento irrestricto de nuestra Ley de
Propiedad Intelectual dentro del espectro de sus actividades y funciones,
estableciendo al efecto una obligacion juridica de hacerlo pues el imperativo asi
como el verbo rector del referido articulo es “tiene la obligacion”,
consecuentemente no estamos frente una esfera facultativa sino a un deber
juridico en stricto sensu, a tal punto que en el evento en que se presentare una
solicitud que tenga como fin impedir el ingreso o exportacion de determinada
mercancia, independientemente de las sanciones de caracter administrativo
para los funcionarios de la CAE, éstos se considerarian cémplices del delito
gue se llegare a cometer.

El control del comercio exterior se lo hace actualmente en los distintos puntos
de trafico de mercancias a lo largo del mundo, que principalmente se
evidencian en el paso a través de las Aduanas, constituyendo éstas los focos
en los cuales se pueden prevenir los ilicitos que atentaren a la propiedad
intelectual y al mercado por afiadidura. El autor Jean Joseph Mathieu define
Potestad Aduanera como “La facultad que tienen las aduanas para exigir el
cumplimiento de las normas que regulan el paso de mercancias, personas y

medios de transporte, por aquellos lugares autorizados o habilitados para el
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comercio exterior”.?® Consecuentemente se resalta el papel fundamental de las
Aduanas en razén a la facultad coercitiva que dentro de su competencia le es
atribuida, razén por la cual el autor Manuel Arean Lalin acertadamente
manifiesta “[...] Una de las medidas mas eficaces en la lucha contra la pirateria
es la intervencién de las Administraciones de Aduanas [...]".%" Afirmacién que
es acertada a nuestra realidad pues en el escenario actual el comercio
internacional se desarrolla y controla por medio de la participacion e
intervencion de las Aduanas; que en ultimo término evidencian la potestad
aduanera en concordancia con las normas juridicas aplicables, por la sencilla
razén de estar en contacto con los procesos de exportacion y nacionalizacion

de los participantes en el mercado.

3.2 Procedimientos Administrativos y Judiciales

En lo que al Procedimiento Administrativo se refiere como vimos anteriormente
se esta a las disposiciones establecidas en los articulos 342 y siguientes de
nuestra Ley de Propiedad Intelectual, concretandose para este efecto un
proceso sumario de conocimiento; pues ya sea que se trate de una accion
oficiosa impulsada por la aduana o de una accion a peticion del interesado el
cual demuestre que existen indicios suficientes de la infraccion a sus derechos
de contenido intelectual, se pone en conocimiento al Presidente del Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual mediante un informe pormenorizado,
teniendo el Presidente del IEPI para éste efecto un término de cinco dias para
pronunciarse revocando o confirmando la medida tomada, y en el evento en
que fuere confirmada la medida los bienes materia de la infraccion son puestos
a disposicion del Fiscal quien tiene que iniciar el proceso penal respecto de la
infraccion. Paralelamente como acotamos con anterioridad en el evento en que
se solicitare la medida a la Aduana y ésta fuere negada o no exista un

pronunciamiento dentro de los tres dias siguientes, en una suerte de recurso de

?® Revista la Propiedad Inmaterial _, Ntimero 8 primer semestre de 2004, El Rol de la Aduana
Panamefa en el Combate contra la Pirateria y Falsificacion, Jean Joseph Mathieu, p. 31.
?" Estudios Juridicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez , Tomo |, La Lucha de las
Aduanas Contra la Pirateria de Marcas, Manuel Arean Lalin, Editorial Civitas S.A. p. 672.
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hecho la ley prevé la posibilidad al interesado de acudir dentro de los tres dias
posteriores al Presidente del IEPI directamente a fin de que éste ordene la
ejecucion de la medida. El solicitante tiene ademas conforme lo estipula el
articulo 343 de la Ley de Propiedad Intelectual, la posibilidad de solicitar la
suspension de ingreso o exportaciéon de productos que violen derechos de
Propiedad Intelectual ante cualquier Director Nacional dentro de la materia de
Su competencia, siempre que sea a peticion de parte, el Director Nacional del
IEPI debe dictar la Resolucion Correspondiente dentro de los tres dias de
solicitada; para el efecto a solicitud de la parte afectada con la suspension el
Director Nacional del IEPI debe disponer la realizacién de una audiencia con el
fin ulterior de examinar la mercancia y asi de ser el caso revocar al medida.
Igualmente en el supuesto en que no se revocare la medida se remite todo lo

actuado al Fiscal.

En sintonia con lo establecido en el ADPIC y en la Decision 486 quien ordena
la medida esta en la facultad plena de ordenar que el solicitante rinda caucion
suficiente, la misma que tiene como sustento el proteger el derecho del
importador, el mismo que podria verse gravemente perjudicado en el evento en
gue no existiere fundamento en la peticion. Con la salvedad de que en el
supuesto en que la cauciéon no se rinda en el término de cinco dias de

requerida la medida ésta queda sin efecto.

Al amparo de lo dispuesto en los articulos 51 y siguientes del ADPIC y articulos
250 y siguientes de la Decision 486 se debe notificar con la Medida en Frontera
tanto al importador como al solicitante o titular de los derechos de propiedad
intelectual, esto a fin de garantizar que el importador por ejemplo pueda
presentar los documentos de descargo y las pruebas que le asistieren. Con el
pronunciamiento del Presidente del IEPI respecto de la confirmacion o
revocacion de la medida, y al ser éste un proceso de conocimiento mediante el
cual la resolucion establece la existencia de un determinado hecho o el
reconocimiento de un determinado derecho; es por ésta sencilla razén que se

entra a resolver sobre el fondo pues como resultado de ésa Resolucién que es
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dictada por el Representante Legal del organismo experto en la materia, de
hecho van a surgir consecuencias de cardcter juridico. La razon de lo antes
manifestado se circunscribe a que al tener un pronunciamiento sobre la
legitimidad de la aplicacion de la Medida en Frontera estamos hablando
también sobre la legitimidad de las mercancias que fueron objeto de ése
analisis, y por tal se podrian extender éstos presupuestos tanto al campo penal
respecto de la infraccion en materia de propiedad intelectual; y evidentemente
al campo civil a razén de la violacion que como consecuencia acarreara una
indemnizacién pecuniaria sin que por ello medie un presupuesto de

prejudicialidad.

