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Resumen

El presente trabajo de ftitulacion estd enfocado en dar respuesta a la
inferrogante acerca de si existe 0 no una efectiva proteccion de los derechos
intelectuales por medio de la aplicacion de medidas en frontera en el
Ecuador. Las medidas en frontera son entendidas como un mecanismo de
proteccion que tienen los titulares de marcas o de derechos de autor para
solicitar a la Administracion que se paralice la actividad aduanera en la que

se pudiera vulnerar dichos derechos.

Para llegar al objetivo principal de este frabajo se ha hecho un andlisis
exhaustivo acerca de lo que comprende los derechos intelectuales, asicomo
también, a través de casos y datos estadisticos, una revision del fratamiento
gue se da a las medidas en frontera tanto en Ecuador como en tres paises

latinoamericanos: Colombia, PerU y Argentina.

Al finalizar el presente trabajo investigativo se llegd a severas conclusiones
para finalmente plantear recomendaciones acerca de cémo se podria
proteger de mejor manera los derechos de autor y marcas mediante una

correcta y efectiva aplicacion de las medidas en frontera en el Ecuador.



Abstract

This paper focuses on answering the question of whether or not there is
effective protection of intellectual rights through the application of border
measures in Ecuador. Border measures are understood as a protection
mechanism that trademark or copyright holders have to request the
Administration to stop the customs activity in which such rights could be

infringed.

To reach the main objective of this work, an exhaustive analysis has been
made about what intellectual rights comprise, as well as, through cases and
statistical data, a review of the treatment given to border measures both in
Ecuador and in three Latin American countries: Colombia, Peru and

Argentina.
At the end of this research, we reached strict conclusions and finally made

recommendations on how to befter protect copyrights and frademarks

through a correct and effective application of border measures in Ecuador.

xi



INTRODUCCION

Desde anos atrds ha existido la nocidén de la protecciéon a la propiedad
intelectual, la cual hace referencia tradicionalmente a las creaciones que
provienen de la mente, las cuales pueden incluir obras literarias, obras
artisticas, cientificas y signos distintivos, pero que en el sistema de derecho
ecuatoriano, se encuenfran contempladas ademds las obtenciones
vegetales y los conocimientos tradicionales asociados o no a un recurso
bioldgico o genético, por lo que actualmente es mds preciso hablar de
derechos intelectuales. La propiedad intelectual como su nombre o indica,
le confiere a su titular, ademds de las facultades del dominio tradicionales, la
posibilidad de activar al aparato administrativo o judicial para la defensa de

sus creaciones del intelecto.

La protecciéon de la propiedad intelectual tuvo sus inicios formalmente con
dos convenios internacionales administrados por la Organizacién Mundial de
la Propiedad Intelectual-OMPI: el Convenio de Paris de 1883 para la
proteccion de la Propiedad Industrial; y en el Convenio de Berna, adoptado

en 1886 para la proteccidn de las Obras Literarias y Artisticas.

Conrespecto al Convenio de Paris, son fres las categorias de las disposiciones
fundamentales de este convenio: trato nacional, derecho de prioridad y
normas comunes. El Convenio de Berna, por su parte, fue fundado en fres
principios bdsicos, asi como en una serie de disposiciones especiales para los
paises en vias de desarrollo que busquen beneficiarse de éste. Asi también el
convenio habla sobre excepciones en donde las obras podrdn utilizarse sin
autorizaciéon del autor y sin abonar compensaciones; todos estos principios y
sus excepciones serdn desarrollados de manera exhaustiva en el desarrollo

de la tesis.

En el caso de la normativa andina, a inicios de los anos 70, los paises de la
subregién decidieron establecer un Régimen Comun, el cual se reflejo por

ejemplo en la Decision 24 del Acuerdo de Cartagena, que planted dicho
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régimen para el Tratamiento de los capitales extranjeros y sobre marcas,
patentes, licencias y regalias, estableciendo pautas para las acciones de los
paises, con respecto a esta materia; estando vigente actualmente la
Decision Andina 486 acerca de la Propiedad Industrial y la 351 sobre
Derechos de Autory Derechos Conexos, cuerpos normativos que, en armonia
con los Convenios de Paris y Berna, establecen los principios bdsicos de la
propiedad intelectual desarrollados en la norma interna, principios a los

cuales se hard referencia en el presente trabajo de investigacion.

Hablando ya infernamente, en 1830 cuando el Ecuador se constituyd como
Republica independiente vio la necesidad de tener un marco juridico propio
que regule el accionar de las personas. En este sentido, la preocupaciéon por
la proteccién de la propiedad intelectual estuvo siempre presente ya que
este tema se plasmo en la Constitucion de 1835, precisamente en el articulo
99 que establecia: "“el autor o inventor tendrd la propiedad exclusiva de su
descubrimiento, produccién, por el tiempo que le concediere la ley, y si esta
exigiera su publicacién, se dard al inventor la indemnizacién

correspondiente” (Constitucién Politica del Ecuador, 1835).

En este contexto, como vemos, desde siempre el velar por estos derechos le
corresponde de manera principal a las autoridades gubernamentales de
cada pais en base a los acuerdos internacionales, regionales y leyes

nacionales.

Precisamente, como una forma de proteccion a los derechos intelectuales,
existe un instrumento llomado medida en frontera, regulado actualmente en
Ecuador a través del Codigo Orgdnico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion conocido coloquialmente como
Coédigo ‘“Ingenios” que senala: las medidas en frontera son “medidas
cautelares que pueden ser solicitadas por el titular de una marca o derecho
de autor que tenga conocimiento que dé se vaya a realizar una importacion
de mercancias que lesiones sus derechos. Estas medidas tienen como

objetivo suspender la operacion aduanera y que se retenga la mercancia”
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(Cédigo Orgdnico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad

e Innovacion, 2016).

En el caso de Ecuador, al hacer referencia a las medidas en frontera, es el
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales- SENADI, el que tiene en primera
instancia a su cargo el conocimiento y la resolucién de las medidas en
frontera, pero que al tratarse de actividades que suceden especificamente
en frontera su frabajo podria ir en paralelo junto al Servicio Nacional de
Aduanas del Ecuador-SENAE, ya que esta Ultima entidad es la que segun el
Cddigo Orgdnico de la Produccién, Comercio e Inversiones “COPCI”, realiza
el control no aduanero y la respectiva recaudacion de impuestos a esta

prdctica comercial.

En sintesis, la protecciéon a los derechos intelectuales ha ido evolucionando
desde la propia existencia del hombre hasta llegar a lo que actualmente es.
La proteccién intelectual es reconocida ya como un derecho humano y
reposa en severos instrumentos internacionales, regionales, asi como en las

legislaciones de cada pais.

Uno de los mecanismos adoptados para la protecciéon de los derechos
intelectuales son las medidas en frontera, cuyo concepto fue detallado
anteriormente. Por medio de este trabajo de investigacion se pretende dar
una respuesta al cuestionamiento acerca de la efectividad o no de las
medidas en frontera en el Ecuador, saber su verdadero impacto, para
finalmente en base a la comparacién con ofras legislaciones, proponer

ciertos cambios a las disposiciones legales que lo contemplan.

La principal razén de esta investigacion, es que se considera que no existe el
suficiente grado de conocimiento a nivel académico, profesional y menos
aun en la colectividad, acerca de cudles son las facultades que les asiste a
los titulares de derechos marcarios y de autor, no sélo para oponerse a la
comercializacion de un producto que infrinja su marca o creacion intelectual,

sino para evitar que dicho producto ingrese por las fronteras del pais.
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Es evidente, ademds, que existe un alto grado de desconocimiento acerca
de que el fin Ultimo de la propiedad intelectual, es evitar que los derechos de
los consumidores se vean afectados al adquirir un producto que no es

original.

La investigacion que se realizd fue mixta, debido a que es tedrica, descriptiva
e inductiva. En primera instancia se procedi® a consultar fuentes
bibliograficas relacionadas directamente con el tema, tales como pdginas
web de instituciones publicas, libros, tesis anteriormente desarrolladas,

enftrevistas, entre otras fuentes.

A su vez, la investigacion fue en base al andlisis comparativo entre la Ley de
Propiedad Intelectual y el Cddigo “Ingenios” permitiendo asi valorar el
desempeno, evoluciéon y aplicabilidad a nivel nacional. Luego se procedid al
andlisis de casos reales en el Ecuador en las ciudades de Cuenca y Guayaquil

sobre las medidas en frontera presentadas desde el 2008 hasta el 2020.

Finalmente se hizo una comparacién con leyes que protegen las medidas en
frontera en Perl, Argentina y Colombia especificamente, para
posteriormente generar un andlisis critico, asi como plantear sugerencias y

recomendaciones en base a los resulfados obtenidos.
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CAPITULO 1: LA PROPIEDAD Y LOS DERECHOS INTELECTUALES.

1.1 Nocion de Propiedad y Derechos Intelectuales

Con el fin de realizar un primer acercamiento al tema que se desarrollard en
el presente frabaqjo, es importante esbozar un concepto preliminar de lo que
debemos entender por propiedad intelectual, asi, la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual-OMPI, si bien no define expresamente lo que se
debe entender por propiedad intelectual, sin embargo senala que la
propiedad intelectual se reserva a los tipos de propiedad que son el resultado
de creaciones de la mente humana, del intelecto, lo que nos permite deducir
que la propiedad intelectual es un tipo especial de propiedad, ya que
comprende las tres facultades del dominio, pero que recae sobre los
productos del intelecto humano, y por regla general, los derechos que

implica, tienen una vigencia en el tiempo.

El organismo rector de la materia a nivel mundial, considera que la propiedad
intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras
literarias y artisticas, asi como simbolos, nombres e imagenes utilizados en el
comercio. La propiedad intelectual generalmente se divide en dos
categorias: la propiedad industrial y el derecho de autor, pero en el caso del
Ecuador, como ya se senald inicialmente, actualmente se habla de un
concepto mds amplio como es el de los derechos intelectuales, que
comprenden ademds de los dmbitos ya referidos, a las obtenciones
vegetales y a los conocimientos tradicionales asociados © N0 a un recurso

genético.
Cabe senalar a priori, que las medidas en frontera, en nuestro pais, se

encuentran reservadas Unicamente a la propiedad intelectual, es decir a las

marcas y alos derechos de autor, aspecto que serd retomado mds adelante.
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1.2 Antecedentes Historicos de la Propiedad Intelectual

La mayoria de ramas del Derecho conocidas actualmente se han originado
en el mundo romano; sin embargo, en el caso de la Propiedad Intelectual, el
surgimiento de una rama de Derecho que la regule, es esencialmente

moderno.

No obstante, lo anotado, es importante mencionar ciertos acontecimientos
qgue permitirdn una mejor comprension sobre el origen de la propiedad

Intelectual.

Asi, los primeros indicios de invencion se remontan a los origenes de la vida
humana, pues el hombre desde su existencia empezo a elaborar utensilios o
herramientas de piedra o metal que pudiesen facilitar sus actividades en la

fierra.

Pero, no fue sino hasta el siglo XV cuando aparecen los primeros avances
tecnoldgicos y después del periodo oscuro de la Edad Media, surge lo que se
conoce como privilegios de invencidn, que correspondian a prerrogativas
concedidas por el Rey para poder explotar una invencién. Estas
prerrogativas; sin embargo, no eran un derecho como tal, sino una
recompensa adoptada de varias maneras: un premio metdlico, un sueldo,

una renta para seguir inventando o incluso un puesto en la administracion.

Uno de los primeros privilegios de invencién conocidos en el mundo fue el
otorgado en 1421 porla Republica de Florencia a Federico Brunelleschi el mds
notable arquitecto del Renacimiento para una Barcaza con gria para el

transporte de mdrmol. Este privilegio fue concedido por el lapso de tres anos.

Otro ejemplo se lo encuentra en 1416 cuando el Consejo de Venecia otorgd
a Franciscus Petri un monopolio exclusivo por 50 anos para que Unicamente
él y sus herederos puedan construir un tipo de maquina para majar y

abatanar tejidos.
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Como consecuencia de ello en 1474 se publicé en Venecia la primera ley

que va a regular estos privilegios, conocida como el Decreto de Venecia.

La Ley de Patentes aprobada por el Senado de Venecia en el siglo XV
senalaba que “cualquier persona que haga en esta ciudad un nuevo e
ingenioso artificio, estard obligado a registrarlo en la "Oficina del
Provveditore™ de la Comuna, tan pronto como haya sido perfeccionado y

que sea posible usarlo y aplicarlo”, prohibiendo a otras personas hacerlo.

Asi, alo largo del siglo XV se siguen concediendo estos privilegios de invencion
y fabricacion por todo el continente europeo. Su concesidn se sistematiza
con la promulgacién de instrumentos legales tales como el Estatuto de
Monopolios en Inglaterra en el ano 1624, por el cual se le autoriza al Monarca

conceder monopolios sobre las invenciones.

No obstante, anos mds tarde, mediante un decreto promulgado en
Massachussets, se prohibid la concesion de monopolios a menos que sean

invenciones provechosas para el pais y por poco tiempo.

Asi, fue en 1790 cuando el presidente George Washington publico la primera
Ley norteamericana sobre Patentes y un ano mds tarde Francia también

promulgd su primera Ley sobre Patentes.

Treinta anos mas tarde, en 1820 es aprobada la Ley espanola, que junto con
la Ley francesa han servido como fuente inspiradora en materia de patentes

sobre todo para los paises latinoamericanos.

En relacién a los signos distintivos, autores como Sonia Mendieta, citada por
el tfratadista Marco Matias Alemdn, consideran que “los antecedentes de
este fipo de marca se remontan a la prehistoria, en las cuevas del suroeste
europeo en donde en ciertas pinturas se ha enconfrado marcas en los
animales pintados, las cuales segun parece sirvieron para identificar a los

propietarios...”
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Existen ciertas referencias de que en la antigua Grecia se utilizaban signos
para distinguir los objetos que se realizaban entre sus habitantes, asi también
en Roma servian para distinguir ciertos articulos diarios y sobre todo estos
signos ayudaban a reconocer a los autores para que ellos pudiesen cobrar

sus honorarios.

Adicionalmente a lo expuesto, en la Edad Media los artesanos debian utilizar
algun signo distintivo que diferencie los productos de cada corporacion con
el objetivo de garantizar la calidad a sus respectivos clientes. De esta manera,
parece ser que el origen del derecho marcario se remonta a 1373 con las
Ordenanzas de Pedro IV de Aragdn, que disponia a los tejedores de pano
fabricados en la Villa de Torroella en Espana, la colocacidén de una torre

como marca local.

A pesar de lo mencionado, es luego de la Revolucién Industrial, en el siglo XIX,
cuando la marca adquiere la connotacion que tiene actualmente, puesto
que, al potenciarse el nivel de produccidén de las empresas, empiezan a
generarse falsificaciones y consecuentemente surge la necesidad de una
normativa que pueda controlar el naciente problema; de esta maneraq,
surgen en Europa occidental las primeras leyes que reglan el derecho de

marcas.

A mediados del siglo XIX, casi todos los paises de Latinoamérica empezaron
a promulgar leyes marcarias inspirdndose en el sistema francés que atribuye
el nacimiento de una marca a su uso; a diferencia del sistema alemdn que
condiciona el nacimiento de la marca a la inscripcion de ésta en la oficina

nacional competente.

Enlo que respecta al origen del Derecho de Autor, la concepcidén romana no
incorpord en lo absoluto la idea de creacién en sentido propio, sino que
aplicd a su régimen juridico el concepto de la specificatio que consistia en
un modo auténomo de adquirir la propiedad. El derecho romano estaba mads

inclinado a la proteccién del objeto material que se utilizaba para la escritura
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o la creacién, pero no se enfocd en proteger las invenciones o creaciones

como tal.

Por tanto, el derecho de autor es un fendbmeno moderno que empezd a
tomar forma con la aparicion de la imprenta creada por Gutenberg en 1450
pues en ese momento se producen cambios radicales en el mundo y
aumenta la produccién y venta de obras literarias que comienza a dotar de
derechos a los impresores y a eliminar ciertos privilegios tanto para la iglesia,
reyes o los mds poderosos que deseaban controlar el mercado (Instituto de
Derecho de Autor, 2017); por consiguiente la difusion de la informacion
ocasiond que el conocimiento que era de uso exclusivo de los monasterios

pase a difundirse en los libros escolares de toda Europa.