Los datos estadisticos?® en Medidas en Frontera arrojan en la ciudad de
Guayaquil que constituye el puerto mas grande del pais se registraron para el
afio 2008 un total de 485 casos de oficio y al 2 de julio del 2009 un total de 92
acciones de oficio. Es evidente que en la mayoria de los casos como
consecuencia del procedimiento de nacionalizacion de mercancias por parte de
las autoridades aduaneras sera en Aforo cuando se determinen si existen o no
irregularidades respecto a la afeccion de derechos de propiedad intelectual o
que de manera presunta vulneren derechos de propiedad intelectual. En la
practica se puede evidenciar a través de oficios remitidos por los distintos
analistas de procesos de aforo de la Corporacion Aduanera Ecuatoriana
dirigidos al supervisor de aforo, quien a su vez remitira la informacion mediante
oficio dirigido al Departamento de Inteligencia y especificamente a la Gerencia
de Fiscalizacion de la Corporacion Aduanera Ecuatoriana en el cual se
adjuntaran los items de muestras a discrepancia de la direccion de la Gerencia
de Fiscalizacion; éste por supuesto no es un proceso reglado en razon a la
aplicacion de la medida en frontera sino constituye una consecuencia a las
actuaciones de fiscalizacion y control de la CAE, pues en la actualidad no
disponemos de un reglamento a la ley de propiedad intelectual que
especificamente establezca parametros de aplicacion de las medidas en
frontera y esquematice o bosqueje un proceso unificado; lo cual podemos

?8 Datos proporcionados por el catedratico universitario Abg. Carlos Alberto Cabezas Delgado.
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claramente constatar en los dos procedimientos de medias en frontera que

constan en el Anexo |y Il respectivamente.

Es el Gerente de Fiscalizacion quien notificara con la Medida tanto al
importador como al titular del derecho de propiedad intelectual, poniendo
ademas en conocimiento a través de un informe pormenorizado al Presidente
del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual o a quien haga sus veces.
Como mencionamos anteriormente el pronunciamiento de fondo del IEPI
versara sobre la confirmacién o revocaciéon de la Medida en Frontera. Para el
efecto las partes, cuando el caso lo amerite, pueden solicitar se realice un
peritaje técnico en materia de propiedad intelectual del cual vendria a
conocimiento de las autoridades la originalidad o no de los items cuyo proceso
de nacionalizacion fue suspendido como consecuencia de la Medida en

Frontera.

El pronunciamiento remitido por el IEPI que versa sobre el fondo en la practica
se materializa a través de un Oficio pero evidentemente se trata de un Acto
Administrativo al amparo de lo dispuesto en el articulo 65 del Estatuto del
Régimen Juridico Administrativo de la Funcion Ejecutiva pues constituye a
todas luces una declaracion de caracter administrativo que sin lugar a dudas
producira efectos juridicos individuales de manera directa, en nuestro caso
especifico para el importador cuando se confirme la medida y al titular del
derecho de propiedad intelectual cuando se revea la medida; y paralelamente
el Oficio emitido por el IEPI respecto del fondo de la cuestidon contiene todos los
elementos del articulo 121 del ERJAFE consecuentemente dicho oficio o
resolucién administrativa es susceptible de todos los recursos administrativos
contemplados para los actos administrativos. En el evento en que la medida
sea confirmada por el presidente del IEPI se notificara a la Gerencia Distrital de
la Corporacion Aduanera Ecuatoriana con el fin ulterior de que se pongan los
bienes materia de la infraccién a disposicion del Fiscal correspondiente; asi
mismo si el pronunciamiento del IEPI es de revocar la Medida en Frontera en

éste caso la notificacion a la Gerencia Distrital estara encaminada a la
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liberacibn de las mercancias por Aduana siguiendo el proceso de
nacionalizacion correspondiente, y por tal el ingreso dentro de los circuitos de

comercializacion de las mismas dentro del territorio.

En el evento en que se confirme la medida en frontera como valida el hecho
que fundamenta la misma constituiria per se una infracciéon o al menos tendra
considerable importancia a futuro pues tanto el expediente como la mercancia
se ponen a disposicion del Fiscal competente quien impulsara el proceso penal.
Es importante resaltar que los delitos de propiedad intelectual son delitos de
accion publica, y por tal no cabrian arreglos transaccionales entre privados;
pues al amparo de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual se castigan
con prision a los delitos de propiedad intelectual: (i) de tres meses a tres afios y
multa de quinientos a cinco mil unidades de valor constante (UVC) cuando
concurran las circunstancias estipuladas en los articulos 319, 320, 323 y 324
de la Ley de Propiedad Intelectual (i) de un mes a dos afios y multa de
doscientos cincuenta a dos mil unidades de valor constante cuando concurran
circunstancias estipuladas en los articulos 321, 322, 325 y 326 de la Ley de
Propiedad Intelectual; considerdndose al efecto como agravantes las
circunstancias del articulo 327 del referido cuerpo legal.