Pero, no es sino hasta 1709 cuando el verdadero reconocimiento legal a los
autores inicia con el Estatuto de la Reina Ana, “que acabd con el privilegio
Real de 1557 establecido a favor de la Stationers Company, quien ostentaba
el monopolio de la publicacidn de libros en Inglaterra” (Instituto de Derecho
de Autor, 2017), ftransformdndolo en un derecho para los autores y
concediéndose la impresidn y venta de su obra por un periodo de 14 anos,
renovable por el mismo plazo.

En Espana, por la Real Audiencia de 1762, 1763 y 1764 se concede a los

autores el derecho exclusivo de imprimir su libro, con cardcter hereditario.

No obstante, no fue sino hasta luego de la Revoluciéon Francesa en 1789 que

surge el derecho de autor que rige hoy en dia en Europa.

En 1813 las Cortes de Cddiz, conceden al autor el derecho exclusivo de
publicar y reproducir sus obras durante toda su vida y adicional se le otorgd

a los herederos la facultad de reproducirlos por un tiempo limitado.
Finalmente, en el siglo XX se reconoce universalmente al derecho de autor

como un derecho del individuo, en la Declaracidn Universal de Derechos
Humanos de 1948 (Instituto de Derecho de Autor, 2017).
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1.3 Regulacién de la Propiedad Intelectual en el Ecuador

En lo que respecta a la regulacién de la propiedad intelectual; y mds
especificamente a los derechos intelectuales, existen cinco tipos de cuerpos

normativos que regulan esta materia en el pais:

1.-Constitucion de la Republica

2.-Instrumentos Internacionales:

2.1. Convenios internacionales tales como el Convenio de Paris sobre la
Proteccidén de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna para la
Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas (1886).

2.2. Acuerdos tales como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, 1996)

2.3. Tratados administrados por la OMPI, como el Tratado sobre el Derecho
de Autor TODA, (2002).

3.-La Normativa supranacional como la Decision 351 de la Comunidad
Andina sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, La Decision 486 sobre
Propiedad Industrial, y la Decisidon 345 sobre Obtenciones Vegetales.

4.- La Ley Nacional, especificamente El Cédigo Orgdnico de la Economia
Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacién, conocida
coloquialmente como Cédigo “Ingenios” (2016).

5.- Reglamento General al Cédigo “Ingenios”

A continuacion, desarrollaremos cada una de estas fuentes:

1. La Constitucion de la Republica.

El primer antecedente normativo ecuatoriano sobre la regulacidon en materia
de propiedad intelectual, se remonta a la Constitucién de 1835, articulo 99,

que hacia referencia a la Propiedad Intelectual en los siguientes términos:

Art. 99.- “El autor o inventor tendrd la propiedad exclusiva de su
descubrimiento o produccidn, por el tiempo que le concediere la ley; vy si esta
exigiera su publicacion, se dard al inventor la indemnizacion

correspondiente” (Constitucion Politica del Ecuador, 1835).
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La Constitucion del 2008 senala en forma expresa la proteccion a la
propiedad intelectual y reconoce en forma tacita los derechos intelectuales

sin hacer mencidn de ellos, como se muestra en los siguientes articulos:

El arficulo 322 de la Constitucion titulado “Propiedad Intelectual” senala que
“reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que
senalalaley”. La Constitucion se referia ala Ley de Propiedad Intelectual que
en su articulo 1 determinaba: “El Estado reconoce, regula y garantiza la
propiedad intelectual adquirida de conformidad con la Ley, las Decisiones
de la Comisién de la Comunidad Andina y los convenios internacionales

vigentes en el Ecuador” (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008).

De manera especifica, referente a los Derechos de Autor y Derechos
Conexos, el articulo 22 de la Constitucion ftitulado “Derecho al desarrollo
arfistico y cultural” garantiza la proteccidn del derecho de autor
expresamente. Este articulo vincula y concibe de manera inseparable el
desarrollo creativo, cultural y artistico con el derecho de propiedad
intelectual como el incentivo y recompensa necesaria para los creadores y

artistas que generan cultura en nuestro pais.

Art. 22.- “Las personas fienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al
gjercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artisticas, y a
beneficiarse de la proteccién de los derechos morales y patrimoniales que les
correspondan por las producciones cientificas, literarias o artisticas de su

autoria” (Constitucién de la Republica del Ecuador, 2008).

La Constitucion en este articulo simplemente reconoce la importancia del
derecho de autor y su calificacion como derecho humano como lo ordena

la Declaracién Universal de los Derechos del Hombre.
Con respecto a la competencia desleal, en el Capitulo VI Trabagjo vy
Produccion, Seccién 5¢ “Intercambios econdmicos y comercio justo”, el

Artficulo 335 obliga al Estado a establecer “los mecanismos de sancion para
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evitar cualquier prdctica de competencia desleal” (Constitucion de la
Republica del Ecuador, 2008). La mayoria de las prdcticas de competencia
desleal se desarrollan en el marco de los derechos de propiedad intelectual
(diluir el activo intangible, inducir a error, uso comercial desleal de los datos
de prueba u otra informacién confidencial o su divulgacion, etc.), motivo por
el cual, la Constitucion sanciona este tipo de ilicitos y castiga a quienes

pretenden beneficiarse del esfuerzo y tfrabajo ajeno.

Con respecto a los signos distintivos, se alude a las indicaciones geograficas
y a las marcas. Referente a las indicaciones geogrdaficas; la Constitucion en
el Capitulo lll sobre “Soberania Alimentaria” en el articulo 281 determina que
serd responsabilidad del Estado impulsar la produccién, transformacién
agroalimentaria y pesquera de las pequenas y medianas unidades de
produccion, comunitarias y de economia popular y solidaria (Constitucion de
la Republica del Ecuador, 2008). Esta es precisamente una de las politicas que
ha emprendido SENADI para dotar de valor intangible a ciertos productos
agricolas y artesanales ecuatorianos pertenecientes a pequenas y medianas
unidades de produccidén comunitarias y de economia social y solidaria, a
través de la proteccién de las indicaciones geogrdficas o de las marcas

colectivas (Corral Ponce, 2010).

Un ejemplo de ello es el reconocimiento de “cacao arriba” y “montecristi con
los sombreros de paja toquilla” como denominaciones de origen y como
ejemplo del registro de marca colectiva para proteger a los productores son
los “helados de salcedo”. El reconocimiento de una indicacién geogrdfica
determina que un producto es Unico en el mundo, siendo una forma de
agregar valor intangible. Esto es desarrollo rural a través de la propiedad
intelectual, politicas que estdn siendo utilizadas por muchos paises pobres y
el Ecuador comprendidé que estos derechos son verdaderos instrumentos de
desarrollo, en particular el del campo vy los sectores rurales (Corral Ponce,
2010).

Con respecto a las marcas; en el Capitulo VI Trabajo y Produccion, Seccion

59 “Intercambios econdmicos y comercio justo”, en el Articulo 336 segundo
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parrafo la Constitucion hace una referencia tacita alas marcas y otros signos
distintivos como el Unico instrumento juridico para transparentar el mercado
y evitar confusiones al momento de adquirir un producto o un servicio. Este
articulo determina que: “El Estado impulsard y velard por el comercio justo
como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las
distorsiones de la intermediacion y promueva la sustentabilidad. El Estado
asegurard la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentard la
competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definird

mediante ley” (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008).

Esta disposicion hace referencia a la Ley de Propiedad Intelectual que
garantiza un mercado transparente a través de los signos distintivos, como las
marcas, los nombres comerciales, las apariencias distintivas, los lemas

comerciales, las indicaciones geograficas.

Con respecto a la patentes y obtenciones vegetales; la Constitucion en la
Seccion 8® "Ciencia, tecnologia, innovacion y saberes ancestrales”,
promueve e impulsa lainvestigacion y el desarrollo tecnoldgico, la innovacion
y el conocimiento como fundamentos de una nueva economia en el actual
orden econdmico mundial, en particular promueve la investigacion en
el dmbito de los conocimientos tradicionales o saberes ancestrales (Corral
Ponce, 2010).

El Artficulo 385 indica las finalidades del sistema nacional de ciencia,
tecnologia, innovacion y saberes ancestrales y en su numeral 3, y determina
como una de las finalidades el “Desarrollar tecnologias e innovaciones que
impulsen la produccion nacional, eleven la eficiencia y productividad,
mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realizacidon del buen vivir”
(Corral Ponce, 2010).

2. Instrumentos Internacionales

El Ecuador es suscriptor de algunos acuerdos internacionales que también
regulan esta materia; entre los que se encuentra el Convenio de Berna, el

Convenio de Paris, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de

25



Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS); y los

convenios administrados por la OMPI.

Formalmente la importancia de la propiedad intelectual se reconoce por vez
primera en el Convenio de Paris para la Proteccidon de la Propiedad Industrial
de 1833, y el Convenio de Berna para la protecciéon de las Obras Literarias y
Arfisticas de 1886.

2.1 Convenio de Paris

Con respecto al Convenio de Paris, éste trata sobre la Propiedad Industrial e
incluye el tema de patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, modelos
de ulilidad, marcas de servicios, nombres comerciales, indicaciones
geogrdficas y la competencia desleal (Convenio de Paris para la Proteccién
de la Propiedad Industrial, 1883).

En general las disposiciones de este Convenio se pueden dividir en tres
categorias principales que son: tfrato nacional, derecho de prioridad y normas

comunes.

Sobre el frato nacional, el Convenio especifica que los Estados Contratantes
deben conceder a los nacionales de los demds Estados Contratantes la

misma proteccidén que conceden a sus nacionales.

El derecho de prioridad se establece en relacidon a las patentes, marcas,
dibujos y modelos industriales. Este principio prevé que al presentar una
primera solicitud de patente de invencién o de registro de marca que sea
presentado en uno de los Estados Contratantes, el solicitante podrd durante
un periodo de 12 meses (para las patentes y seis meses para los dibujos y
modelos industriales y las marcas) solicitar la proteccidon en cualquiera de los
demds Estados Contratantes; es decir esas solicitudes posteriores serdn
consideradas como presentadas el mismo dia de la primera solicitud y
tendrdn prioridad sobre las solicitudes posteriores que otfras personas pueden
presentar por la misma invencion, modelo de utilidad, marca, dibujo o

modelo.
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Finalmente, las normas comunes en materia de derecho sustantivo
comprenden las regulaciones que establecen derechos y obligaciones y
normas a las que deben atenerse todos los Estados Contratantes. Con
respecto alas normas comunes, entre las mds importantes estdn: en relacion
a las patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, nombres comerciales,
indicaciones de procedencia, competencia desleal (Organizacion Mundial
de Propieda Intelectal OMPI, 1883).

2.2.- Convenio de Berna

El Convenio de Berna adoptado en 1886, trata sobre la proteccion de las
obras artisticas vy literarias y les ofrece a los creadores de obras el poder para
controlar quién usa sus obras y bajo qué condiciones. Fue fundado en fres
principios bdsicos, en condiciones minimas de proteccion y disposiciones
para los paises en desarrollo que busquen beneficiarse de ella (Convenio de

Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, 1886).

Los tres principios bdsicos senalan:
1. Principio del tfrato nacional

La proteccidon de las obras no debe estar sujeta al cumplimiento de
formalidad alguna.
La proteccién es independiente de la existencia de proteccidon en el pais de

origen de la obra.

2. Las condiciones minimas de proteccién hacen referencia a las obras y
los derechos que se protegerdn, asi como a la duracidén de la

proteccion.

La proteccidén deberd extenderse a todas las producciones en el campo

literario, cientifico, artistico, en cualquier forma de expresién.
Se reconoce como derechos exclusivos de autorizacidon el derecho a
traducir, derecho arealizar adaptaciones y arreglos, derecho a radiodifundir,

derecho de redlizar una reproduccion etc.
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Con respecto a la duracién de la proteccidn, esta se concede por el plazo

de 50 anos posteriores a la muerte del autor.

3. Se permite que los paises en desarrollo puedan traducir y reproducir
obras destinadas a actividades de ensenanza, sin la autorizacién del
titular del derecho con sujecion al pago de una remuneracion que se

establecerd en cada legislacion.

(Organizacién Mundial de la Propieda Intelectual OMPI, 1886)

2.3.- ADPIC

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
(ADPIC o TRIP'S) relacionados con el Comercio fue creado en 1996 por la
Organizacion Mundial de Comercio OMC, el cual incluyd por primera vez
debates sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual que
tenian una incidencia en el comercio internacional cuyo resultado fue el
denominado como ADPIC. Este acuerdo se refiere ademads de los temas de
marcas de fdbrica y de las patentes de invencion, a ofros temas como los
derechos de autor y derechos conexos, indicaciones geogrdficas, dibujos vy
modelos industriales, entre ofros (Aspectos de los derechos de propiedad

intelectual relacionados con el comercio, 1995).

Este acuerdo dispone la obligacién de ajustar las legislaciones de orden
nacional a los estdndares minimos que consagra, ademds, prevé la
celebracion de consultas para establecer disposiciones para la cooperacion
y una relacién de apoyo mutuo entre la OMC vy la OMPI en lo que a

propiedad intelectual se refiere.

2.4.- Tratados Administrados por la OMPI

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) fue creada en
1970 con la entrada en vigencia del Convenio de la OMPI de 1967. La OMPI
nacié como una organizacion que vela por la proteccion de los derechos de
los creadores y titulares de propiedad intelectual, frabaja estrechamente con

sus Estados miembros y demds sectores interesados para asegurar el correcto

28



funcionamiento de estos derechos (Organizacién Mundial de Propiedad
Intelectual , 2007). Tal es el caso del Ecuador que colabora conjuntamente

con la OMPI para regular correctamente los derechos intelectuales.

El tratado de la OMPI sobre el Derecho de Autor que fue adoptado en 1996
y entrd en vigor en el 2002, es un arreglo particular generado en virtud del
Convenio de Berna sobre la protecciéon de las obras y derechos de sus autores

en el entorno digital (Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, 2002).

3. Normativa Supranacional

En el dmbito regional, el Derecho Comunitario Andino en materia de
propiedad industrial, presenta algunas caracteristicas especiales; asi, se frata
de un derecho autébnomo, que prevalece sobre el derecho interno, es Unico

para todos los paises miembros y es de aplicacion directa y uniforme.

A continuacion, se desarrollan los aspectos mds relevantes de las decisiones

351, 486 y 345 de la CAN, las cuales se enfocan en temas especificos:

Decision 351.-

Dada en la ciudad de Lima, Pery, a los diecisiete dias del mes de diciembre
de mil novecientos noventa y tres, enfocada especificamente para los

miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Esta Decision establece un régimen comun sobre Derechos de Autor y
Derechos Conexos, reconociendo la proteccidon que amerita a los autores y
titulares de obras de ingenio que recae sobre todas las obras literarias,
artisticas y cientificas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier

forma o medio conocido o por conocer.

A su vez, se definen terminologia bdsica para entender el contenido vy las
disposiciones de esta Decisidon. También se especifica cudles son los derechos
morales y los derechos patrimoniales, se establece la duracion de la

proteccion de estos derechos, también las limitaciones y excepciones, se
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plantean los programas de ordenador y base de datos, de la transmision y
cesion de derechos, de los derechos conexos, de la gestion colectiva, de las
oficinas Nacionales Competentes en esta materia, de los aspectos
procesales, las disposiciones complementarias y también se alude sobre las

disposiciones transitorias.

A continuacion, se defallan los derechos morales y los derechos

patrimoniales, los cuales son importantes tener en cuenta:

e Derechos morales: El autor tiene el derecho inalienable, inembargable,

imprescriptible e irenunciable de:

a) Conservar la obra inédita o divulgarla;
b) Reivindicar la paternidad de |la obra en cualquier momento;
c) Oponerse a toda deformacion, mutilacidon o modificacion que atente

contra el decoro de la obra o la reputacion del autor.

e Derechos patrimoniales: El autor tiene el derecho exclusivo de realizar,

autorizar o prohibir:

a) La reproduccion de la obra por cualquier forma o procedimiento;

b) La comunicacion publica de la obra por cualguier medio que sirva para
difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imdgenes;

c) La distribucion publica de ejemplares o copias de la obra mediante la
venta, arrendamiento o alquiler;

d) La importacion al territorio de cualquier Pais Miembro de copias hechas sin
autorizaciéon del fitular del derecho;

e) La tfraduccion, adaptacion, arreglo u ofra fransformacion de la obra.