Si bien hasta la sentencia ejecutoriada en lo penal no se podria afirmar de
manera categorica que se trata de un delito, el pronunciamiento del IEPI sobre
el fondo en adicién a que existiere un informe pericial en materia de propiedad
intelectual, constituirian elementos de juicio de trascendental importancia
dentro del proceso penal pues por un lado existe una Resolucién del organismo
especializado en materia de propiedad intelectual que determina la validez,
legalidad y legitimidad de la medida al momento de confirmarla, y por otro lado
de existir un peritaje que por ejemplo determine una falsificacion de marca; el
procedimiento penal posiblemente lleve la suerte de un pronunciamiento no
muy favorable para el importador si llegaren a concurrir ademas los elementos
constitutivos del delito. Pero en el evento en que no se llegare a determinar lo

anterior si bien el valor probatorio tanto de la Resolucion del IEPI cuanto de los



48

peritajes que constan en el expediente de la Medida en Frontera son elementos
de juicio relevantes principalmente si es que se llegare a ventilar un proceso
civil, como acotamos con anterioridad no necesariamente van a determinar

responsabilidad penal.

De lo anterior podemos colegir que la Medida en Frontera esta lejos de ser un
elemento necesario previo a fin de instrumentar la accion penal, y por tal como
detallamos anteriormente no existe prejudicialidad alguna. EI articulo 40 del
Cddigo de Procedimiento Penal Ecuatoriano estipula que sdlo en los casos en
qgue la ley expresamente determine que la instrumentacion de la accién penal
depende de cuestiones prejudiciales no podra iniciarse el proceso penal. Asi
de manera asertiva afirma respecto a éste tema el Abogado Flavio Arosemena
Burbano, experto guayaquilefio en materia de propiedad intelectual, en su
articulo La Independencia De Las Responsabilidades Civil Y Penal En Materia

De Propiedad Intelectual,

No hay tal sefalamiento expreso en las normas que rigen la propiedad
intelectual en nuestro pais, por lo tanto, no hay prejudicialidad en los asuntos de
propiedad intelectual. Puede entonces el perjudicado acudir a las autoridades
civiles, tanto administrativas como judiciales, y/o a las penales, a su discrecion.?®

En lo que refiere al procedimiento penal existen dos modos en los cuales
quienes vieren lesionados sus derechos de propiedad intelectual entablarian un
proceso: (i) ElI primero seria evidentemente al conocer que estarian por
nacionalizarse productos que atenten contra la propiedad intelectual o de
hecho éstos hayan ingresado ya a los circuitos de comercializacion, el
perjudicado podria acudir con su Denuncia directamente ante el Fiscal
competente con el fin ulterior de que todos y cada uno de los items en
consideracion después de haberse demostrado su ilegitimidad sean destruidos
por una orden judicial y por otro lado se condene en lo penal al infractor; (ii) La

segunda posibilidad se daria después de una resolucién por parte del

% La Independencia De Las Responsabilidades Civil Y Penal En Materia De Propiedad
Intelectual, Flavio Arosemena Burbano, LL.M. Articulo Portal Electrénico de la Asociacion de
Expertos en Propiedad Intelectual de la Universidad Catdlica de Santiago de Guayaquil.
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Presidente del IEPI o quien haga sus funciones, la misma que una vez
ejecutoriada disponga en su parte resolutoria ratificar la medida como valida y
por lo tanto subsidiariamente ordene se pongan los bienes objeto de la
infraccion a disposicion del Fiscal competente quien iniciara el proceso penal

respectivo.

3.3 Doctrina — El Caso de Peru

Es sano mirar realidades cercanas que de algin modo nos pueden llevar a
sacar conclusiones constructivas respecto del manejo legislativo en una
jurisdiccion distinta, con el fin de mejorar las falencias de nuestro sistema.
Para el presente estudio hemos tomado a consideracién el caso de Perd como
referente latinoamericano a seguir en lo que a la aplicacion de medidas en

frontera se refiere.

El caso del Peri es quizd un icono en lo que respecta a desarrollo pues
convergen instituciones de la administracion publica que tienen por Ley
claramente establecidas sus atribuciones especificamente para aplicar una
medida en frontera y sobre todo un procedimiento claramente delineado. Al
igual que en nuestro pais el proceso de una medida en frontera en el Peru se
inicia por un acto administrativo dual en el cual intervienen por un lado la
Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria SUNAT y por otro el
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual INDECOPI. Es importante rescatar que la SUNAT fue
creada mediante Ley No. 24829 y Ley General aprobada mediante Decreto No.
501 donde inicialmente cumplia funciones de oficina nacional de rentas en la
Republica del Perd, sin embargo posteriormente mediante Decreto Supremo
No. 061-2002-PCM en concordancia al articulo 13 de la Ley No. 27658 la
Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria asume las obligaciones
y funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas; consecuentemente
en la actualidad la SUNAT es el organismo encargado de la administracion

tributaria asi como también de la potestad aduanera a nivel nacional.
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Paralelamente INDECOPI fue creado mediante Decreto Ley No. 25868 por un
lado cumple las funciones de una oficina nacional de propiedad intelectual e
igualmente controla y sanciona los asuntos derivados de la competencia

comercial y las practicas antimonopolio en la Republica del Peru.

La razén por la cual la realidad de la Republica del Perd fue tomada en cuenta
para la presente se circunscribe al hecho de la cercania con la cual se ejerce la
medida en frontera, a saber en el caso de la Republica del Pera asi como en
nuestro pais intervienen dos autoridades administrativas autbnomas e
independientes.  Asimismo es importante analizar el escenario juridico
existente en el Peru enfocado en la legislacion aplicable a las actividades
Aduaneras, de éste modo la Ley No. 27444 referente al Procedimiento
Administrativo General regula la sustanciacion de los procesos en esfera
administrativa, con lo cual se complementa la Ley No. 27584 la misma que
regula el Proceso Contencioso Administrativo; y finalmente en el escenario
Aduanero convergen la Ley General de Aduanas asi como también la Ley de
Delitos Aduaneros. Hasta aqui no existe mayores diferencias con nuestro
ordenamiento juridico, pues para el caso del procedimiento administrativo en
nuestro pais nos regimos al Estatuto del Régimen Juridico Administrativo de la
Funcion Ejecutiva y en lo referente a los procesos contencioso administrativos
nos regimos a la Ley de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, asi también
nuestra ley Organica de Adunas regula el espectro de la administracion
aduanera y su potestad punitiva y determinadota; la diferencia sustancial seria
gue en nuestro pais no poseemos una ley o cadigo de delitos aduaneros como
el caso del Peru, lo cual como veremos mas adelante no es lo que a nuestro

ordenamiento juridico le estaria faltando.

Siguiendo nuestra linea de analisis respecto al escenario Peruano es meritorio
resaltar la creacion del Decreto Legislativo No. 1092 de 2008 el mismo que
aprueba y regula el procedimiento de las Medidas en Frontera para la
proteccion de los derechos marcarios, derechos de autor y derechos conexos.

El referido decreto busca implementar lo establecido en el ADPIC vy
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adicionalmente dentro de los considerandos de la publicacion de la referida ley
se alude a la ratificacion del acuerdo de Promocion Comercial suscrito con los
Estados Unidos de Norteamérica, sustentado en ésta normativa la necesidad
imperiosa de reglamentar la Medida en Frontera y dotar a la Administracion de
Aduanas con medios pertinentes para que éstas puedan efectuar controles y
cumplir con los compromisos establecidos en calidad de suscriptores de la
OMC.

El valor agregado del Decreto Legislativo No. 1092 viene dado en razo6n a la
quinta disposicién complementaria final que establece lo siguiente:

Facultades jurisdiccionales.- La autoridad competente, cuando un mandato
judicial asi lo determine, debera destruir las mercancias piratas o falsificadas, a
menos que el titular del derecho consienta en que se disponga de ellas de otra
forma. En casos apropiados las mercancias de marcas falsificadas podran ser
donadas con fines caritativos cuando la remocion de la marca elimine las
caracteristicas infractoras de las mercancias y estas ya no sean identificables
con la marca removida. Con respecto a mercancias de marca falsificada, la
simple remocién de la marca adherida ilegalmente no sera suficiente para
permitir que las mercancias ingresen en los canales comerciales.®

Considerando para efectos de la presente entendemos al término “autoridad
competente” ya sea al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual o el Poder Judicial de la Republica del
Peru tal y como reza el literal b) del articulo 2 del referido Decreto Legislativo;
lo cual nos da un sustento legal de que como consecuencia de la aplicacién de
una Medida en Frontera en el Peru se puede solicitar la destruccion inmediata
de la mercancia infractora ya sea en via administrativa por medio de una
resolucion de INDECOPI o en su defecto solicitar ante el Poder Judicial se
proceda en éste respecto. Subsidiariamente en sintonia con el antedicho
decreto legislativo la SUNAT por medio de Resolucion de la Superintendencia
Nacional Adjunta de Aduanas aprobo el Instructivo a fin de reglamentar las

medidas en frontera a solicitud de parte interesada especificamente en lo que

% Decreto_Legislativo No. 1092 de junio 27 de 2008 de la Republica_del Pert . Que
aprueba medidas en frontera para la proteccion de los Derechos de Autor o Derechos Conexos
y los Derechos de Marcas. Quinta Disposicion Final.




52

refiere a los requisitos necesarios a fin de justificar la titularidad del Derecho de
Propiedad Intelectual.
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CAPITULO IV

4 PROPUESTA

4.1 Necesidad de Modernizar la Legislacion Vigente en

Procesos de Medidas en Frontera

Una vez analizadas las falencias de nuestro sistema juridico actual nos
encontramos frente a una realidad en la que es necesario instrumentar
parametros de aplicacion de las Medidas en Frontera que esguematicen o
bosquejen un proceso administrativo unificado empezando por delimitar las
acciones de la Corporacion Aduanera Ecuatoriana en coordinacién con el
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, implementando de ésta
manera los presupuestos establecidos en el ADPIC. En lo que respecta a
legislacion comunitaria la institucion juridica de las Medidas en Frontera se
encuentra claramente estipulada, pero como es usual en éste tipo de leyes
modelo donde se establece de modo general el ejercicio de una accién con el
fin ultimo de que en cada una de las jurisdicciones se componga un medio
juridico local que puede ejecutar asertivamente lo estipulado, se vuelve
imperioso concretar lo segundo dentro de nuestra legislacion para que asi la

accion sea eficaz en nuestro medio.

En base a lo que establece el ADPIC dentro de su seccion cuarta en el articulo
cincuenta y nueve estipula la posibilidad de impugnacion de la Medida ante
autoridades judiciales competentes, las mismas que del mismo modo estarian
facultadas en ordenar la destruccion de las mercancias infractoras de los
derechos de propiedad intelectual. Sin perjuicio de lo anterior el numeral
octavo del articulo 50 del ADPIC que se refiere a las medidas provisionales es
muy claro en manifestar la posibilidad de ordenar medias provisionales como
consecuencia de procesos administrativos, esto sin lugar a dudas aterriza en

nuestra realidad juridica pues al amparo de lo dispuesto en el numeral segundo
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del articulo 139 del Estatuto del Régimen Juridico y Administrativo de la
Funcion Ejecutiva en lo referente al proceso administrativo la adopcion de una
medida contemplada expresamente en la ley que tenga caracter de provisional
deberd ser confirmada, modificada o revocada; es decir debera existir una
pronunciacién sobre el fondo de la cuestion de modo consustancial a la
iniciacién del procedimiento; el mismo que sera susceptible de recurso como lo
hemos desarrollado previamente pues al amparo de nuestra legislacion dicho
pronunciamiento o resolucion del Presidente del IEPI o de quien haga sus
veces es en si mismo un acto administrativo. Este es quizéa el referente juridico
mas claro en el cual se puede corroborar a todas luces que la Medida en
Frontera en el Ecuador no caducaria pues el pronunciamiento del Presidente
del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual estaria resolviendo el fondo
de la cuestion y por tanto se esté reflejando una eficacia en la resoluciéon mas
no una satisfaccién concretada en el resultado de la misma que deberia ser la
oportunidad en las 6rdenes de destruccion o eliminacion de las mercancias

infractoras en el menor tiempo posible una vez confirmada su ilegitimidad.