Es importante senalar que la proteccidén de estos derechos no podrd ser
inferior a toda la vida del autor y hasta cincuenta anos después de su muerte.
Si la titularidad de estos derechos es de una persona juridica, el plazo de
proteccién es de cincuenta anos a partir de la realizacion, divulgacién o

publicaciéon de la obra, segun el caso.
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Referente a los Derechos Conexos, la proteccidon de estos derechos no
afectard en ninguna forma la proteccion del derecho de autor sobre las
obras cientificas, arfisticas o literarias (Regimen Comun Sobre Derecho de

Autor y Derechos Conexos, 1993).
Decision 486.-

Dada en la ciudad de Lima, PeruU, a los catorce dias del mes de septiembre
del ano dos mil, para toda la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Esta

Decision sustituye la Decision 344 de la Comision.

Se establece un Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, y comienza
indicando cuales son las disposiciones generales referente al Trato Nacional,
del Trato de la Nacidn mds Favorecida, términos y plazos, de las
notificaciones, del idioma, de la reivindicacion de prioridad, y sobre el

desistimiento y abandono.

Subsecuentemente se plantea todo lo referente a las Patentes de Invencion,
Modelos de Utilidad, Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados, Disenos
Industriales, las Marcas, los Lemas Comerciales, las Marcas Colectivas, Marcas
de Certificacion, el Nombre Comercial, los Rétulos o Ensenas, las Indicaciones
Geogrdficas, los Signos Distintivos notoriamente conocidos, la accidn
reivindicatoria, acciones por infraccion de derechos (como las medidas en

frontera), de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial.

En JUltimo lugar, se establecen las disposiciones finales, disposiciones
complementarias y las disposiciones tfransitorias (Régimen Comun Sobre
Propiedad Industrial, 2000).

Decisidon 345.-

Dada en la ciudad de Santafé de Bogotd, Colombia, a los veintiun dias del

mes de octubre de mil novecientos noventa vy tres.

Esta Decision establece el Régimen comUn de proteccion de los Derechos de

los Obtentores de Variedades Vegetales.
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Se plantea que el objeto es:

v' Reconocer y garantizar la proteccién de los derechos del obtentor de
nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un
Certificado de Obtentor

v Fomentar las actividades de investigacion en el drea andina

v Fomentar las actividades de transferencia de tecnologia al interior de la

Subregién y fuera de ella.

A su vez, se plantean definiciones claves para el entendimiento de la misma,
se desarrolla lo referente al reconocimiento de los derechos del Obtentor, del
registro, las obligaciones y derechos del obtentor, el Régimen de licencias, la
nulidad y cancelacién y finaimente se plantean las disposiciones
complementarias y transitorias (Régimen ComuUn de Proteccion a los

Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales, 1993).

4. Ley Nacional

La primera Ley de Marcas de fabrica o comerciales de 1899, publicada en el
registro oficial No. 988 del 6 de noviembre del mismo ano, fue reformada en

dos ocasiones mediante decretos Legislativo y Ejecutivo, en octubre de 1901.

En 1908 se expidid la nueva Ley de Marcas de fdbrica, misma que con varias
reformas rigid hasta mayo de 1998. En este mismo ano entrd en vigencia la
Ley de Propiedad Intelectual publicada en el Registro Oficial No. 320 de 19
de mayo de 1998, que ademds de su regulacion en materia intelectual, cred
el organismo rector de este tema en el pais, el Instituto Ecuatoriano de la

Propiedad Intelectual (IEPI).

La creacién del IEPI logré agrupar en un solo organismo estatal, auténomo y
descentralizado, el manejo y confrol de la normativa de los derechos
intelectuales. Contar con un Instituto especializado sobre este tema fue
fundamental para el pais porque el objetivo que se planted con la nueva ley
fue fomentar la inversion extranjera, para lograr asi el desarrollo nacional, y el

mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes.
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La Ley de Propiedad Intelectual se expidié por la presion internacional del
socio econdmico mds importante del Ecuador, los Estados Unidos de
América, ya que la proteccién de la Propiedad Intelectual en el pais era casi
nula por el deficiente esquema juridico sobre ésta drea, regulado
principalmente por la Ley de Marcas de Fdbrica, la Ley de Patentes de
Invencion y Ley de Derecho de Autfor; que representaban un bajo nivel

proteccionista.

El' 9 de diciembre de 2016 entré en vigencia el Codigo Orgdnico de Economia
Social de los conocimientos, creatividad e innovacion, conocido
coloquialmente como Cddigo “Ingenios”, cuerpo normativo en cuyo Libro I
regula la llamada Gestion del Conocimiento, con un cambio de visidon, ya
que establece por una parte que la regla general es: “el conocimiento es
universal y la excepcion la constituyen los derechos intelectuales” (Codigo
Orgdnico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e

Innovacion, 2016).

Con el Coddigo “Ingenios” nace el Servicio Nacional de Derechos
Intelectuales (SENADI) organismo y autoridad a cargo de la promocién y
fomento de los derechos intelectuales, que incluyen tanto a las figuras de la
Propiedad Intelectual (Derechos de Autor, Signos distintivos) asi como a las
obtenciones vegetales y conocimientos tradicionales asociados o no a un

recurso genético o biolégico.

5. Reglamento general del Cédigo “Ingenios”

El 23 de mayo de 2017, mediante Decreto Ejecutivo No. 1435, se promulgé el
reglamento general al Cédigo de la materia, cuyo fitulo Il denominado
“GESTION DE LOS CONOCIMIENTQOS", constituye un intento infructuoso por
desarrollar algunas figuras de la propiedad intelectual, por lo que resulta
imperioso que la Presidencia de la Republica dicte los reglamentos
especificos para garantizar la promocién y proteccion de los derechos

intfelectuales en el pais.
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1.3 Ambitos de la propiedad intelectual:

a. Propiedad industrial:

a.1. Signos distintivos

En el dmbito comercial encontramos a los signos distintivos. Como se
menciond en el primer punto de antecedentes, es el Convenio de Paris el que
regula el tema de Propiedad Industrial, e incluye figuras tales como las
patentes, marcas de productos y servicios, dibujos y modelos industriales,
modelos de utilidad, marcas de servicio, los nombres comerciales, las
indicaciones geogrdficas y la represion de la competencia desleal

(Organizacion Mundial de Propieda Intelectal OMPI, 1883).

Es importante entender que los signos distintivos son aquellos signos que
fransmiten informacién a los consumidores acerca del producto o servicio
gue las empresas ofrecen en el mercado. Por consiguiente; “la proteccion
tiene por finalidad impedir toda utilizacion no autorizada de dichos signos,
gue pueda inducir a error a los consumidores, asi como toda prdctica que
induzca a error en general” (Organizacién Mundial de Propiedad Intelectual,
2016).

Dentro de los signos distintivos encontramos a las marcas, como la principal
figura, pero se encuentran regulados ademds el lema comercial, el nombre
comercial, las apariencias distintivas, las indicaciones geogrdficas, las
especialidades tradicionales garantizadas que por primera vez se incluyen en
la normativa ecuatoriana, entendiéndose por tal, al Cdédigo Ingenios. A
continuacion, se hard una breve referencia al signo distintivo mds conocido
en nuestro medio, y que es objeto de proteccion a través de una medida en

frontera, como lo es la marca.
1. Marcas. -

Son entendidas como un signo o combinacion de signos que diferencian a

los productos y servicios de una empresa con los de las demds.
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Se consideran signos a las palabras, letras, nimeros, fotos, formas y colores o
una combinacion de los mismos. Ademds, también pueden considerarse
como marca a los signos tridimensionales como por ejemplo la botella de
Coca-Cola, signos sonoros, como el rugido del ledn de las peliculas de la
Metro Goldwyn Mayer, o los signos olfativos como el olor de un tipo de aceite

de motor.

No obstante, existen ciertas condiciones puntuales para que los signos sean
susceptibles de considerarse marcas: primero, 10s signos deben ser captados
por los sentidos humanos, sean estos visuales, auditivos, olfativos, gustativos o

de tacto. Segundo, deben ser representados a través de medios graficos.

Existen también otfras categorias de marcas como las marcas colectivas, que
son propiedad de asociaciones como por ejemplo la asociaciéon de
productores de Helados de Salcedo. Las marcas de certificacion, como la
marca ISO 9001, que denota el cumplimiento de ciertas prdacticas bajo

condiciones de calidad.

También estdn las marcas de servicios que suelen utilizarse en hoteles,
restaurantes, agencias de turismo, lineas aéreas, etc.

Las marcas, como tal, desempenan cuatro funciones concretas:

- Diferenciar los productos y servicios de una empresa con los de las demas.
- Diferenciar los productos o servicios de otros idénticos o similares.
- Denotar una cualidad concreta del producto o servicio.