En éste mismo respecto lo que se deberia perseguir es un manejo oportuno en
lo que respecta a las mercancias adulteradas, ya que por el medio en el que se
desenvuelven éstas cuestiones en nuestro pais, se limitarian incluso
actuaciones de corrupcién como puede ser las intromisiones parciales de modo
ilegal de mercancia objeto de la medida. Subsidiariamente seria importante
limitar del mismo modo la picardia que podria existir por parte de los infractores
en instrumentar por ejemplo recursos extraordinarios de revision respecto de la
marca registrada del titular, sin que esto conlleve un presupuesto de
indefensién sino buscando simplemente evitar dilatorias que sean ajenas en si
mismas al proceso administrativo que en esencia se sustenta por su naturaleza

en un principio de celeridad procesal.

Como hemos manifestado anteriormente lo ideal es que el proceso relativo a
las Medidas en Fronteras esté contemplado por ley como en el caso del Perd,

pues en base al principio de tipicidad de la norma contemplado en el articulo
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194 del Estatuto del Régimen Juridico y Administrativo de la Funcion Ejecutiva
es sustancial la prevision legal; y quiza ésta es la razon primordial por la cual
un reglamento a la ley e incluso un reglamento interno de aplicacion entre el
IEPI y la CAE serian insuficientes y podrian rayar en ilegitimos por el mismo
hecho de que contemplarian cuestiones que estan mas alla de lo establecido
por la Ley, en consecuencia para concluir el presente analisis considero
necesaria una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual en la cual se estipule
claramente lo contemplado en el texto del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual y tener de ése modo una aplicacion
satisfactoria de la Medida en Frontera en el Ecuador.

4.2 Objetivos Mediatos

En procura de incrementar las actuaciones a peticion de parte en lo referente a
Medidas en Frontera en nuestro pais seria necesario un marco de cooperacion
entre el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y la Corporacién
Aduanera Ecuatoriana que tenga como fin ulterior un intercambio de
informacion a tiempo real de los procesos de nacionalizacion que se llevan ante
la CAE, la razén de ello esta sustentada en el articulo 116 de la Ley Organica
de Aduanas que establece que la informacion relativa al comercio exterior
procesada por la Corporacion Aduanera tiene el caracter de pablica. Este seria
el Unico mecanismo logistico en aduana que habilitaria a los titulares de los
derechos de propiedad intelectual en sospechar con motivos validos que se
prepararia una importacién que lesione sus derechos conforme lo estipulado en
el articulo 51 del ADPIC. En éste marco de cooperacion se podria ademas
incluir aspectos de capacitacion de funcionarios y peritos del Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual a los analistas de Aforo asi como al
personal de Fiscalizacibn e Inteligencia de la Corporacibn Aduanera
Ecuatoriana, incluso seria prudente establecer un mecanismo de delegacién de
funcionarios del IEPI en éstas dependencias de la CAE considerando la

fragilidad e importancia de éstas funciones para el comercio.
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£ AIDUANA

SN O, BULIAG RS

Guayaquil, 9 de octubre de 2008

UAFG-OF-1294-2008

ECONOMISTA
ALEX RODRIGUEZ

DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA

Corporacion Aduanera Ecuatoriana
En su despacho.-

De mis consideraciones:

60

ANEXO 1

Por este medio remito a Usted copras simples de la declaracion aduanera registrada con

refrendo  028-08-10-081927 del importador TIA S.A., de las mercancias que fueron
i

aforadas por el senor Edson Espinoza V.,

en el cual  se enconuwd ZAPATOS

DEPORTIVOS con imégenes de la marca PUMA, que presurmiblemente vulnerarfan los
derechos de propiedad intelectual, adjunta 2 muestras.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

e
ETRATH g,
P

s
JQ # 3 )

Sy l G i
MK TOKENA GOMEZ V.

1
Su F%?Qr de Aforo Fisico I Distrito
Corpotati jafiera Ecuatoriana

Adjunto.2 MUESTRA
cc.: Archivo

+ 3 LT 1003

re:4s

Elaborade por: Janet Chavez |
Fecha de Elaboranidn 09 10.08
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&
ADUANA

DEIL ECUADOR
Guayaquil, 09 de septiembre de 2008

Ingeniera

Maria Lorena Gomez

SUPERVISORA DE AFORO FISICO
Corporacion Aduanera Ecuatoriana
En su despacho.-

De mis consideraciones:

El presente tiene como objeto comunicarle la novedad encontrada durante el aforo del
refrendo  028-2008-10-081927, del contenedor NYIKUB445687, perteneciente al
Importador TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A., cuyo Agente de
Aduanas es el senor CALDERON MAQUIAVELLO ROBERTO.

En el aforo fisico, se detectaron zap'ltos cuya descripcién en factura es “ES05-B2186C” v
“ES05-SF8441.”. Al revisar la mercancia se evidencid ZAPATOS con disenos similares a
los de marca “PUMA®, los cuales podrian vulnerar derechos de propiedad intelectual.

Por lo antes expuesto, solicito se envien las muestras de las mercancias en discrepancia, a la
Gerencia de Fiscalizacion, para que a su vez estas sean remitidas al IEPI y se pronuncien al
respecto. Para el efecto se envian 2 Zapatos con las caracteristicas indicadas.

Sin otro particular informo para fines pertinentes y adjunto copias de la documentacion.

Atentamente,

6&‘?—\::?,.\ ==
Edson Espinoza Vargas
ANALISTA DE PROCESOS

AFORO FISICO
DISTRITO I

Adj. 2 Muestras y copias de la documentacién
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ANEXO 2

Oficio No.- CAE-GFZ-DI-1563 Corporavion Advaners Evuatoriann

. s Av. 25 de Julio Km. 2,5
: ol 2 ]
Guayaquil, 22 de septiembre de 2008 Ve Pirits MariGin

PBX: 04-2480640 ADUANA

Guayaquil-Ecuador
o A BOV.CE DEL ECUADOR
Abogado
Jorge Andrés Mestanza Ponce
Subdirector Regional del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (e)
IEPI
Guayaquil.-

De mi consideracidn:

Pongo en su conocimiento, que se informd al Departamento de Inteligencia de la Gerencia de Fiscalizacion, que al
vealizar el acto administrative de _Aforo Fisico de las mercancias del importador SOCIEDAD PREDIAL Y
MERCANTIL MILATEX S.A., amparadas bajo el refrendo 028-08-10-077685 (anexo 1), s
enconfraron muiecas con imdgenes de los personajes de HANNAH MONTANA, que podrian vuinerar
Derechos de Propiedad Intelectual de la marca registrada HANNAH MONTANA (DISNEY
ENTERPRISES INC.), adiunto muestra fisica.

Con el fin de cumpliv con lo estipulado en el Articulo 342 de la Ley de Propiedad Intelectnal, indico a confinuacion
wn andlisis pormenarizado sobre el caso:

1- El producto viene embalado en cartones, en los cwales no se observan las marcas en diserepancia,

2- El valor FOB declarado por ei importador para cada docena de rusiecas es de USD 17.78, y la cantidad
es de 400 docenas, con item No. G123-9SDLL seprin factura No. BEL-001900,

3- El empague de la musieca presenta imdgenes de los persongjes de HANNAH MONTANA, ademds
ewenta con el nombre [ANNAH MUSICAL; adicional a esto la musieca interpreta una de las canciones
del personaje. No se identifican en estas mercancias referencias de procio, cidigo de e, licencia o
autarizacidn de distribucidn, marca comercial, derecho de autor o registro (™ ©®)

4-  Las mercancias tienen como procedencia CHIWAN - CHINA, y el embarcador es BRI GHT
EXPORTS LIMITED.

Mediante Oficio No. CAE-GFZ-DI-1564 (anexo 2), se comunics al Importador que el irimite de
nacionalizacion de su carga  ba sido suspendido hasta que el Instituto Ecualoriana de  Propiedad Intelectial
conforme lo establece ef art. 342 de la ey de Propiedad Intelectual Confirme o Revoque la medida en frontera
aplicada por la Corporacidn Aduanera Ecuatoriana. )

Medsante Oficio No. CAE-GFZ-DI-1565 (anexo 3), se comunicd al Estudio [widio TOBAR &
BUSTAMANTE, apoderados de la marca HANNA MONTANA (DISNEY ENTERPRISES,
INC.), sobre la medida tomada por la Corporacién Aduanera Ecnatoriana,

Avcogténdonos al Articulo 342 de la Ley de Propiedad Intelectnal, solicite a nsted con est
0 Tevocar las medidas tomadas.
Alentaments,

_'F_,con. )fz;vier Cardeénas M.

Gerente de Fiscalizacion
CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

C.c File

a;:!efezé’éir:g; colt
v e
3 y

ADJUNTO: 1 MUNECA
Fecha: 22/09/2008,
Elaborado por Nelson Yéper IH.
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Corporacién Aduanera Ecualoriana
Av. 25 de Julio Km. 2,5
Via Puerto Maritimo
PBX: 04-2480640
Oficio No.- CAE-GFZ-DI-1564 Guayaquil-Ecuador ‘ADUANA
Guayaquil, 22 de septiembre de 2008 www.aduana.gov.ec DEL ECUADOR

Sednores

SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX §.A
Eloy Alfaro 231 y Alberto Reyna

Teléfono: 232 6456

Cindad.-

De mi consideracion:

Por medio del presente notifico a Usted, que la Corporaciin Aduanera Ecuatoriana, ha procedido a suspender el
trimite de nacionalizacion de la carga amparada bajo refrendo 028-2008-10-077685, porgue se presume que las
mismas podrian valnerar devechos de propiedad intelectual de la marca HANNAH MONTANA. Con estos
antecedentes, hemos procedido a notificar al Instituto FEcuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante Oficio No.
CAE-GFZ-DI-1563 (anexo), con el fin de que el Subdirector Regional de! IEPI, amparado en lo gue estipula o
Art. 342 de la Ley de Propiedad Intelectual, confirme o revogue la medida tomada por la CAE.

Por la atencién brindada af presente, #ie suscribo de usted.

Atentamente,

Econ. Xavier Cardenas M

Gerente de Fiscalizacion

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA
C.c. File

Fecha: 22/09/2008
Elaborado por: Nelson Yépez .