- Promover la comercializacién y venta de los productos y servicios

2. Lema comercial. -

Son entendidos como aquellas palabras o frases que se utilizan como
complemento de una marca. Se puede adquirir un lema comercial que no
contenga alusiones, referencia o expresiones perjudiciales para productos o

marcas similares.
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Para registrar un lema se debe especificar a qué marca va a complementar
y su vigencia estard sujeta a la vigencia de la marca a la cual se la estd
complementando (Cdédigo Orgdnico de la Economia Social de los

Conocimientos, Creatividad e Innovacion, 2016).

3. Nombres comerciales. -

Por nombre comercial se entiende el nombre o designacion que permite
identificar a una empresa. El articulo 8 del Convenio de Paris indica que “el
nombre comercial estard protegido en todos los paises de la Union sin
obligacién de depdsito o de registro, ya formé parte o no de una marca de
fabrica o de comercio”(Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, 1883).

Por consiguiente, los nombres comerciales gozardn de protecciéon

automdatica sin necesidad de formalidades previas.

Bdsicamente este tipo de proteccidn hace referencia a que los nombres
comerciales de una empresa no podrdn ser utilizados por otra ya sea como
nombre comercial o como marca ni tfampoco podrd utilizarse nombres

similares que pudiesen inducir a error al publico.

4. Apariencia Distintiva. -

Se enfiende por apariencia distintiva a todo el conjunto de colores,
presentaciones, formas, disenos o particulares de un establecimiento
comercial o de un producto que sean aptos para distinguirlos de los demds.
Su forma de adquisicion y ejecuciéon es idéntica a las marcas siempre vy
cuando en redlidad demuestren distintividad (Cdédigo Orgdnico de la

Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacién, 2016).

5. Denominacion de Origen e indicacion geogrdfica. -

La denominaciéon de origen hace referencia al uso de un signo para

identificar productos de un origen geogrdfico especifico y cuyas cualidades
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o reputacion se deben a factores naturales y humanos existentes en dicho
lugar de origen.

Este tipo de signos se pueden utilizar para una gran variedad de productos;
sin embargo, los agricolas tienen mayor predominancia. Un ejemplo claro
podria ser “Cacao de arriba” para diferenciar el cacao del Ecuador

proveniente de ese sitio especifico del pais.

Las indicaciones geogrdficas por su parte también se pueden extender a
paises como es el caso del uso de la palabra “Swiss” para todos aquellos
productos fabricados en Suiza, en especial, los relojes. La proteccion de las
indicaciones geogrdficas imposibilita que terceros utiicen dichas
indicaciones pues podrian inducir a error en cuanto al verdadero origen del

producto.

6. Especialidades tradicionales garantizadas. -

Se entiende por ETG a aquella identificaciéon de un producto agricola o
alimenticio que tiene caracteristicas especificas puesto que ha sido
producido con materias primas o ingredientes fradicionales o que su
produccion contenga transformacién artesanal o tradicional propias de una
identidad cultural. La proteccién a una ETG otorga el derecho de incorporar
en la etigueta o cualquier tipo de publicidad la indicacién de Especialidad
tradicional garantizada. No se podrd proteger como ETG aquellos productos

agricolas que hayan sido registrados como variedad vegetal.

a.2 Patentes de invencion. -

En el dmbito industrial encontramos a las patentes de invencion propiamente

dichas, alos modelos de utilidad y a los disenos industriales.

1. Patentes propiamente dichas. -

La RAE define la palabra inventar como el hecho de hallar o descubrir algo

nuevo o no conocido (Real Academia Espanola, 2018). En varias leyes no se
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define especificamente qué es una invencidn; sin embargo, ciertos paises la

conciben como: “toda nueva solucidén a un problema técnico”.

Cabe senalar que el hecho de crear algo que ya exista en la naturaleza, no
es motivo suficiente para que ya se considere una invencion, puesto que la

creacion debe responder al ingenio, creatividad e inventiva de las personas.

Las patentes de invencién son consideradas como un “Documento en que
oficialmente se le reconoce a alguien una invencion y los derechos que de
ella se derivan” y son el medio mds general que existe para proteger las
invenciones técnicas. El conceder estos documentos ayuda a fomentar la
innovaciéon y transferencia de tecnologia, satisfaciendo los intereses de los

creadores, asi como de los usuarios y publico en general.

Una vez que un Estado haya concedido una patente, el titular tiene el
derecho de impedir que terceras personas exploten la invencién, por un
plazo limite de generalmente 20 anos. Para la obtencién de la patente, el
solicitante debe divulgar su invencién y sus derechos son Unicamente
concedidos en el territorio que fue expedida la patente; no obstante, aqui
entra en juego el derecho a la prioridad, que se especificd en el Convenio

de Paris.

Una vez que finaliza la proteccion de la patente, la invencion pasa a formar
parte del dominio publico y por tanto el titular de la patente cesa de sus

derechos exclusivos de invencion.
Los derechos que confiere una patente se especifican en las normas de
patentes de cada pais, pero, por lo general, se consideran derechos

exclusivos del titular de patentes los siguientes:

- Derecho a impedir la fabricacién, uso, venta u oferta del producto o

la importacion del mismo sin el consentimiento del titular de la patente.
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- Derecho aimpedir el uso del procedimiento de creacion y el derecho
de impedir el uso, venta u oferta de los productos obtenidos a través

de estos procedimientos.

2. Modelos de utilidad:

Son menos conocidos que las patfentes, pero también sirven para la
proteccion de las invenciones vy, los derechos que aqui se confiere son

semejantes a los de las patentes.

La legislacion ecuatoriana en el Codigo “Ingenios”, articulo 321 detalla cudl
es la materia protegible bajo modelo de utilidad y sefala: “Se concederd
patente de modelo de utiidad a toda nueva forma, configuracién o
disposicion de elementos de algin artefacto, herramienta, instrumento,
mecanismo U otro objeto o de alguna de sus partes, que permita un mejor o
diferente funcionamiento, utilizacion o fabricacion del objeto que lo
incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que
antes no tenia” (Cdédigo Orgdnico de la Economia Social de los

Conocimientos, Creatividad e Innovacion, 2016).

Generalmente la proteccion mediante modelos de utilidad se concede a
aquellas invenciones que conllevan un menor grado de complejidad técnica

y que se prevéen comercializar por un periodo limitado (10 anos).

Los requisitos para solicitar este tipo de proteccidon son menos rigurosos que

para una patente; sin embargo, el requisito de “novedad” es obligatorio.

3. Dibujos y modelos industriales. -

Este tipo de proteccion se aplica a varios productos de la industria y la
artesania. “Se refieren a aspectos ornamentales y estéticos de un articulo,
incluidas las composiciones de lineas o colores en formas tridimensionales que
oforgan una apariencia especial a un producto u obra de artesania”

(Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, 2016).
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El diseno de los articulos debe ser atractivo estéticamente y debe poderse
reproducir por medios industriales. De esta manera los fabricantes protegen
uno de los elementos creativos y atractivos que suele generarles éxito del

producto en el mercado.

El objetfivo de proteger los disenos industriales es retribuir los esfuerzos de los
creadores al mismo fiempo que motivarlos a invertir en la actividad de

disenar.

El derecho a adquirir un diseno industrial pertenece al diseshador y podrd ser
transferido entre personas o via sucesoria, asi como lo explica el articulo 348
del Cédigo “Ingenios” (Cdédigo Orgdnico de la Economia Social de los

Conocimientos, Creatividad e Innovacion, 2016).

Al momento de registrar un disefo industrial se obtiene proteccién contra la
explotacién no autorizada del diseno que se haya aplicado a los productos
industriales, por tanto, se le concede al titular el derecho exclusivo a realizar,

importar, vender, alquilar, u ofrecer los articulos.

Generalmente el plazo que se concede a los derechos de disenos industriales
es entre 10y 25 anos (Organizacidon Mundial de Propiedad Intelectual, 2016),
en el caso de nuestro pais es por 10 anos, cumplidos los cuales el diseno pasa
al dominio puUblico y cualquier persona lo puede usar sin necesidad de pagar

regalias para el efecto.