Corporacién Aduanera Ecuatoriana
Av. 25 de Julio Km. 2,5
Via Puerto Maritimo
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Oficio No.- CAE-GFZ-DI-1565 éif;,aqou‘éfgioﬁi? ‘ADUANA

Guayaquil, 22 de septiembre de 2008 www.aduana.gov.ec

Doctor

Alfonso Rivera

Estudio Juridico TOBAR & BUSTAMANTE
Aw. 12 de Octubre N26-97 y Lincoln

Telf.: 2 986456 Ext. 128

Quito.-

De mi consideracion:

La Gerencia de Fiscalizacion, amparada en ol Ari. 42 numerales 2 y 7 del Reglamento Orgdnico Funcional y,
dando cumplimiento a lo estipulado en el Art. 342 de la Ley de Propiedad Intelectual, informa a usted que en el
Puerto de Guayaguil, se ha procedide a suspender el trdmile de nacionalizaciin de las mercaderias amparadas bajo el
referendo No.- 028-08-10-077685, del Importador SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL
MILATEX S.A., por encontrarse muecas con imdgenes de los personajes de HANNAH M ONTANA, las
cuales se presumen que puedan violar derechos de Propiedad Intelectual (5e adjuntan fotos) de la marca HANNAH
MONTANA (DISNEY ENTERPRISES INC.). Mediante Oficio No. CAE-GFZ-DI-1563
(anexo), se notificd al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelestual, con el fin de que el Subdirector Regional del
1EPL amparads en lo que estipula el Art. 342 confirme o revogie la medida tomada por la CAE.

Con estos antecedentes, y teniendo conocimiento por parte del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI),
gue ¢l Estudio Juridicco TOBAR & B USTAMANTE, es ¢ apoderado de la marca HANNAH
MONTANA (DISNEY ENTERPRISES INC.), informamos a usted del particular para que lomen las
medidas que usiedes consideren pertinentes ante el IEPL

Por la atencién brindada al presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

Econ. Xavier Cardenas M.
Gerente de Fiscalizacion

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA
C.c. File

Fecha: 22/09/2008
Elaborado por: Nelson Yépez M

DEL ECUADOR



IEPI

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL —IEPI.-
SUBDIRECCION REGIONAL GUAYAQUIL

Oficio No. 382 - 2008- G - MF - |IEPI

Guayaquil, 25 de septiembre de 2008.

wy .

Sefior economista ™ 9 {

Xavier Cardenas Moncayo m o rcf’-r_h___
GERENTE DE FISCALIZACION i T e Q
Corporacion Aduanera Ecuatoriana, CAE e X o~ \-#
Av. 25 de Julio Km. 2.5 o o~
Via Puerto Maritimo (3 =
Fax No. 04 2480 640 Extension 1192 2 =%
Guayaquil = o

Senor Gerente:

En atencion a su oficio No. CAE-GFZ-DI-1563, de 22 de septiembre de 2008,
recibido en este despacho con fecha 23 de septiembre del 2008, manifiesto a usted
lo siguiente:

ANTECEDENTES:

Usted, sefior Gerente, en el oficio antes referido, indica que: *(...) al realizar el acto
administrativo de Aforo Fisico de las mercancias del importador SOCIEDAD
PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A., amparadas bajo el refrendo 028-08-10-
077685 (anexo 1), se encontraron mufecas con imagenes de los personajes de
HANNAH MONTANA, que podrian vulnerar Derechos de Propiedad Intelectual de
la marca registrada HANNAH MONTANA (DISNEY ENTERPRISES INC.), adjunto
muestra fisica. (...)"

Adicionalmente usted sefiala que: “(...) 1- El producto viene embalado en cartones,
en los cuales no se observan las marcas en discrepancia. 2- El valor FOB
declarado por el importador para cada docena de mufiecas es de USD 17.78, y la
cantidad es de 400 docenas, con item No. G123-9SDLL segtin factura No. BEL-
001900. 3- El empaque de la mufieca presenta imagenes de los personajes de
HANNAH MONTANA, ademas cuenta con el nombre JANNAH MUSICAL; adicional
a esto la mufieca interpreta una de las canciones del personaje. No se identifican
en estas mercancias referencias de precio, codigo de item, licencia o autorizacion
de distribucion, marca comercial, derecho de autor o registro (™ © ®). 4- Las
mercancias tienen como procedencia CHIWAN — CHINA, y el embarcador es
BRIGHT EXPORTS LIMITED. (...)".

La muestra fisica adjunta al oficio No. CAE-GFZ-DI-1563, de 22 de septiembre de
2008, recibido en este despacho con fecha 23 de septiembre del 2008, comprende
en una mufieca que presenta la imagen y denominacion de los personajes de
HANNAH MONTNA y ademas cuenta con el nombre JANNAH MUSICAL.

Mediante oficio No. CAE-GFZ-DI-1564, de 22 de septiembre de 2008, y al amparo
del articulo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual, se ha notificado al importador
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INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI.-
SUBDIRECCION REGIONAL GUAYAQUIL

SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A, que su mercaderia ha sido
detenida por presumir que podria vulnerar los derechos de propiedad intelectual de
las marcas y derechos de autor sobre los personajes HANNAH MONTANA.

Mediante oficio No. CAE-GFZ-DI-1565, de 22 de septiembre de 2008, cuya copia
ha sido acompafada en el informe que remite la CAE a esta Institucion, se ha
informado al Estudio Tobar & Bustamante, apoderados de la compaiia DISNEY
ENTERPRISES, titulares de las marcas y derechos de autor sobre los personajes
de HANNAH MONTANA, sobre |la medida tomada.

Por fin, mediante el oficio No. CAE-GFZ-DI-1563, de 22 de septiembre de 2008,
recibido en este despacho con fecha 23 de septiembre del 2008, usted, sefior
Gerente, solicita que el Subdirector Regional del Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual IEPI confirme o revoque la medida adoptada.

BASE LEGAL:

El articulo numero 250 y siguientes de |la Decision 486 de la Comunidad Andina de
Naciones.