1.5 Ambitos de la propiedad Intelectual: Derecho de Autor y derechos
conexos.

Existen dos convenios internacionales que dieron sustento tanto a los
Derechos de Autor como a los Derechos conexos. Estos son los Convenios de
Berna sobre la proteccion de las obras artisticas y literarias y el Convenio de
Roma sobre la proteccion de los artistas, intérpretes o ejecutantes; los

productores de fonogramas y los organismos de radiodifusion.
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A. Derechos de Autor

El término derecho de autor se utiliza para describir los derechos que tienen
los creadores sobres sus obras literarias y artisticas. Este derecho es de doble
naturaleza y puede ser considerado como el conjunto de derechos subjetivos
del autor sobre creaciones que presentan originalidad resultante de su
actividad intelectual que hace referencia a los derechos morales. Y la
segunda faceta del Derecho de autor, es el relativo a la explotacion
econdmica temporal de la obra o frabagjo intelectual, distinta de la

propiedad material como tal que se refiere a los derechos patrimoniales.

Principios del Derecho de Autor. -

1. La no proteccioén de las ideas. -

Este principio puede resumirse en que las ideas no se protegen, sino su forma
de expresion. Si no fuese asi, esto atentaria contra la libertad de informacion,
y de expresion, asi como se limitaria el acceso a fuentes futuras de
creaciones. Como senala el Codigo “Ingenios” en el Art. 102 que: “Si hay una
Unica forma de expresidon, ésta no se protege” (Cddigo Orgdnico de la
Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, 2016).
Tampoco se permite la proteccion de las ideas en las obras literarias o
artisticas; el contenido ideoldgico o técnico de las obras cientificas y los

procedimientos, métodos de operacion o conceptos matematicos.

2. La no discriminacion de la obra. -

Por este principio, las obras se protegen sin importar el género, mérito o
finalidad, destino o modo de expresion. El género de la obra se refiere a que
esta puede ser literaria, artistica, musical, otros.; el mérito hace alusion a la
importancia que le ha otorgado la critica a una obra; el destino considerado
en el sentido de si puede ser divulgada o no y finalmente el modo de
expresion, en el sentido de que la obra que puede ser escrita, sonora o

audiovisual.
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3. Proteccion automatica de la obra. -

Segun este principio, las obras se protegen sin necesidad de un registro u otro
tipo de formalidades, a partir de su creacidén o exteriorizacién, sin embargo,
su materializacion es importante a fin de probar su existencia, ante el posible
caso de una confroversia respecto alos derechos de autor que recaen sobre

la misma. Tal y como senala el Art. 101 del Codigo “Ingenios”:

“La adquisicidon y ejercicio de los derechos de autor y de los derechos
conexos no sometidos a registro o depdsito, ni al cumplimiento de
formalidad alguna” (Codigo Orgdnico de la Economia Social de los

Conocimientos, Creatividad e Innovacion, 2016).

4. La autonomia y compatibilidad del Derecho de Autor. -

Este principio es también considerado como derecho de protecciéon
acumulada, se entiende que el Derecho de Autor es independiente de la
propiedad del objeto material al cual estd incorporada la obra y es
compatible con otros derechos de propiedad intelectual, tales como el
derecho de marcas o de patentes. El Cdodigo “Ingenios” senala en este
aspecto en el Art. 103 que: “Los derechos de propiedad industrial no
afectardn el uso de la obra cuando ésta pase al dominio publico”

(Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual , 2016) .

Entre las obras que generalmente estdn protegidas por derecho de autor

estdan:

e Las obras literarias tales como novelas, poemas, representaciones
escénicas, obras de referencia, articulos periodisticos, etc.

e Programas informdticos y bases de datos

e Peliculas, composiciones musicales y las coreografias

e Obras artisticas como los cuadros, dibujos, fotografias y las esculturas

e la arquitectura
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e Anuncios, mapas y dibujos técnicos (Organizacion Mundial de

Propieda Intelectual).

Diferencia entre autor y titular de una obra

Primero, se define ala obra como la proteccidén reconocida que recae sobre
todas las obras literarias, artisticas y cientificas, que debe cumplir con dos
requisitos fundamentales: que sea original y que sea susceptible de ser
reproducida o divulgada por cualguier medio conocido o por conocer, asi lo
senala el art 104 del Cddigo “Ingenios" en concordancia con ofras
definiciones dadas por la Real Academia de la Lengua, la antigua Ley de
Propiedad Intelectual y en el art. 3 de la Decision 351 del Acuerdo de
Cartagena (Codigo Orgdnico de la Economia Social de los Conocimientos,

Creatividad e Innovacién, 2016).

El autor es la persona natural que crea alguna obra literaria, artistica o
cientifica. En el sistema de derecho ecuatoriano no existe la figura del autor
corporativo, es decir que una persona juridica no puede ser considerado
como autor de una obra, a diferencia de lo que ocurre en paises como

Estados Unidos (Aparicio Vaquero & Batuecas Caletrio, 2019) .

En cambio, el titular de la obra es la persona, ya sea natural o juridica, que
posee la fitularidad respecto a los atributos de cardcter econdmico o
patrimonial. Es quien decide el destino de la obra, es decir, resuelve si las
regalias que genera la obra van a ser percibidas por el autor, si se va a
renunciar al derecho sobre las mismas, si se van a conceder licencias para el
uso de la obra o si se van a transferir los derechos patrimoniales de autor total
o parcialmente. Es por ello que la autoria no siempre coincide con la

fitularidad de la obra.

Tipos de derechos

Los derechos de autor, como ya se anotd, pueden ser morales vy

patrimoniales. A continuacidn, nos referiremos a cado uno de ellos.
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a. Derechos morales:

Estos derechos son irrenunciables, inembargables e imprescriptible como lo
senala el Codigo “Ingenios”. Esta Ultima caracteristica se exceptia en el
derecho de integridad y divulgaciéon ya que equivocadamente prescriben
en el mismo término que los derechos patrimoniales, conforme se deduce del
contenido del segundo inciso del Art 118 del Cddigo “Ingenios” (Codigo
Orgdnico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e

Innovacion, 2016).

Estos derechos se dividen en:

1. Paternidad:

El autor es a quien se le atribuye la condicidn de padre de la obra, es decir,
tiene el derecho de exigir que se lo identifique como tal en su relacién con su

obra. Esto se infringe cuando no se cita correctamente.

En el Ecuador, el articulo 118 del Cédigo “Ingenios”, numeral 2 declara que
es un derecho del autor:

“Reivindicar la paternidad de su obra en cualquier momento, y exigir que
se mencione o se excluya su nombre o seuddnimo cada vez que sea utilizada
cuando lo permita el uso normal de la obra” (Codigo Orgdnico de la

Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, 2016).

2. Divulgacion:

Es el derecho del autor a conservar la obra en su dmbito privado, personal o

inédito o a divulgarla a fravés de cualquier medio conocido o por conocer.

3. Integridad:

Como indica el articulo 118 del Codigo “Ingenios”, numeral 3, el autor tiene
el derecho de “oponerse a toda deformacion, mutilacion, alteracion o

modificacion de la obra que atente contra el decoro de la obra, o el honor
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o la reputacion de su autor” (Cédigo Orgdnico de la Economia Social de los

Conocimientos, Creatividad e Innovacion, 2016).

4. Acceso al ejemplar Unico o raro de la obra:

El Codigo “Ingenios” senala que cuando el soporte de este tipo de obras se
encuentre en posesion o sea de propiedad de un tercero, a fin de ejercitar el
derecho de divulgacion, el autor tiene el derecho moral de acceder a dicho
ejemplar previa indemnizaciéon al poseedor por los perjuicios que le pudiere
causar (Codigo Orgdnico de la Economia Social de los Conocimientos,

Creatividad e Innovacién, 2016).
b. Derechos Patrimoniales:

En principio corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de
explotaciéon, no pudiendo ser ejercitados por otra persona sin su autorizacion.
Cbémo decreta el Codigo “Ingenios”, se permite que el autor ceda el ejercicio
de estos derechos de explotacién gratuitamente o a cambio de una
remuneracion econdmica a un tercero que es el titular de los derechos a fin
de que éste Ultimo sea quien los ejercite y sea quien decide cémo se
explotan, si se autorizan reproducciones, etc. (Aparicio Vaquero & Batuecas
Caletrio, 2019).