El articulo 342 de la Codificacion de la Ley de Propiedad Intelectual, codificacion
2008-13 publicada en el Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006,
dispone:

“La Corporacion Aduanera Ecuatoriana y todos quienes tengan el control del
ingreso o salida de mercaderias al o desde el Ecuador, tienen la obligacion de
impedir gue ingresen o se exporten productos que de cualquier modo violen los
derechos de propiedad intelectual.

Si a peticion de parte interesada no impidieren el ingreso o exportacion de tales
bienes, seran considerados complices del delito que se cometa, sin perjuicio de la
sancion administrativa que corresponda.

Cuando impidieren, de oficio o a peficién de parte, el ingreso o exportacion de
cualquier producto que viole los derechos de propiedad intelectual, lo pondran en
conocimiento mediante informe pormenorizado al Presidente del IEPI, quien en el
téermino de cinco dias confirmard o revocara la medida tomada. Confirmada la
medida, los bienes seran puestos a disposicion del fiscal competente.

Si la Corporacion Aduanera Ecuatoriana o cualquier otro funcionario competente se
hubiere negado a tomar la medida requerida o se hubiere pronunciado en el
término de tres dias, el interesado podra recurrir directamente, dentro de los fres

dias, posteriores, al Presidente del IEPI para que la ordene.”

(...)

El articulo 24 de la Codificacién de la Ley de Propiedad Intelectual, codificacion
2006-13 publicada en el Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006,
que dispone:

“El derecho de importacién confiere al titular de los derechos de autor la facultad de
prohibir la introduccién en el territorio ecuatoriano, incluyendo la transmision
analégica o digital, del original o copias de obras protegidas, sin perjuicio de
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INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPL.-
SUBDIRECCION REGIONAL GUAYAQUIL

obtener igual prohibicién respecto de las copias ilicitas. Este derecho podra
ejercerse tanto para suspender el ingreso del original y copias en fronteras, como
para obtener el retiro o suspender la circulacion de los ejemplares que ya hubieren
ingresado. Este derecho no afectara los ejemplares que formen parte del equipaje
personal”,

La Resolucion No. 08-99 P-IEPI, de 10 de septiembre de 2008, emitida debido a
que el Abogado Carlos Cabezas Delgado Subdirector Regional del Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual — IEPI — de Guayagquil, asistira a un curso
organizado por la USPTO, en Alexandria, Virginia, EUA, y ejercera su derecho de
vacaciones anuales y al amparo del articulo 55 del Estatuto del Régimen Juridico y
Administrativo de la Funcién Ejecutiva, donde el Presidente del IEPI, Dr. Alfredo
Corral Ponce, resolvié:

“Art. 1.- Disponer gue, mientras dure la ausencia del abogado Carlos Alberto
Cabezas, el abogado Jorge Andrés Mestanza Ponce, en calidad de Subdirector
Encargado, ejerza las atribuciones y responsabilidades de la Subdireccion Regional
del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual —IEPI- en Guayaquil, que se
encuentran establecidas en el Art. 8.1 del Estatuto Organico de Gestion
Organizacional por Procesos del IEPL

Art. 2.- Delegar temporalmente, al abogado Jorge Andrés Mestanza Ponce, la
atribucién de ordenar medidas en frontera en la Costa y Regién Insular, segin lo
establecido n el articulo 351, literal f), de la Codificacion de la Ley de Propiedad
Intelectual, y en los términos previstos e el articulo 342, inciso tercero, cuarto y
quinto, del mismo cuerpo legal.

Art. 3.- La presente Resolucién regira a partir del 15 al 26 de septiembre de 2008,
sin perjuicio de su publicacién en el Registro Oficial.”

ANALISIS Y CONCLUSION:

Revisados todos los antecedentes remitidos por la Corporacion Aduanera
Ecuatoriana, se determina que existen elementos de juicio suficientes que permiten
advertir que se han transgredido los derechos de propiedad intelectual de la
compafiia, titular de la Marca y Derechos de Autor sobre los personajes de la serie
HANNAH MONTANA, mediante la importacién de mufecas que presentan las
imagenes de dichos personajes, dado que el importador no ha presentado ante la
autoridad aduanera, ninguna licencia que le haya otorgado los titulares de los
derechos de autor (a nivel mundial) de los personajes infantiles sefialados.

También es importante anotar que las mercaderias no vienen en cartones
marcados por el titular de los derechos de propiedad intelectual, ni el de sus
licenciatarios o distribuidores autorizados. Por esta razén no se considera
necesario un peritaje para establecer que se trata de un producto original o falso,
ya que es indudable que quien fabrico la mercaderia esta utilizando dichas
imagenes de los personajes infantiies HANNAH MONTANA, sin las respectivas
licencias de uso.

Ademas, pese a que por medio del oficio No. CAE-GFZ-DI-1565, se ha informado
al importador SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A scbre las
novedades presentadas en la aduana con respecto a su importacién, éste no ha
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SUBDIRECCION REGIONAL GUAYAQUIL

remitido a la CAE la documentacion necesaria que demuestre la originalidad de los
productos o la titularidad de los derechos de la propiedad intelectual usada en
ellos.

Por las razones expuestas y en ejercicio de la atribucion a mi delegada, prevista en
el articulo 342 de la Codificacion de la Ley de Propiedad Intelectual, confirmo la
medida tomada por la Gerencia de Fiscalizacion de la Corporacion Aduanera
Ecuatoriana, con sede en Guayaquil.

De conformidad con la norma antes invocada, los bienes deberan ser puestos a
disposicion del fiscal competente.

Atentamente,

'&% A, Adsng ¥
Abg. Jorge Andrés Mestanza Ponce.
Subdirector Regional

IEPI — Guayaquil
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