Dentro de estos derechos encontramos:

1- Reproduccion:
Como senala el Cdodigo “Ingenios”; la reproduccion consiste en el acto de
fijar una obra en un medio que permita su percepcidon, comunicacion o la
obtencidn de copias de toda o parte de ella. Este derecho comprende no
solamente el copyright o derecho de copia, sino que también incluye el acto
de fijar una obra, es decir, cuando se descarga una obra musical del Internet
y se la fija o graba en un dispositivo sin autorizacion, aunque no se realice

copias de la misma, se estaria infringiendo este tipo de derecho.
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2- Comunicacioén Publica:
Se entiende por comunicacién publica todo acto por el cual una pluralidad
de personas reunidas o no en un mismo lugar y en el momento que
individualmente lo decidan, puedan ftener acceso a la obra sin previa
distribucion de ejemplares a cada una de ellas (Cédigo Orgdnico de la

Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, 2016).

3- Distribucién publica:
Se entiende por distribucion de una obra, la puesta a disposicion del publico
del original o copias de la obra, en un soporte material, mediante venta u

ofra transferencia de propiedad, arrendamiento o alquiler.

4- Importacion:
El derecho de importacion confiere al titular la facultad de prohibir la
infroduccioén en el territorio ecuatoriano de copias de la obra hechas sin
autorizacion del fitular (Codigo Orgdnico de la Economia Social de los

Conocimientos, Creatividad e Innovacion, 2016).

Se ejercerd este derecho tanto para suspender por aduanas el ingreso de
dichas obras a través de las medidas en frontera, asi como para retirarlos del
comercio (tutela administrativa), excepto el caso de que se frate de una

importacién minima como equipaje del viajero, como se verd mds adelante.

5- Transformacion:
Se entiende por fransformacién a la traduccion o a la adaptacion de la obra
Segun la OMPI, los derechos de traduccion y adaptacién son distintos,
aungue entranen de un modo u ofro la modificaciéon de una obra ya
existente. Por traduccién se refiere la realizacién de una versidén de la obra
en ofro idioma, por adaptacién de una obra se entiende el ajuste de una
obra, la elaboracién de una nueva version o su remodelacion con fines como

la adaptacion a otro medio de comunicacion.
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6- Puesta a disposicion del publico:
Es el derecho en virtud del cual, los miembros del pUblico pueden acceder a
una obra desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija (Codigo
Orgdnico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacion, 2016). Este derecho estd dentro de la comunicacion publica, sin

embargo el legislador nacional decidié concebirlo de manera individual.

7- Reventa de obras plasticas:
Conocido como Droit de suite o derecho de reventa, es un derecho que tiene
el autor de reclamar parte de los ingresos obtenidos por la venta ulterior de
su obra original partiendo de la base de que esa obra constituye ya sea una
obra original de arte, ya sea un manuscrito original de un escritor o
compositor. Esto es porque los artistas pldsticos en la explotacion de sus obras
resultan perjudicados, debido a que los derechos como los de reproduccion
y de interpretacion, tienen poca importancia para ellos ya que la principal
fuente de ingresos procede de la venta de la obra original, es decir no

obtendrdn beneficios por la venta de numerosos ejemplares de sus obras.

El Cddigo “Ingenios” menciona taxativamente lo siguiente:
Art. 121: “Constituyen derechos de remuneracion equitativa el derecho de
recibir una compensacion por reventa de obras (Cédigo Orgdnico de la

Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacién, 2016).

Conforme a lo establecido en el Convenio de Berna, la proteccion del
derecho de autor es obtenido automdticamente sin necesidad de ejercer
registro o trdmite alguno. Sin embargo, algunos paises cuentan con un
sistema de registro y depdsito de obras especializado los cuales facilitan
conocer quien realmente es el autor o fitular de la obra, cudles son las
fransacciones financieras, las ventas, las cesiones y transferencias de

derechos (Organizacién Mundial de la Propieda Intelectual OMPI, 1886).

B. Los Derechos Conexos

A diferencia de los derechos de autor, que se refieren a los autores per se, 10s

derechos conexos protegen intereses de determinadas personas o entidades
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juridicas que contribuyen en la interpretacion, grabaciéon y difusion de las
obras. Los Derechos Conexos engloban otras categorias de titulares de
derechos, como son los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de

fonogramas y los organismos de radiodifusion.

Es importante recalcar que el ejercicio de los derechos conexos no debe

afectar de ninguna manera la protecciéon del derecho de autor.

La Convencién de Roma de 1961 asegura la proteccion de las
interpretaciones o ejecuciones de los artistas, intérpretes o ejecutantes; los
fonogramas de los productores de fonogramas y las emisiones de los
organismos de radiodifusion. La OMPI, la Organizacion Internacional del
Trabajo (OIT) y la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) son los encargados de administrar esta
convencion. Estos tres organismos constituyen la Secretaria del Comité
Infergubernamental establecido para esta Convencién, el mismo que esta

compuesto por representantes de 12 Estados Contratantes.

Pueden adherirse a la Convencidn los Estados que son parte en el Convenio
de Berna o de la Convencion Universal sobre Derecho de Autor. Cabe
destacar que los Estados pueden formular reservas respecto de la aplicacién
de ciertas disposiciones establecidas en esta Convencion (Convencién de
Roma sobre la proteccion de los artistas intérpretes o ejecutantes, los

productores de fonogramas y los organismos de radiodifusion, 1961).

Estos derechos también pueden ser tanto morales como derechos
patrimoniales. En el caso de los artistas, intérpretes y ejecutantes, poseen

tfanto derechos morales como patrimoniales.

Categorias de los derechos conexos:

1. Los artistas, intérpretes o ejecutantes:

Entre los que se encuentran actores, cantantes, musicos, bailarines y ofras

personas que interpretan o ejecutan obras literarias o artisticas. Estos gozardn
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del derecho exclusivo de autorizar la radiodifusion y comunicacién al publico
y la fijacién de sus ejecuciones e interpretaciones. Ademdas, tienen el derecho
unico y exclusivo de autorizar o prohibir la reproduccion directa o indirecta
por cualquier medio o procedimiento la distribucién, que hace referencia el
alguiler comercial al publico de la obra original y las copias del mismo y; a la
puesta a disposicion al publico a través de medio inaldmbricos (Servicio

Nacional de Derechos Intelectuales, 2019).

Enla Convencion de Roma, se senala que uno de los derechos que tienen los
artistas, intérpretes y ejecutantes es el trato nacional, el mismo que hace
referencia a que los Estados contratantes concederdn el mismo trato que a
sus nacionales (Convencién de Roma sobre la proteccidén de los artistas
intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de
radiodifusion, 1961).

2. Los Productores de fonogramas:

La OMPI senala que, un fonograma es toda fijaciéon de los sonidos de una
ejecucion o interpretacion, o de una representacion de sonidos que no sea
en forma de una fijacion incluida en una obra cinematogrdfica o audiovisual.
En cuanto a “productor de fonogramas”, es la persona natural o juridica que
por iniciativa tiene la responsabilidad econdmica de la primera fijaciéon de los
sonidos de una ejecucion o interpretacion u ofros sonidos o las

representaciones de sonidos.

Los Productores de fonogramas tienen derecho de autorizar o prohibir la
reproduccion directa o indirecta de sus fonogramas. Se entenderd por
fonograma a la fijacién exclusivamente sonora de los sonidos de una
ejecucion o de ofros sonidos. Cuando el fonograma publicado con fines
comerciales sea objeto de utilizaciones secundarias tales como la
radiodifusién o la comunicacién al publico en cualquier forma, el usuario
deberd abonar una remuneracién equitativa y Unica a los artistas intérpretes

o ejecutantes o a los productores de fonogramas, o a ambos; sin embargo,
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los Estados Contratantes tienen la facultad de no aplicar esta norma o de

limitar su aplicacién (Organizaciéon Mundial de Propiedad Intelectual, 1996).

3. Organismos de radiodifusion:

Son aquellas empresas que fransmiten al publico la informacidn por televisidon
o radio. Poseen el derecho de autorizar o prohibir ciertos actos, tales como la
retfransmision de sus emisiones; la fijacion de sus emisiones; la reproduccion de
dichas fijaciones; la comunicaciéon al publico de sus emisiones de television
cuando se realice en lugares accesibles al publico previo pago del derecho

de entfrada.

La duracién de la proteccion de los derechos conexos es de 20 anos plazo

como minimo, contados desde el término del ano en que:

e Se haya realizado la fijacién de los fonogramas y de las
interpretaciones o ejecuciones incorporadas en ellos

e Hayan tenido lugar las interpretaciones o ejecuciones que no estén
incorporadas en fonogramas

e Se hayan difundido las emisiones de radiodifusidon

Se debe tener presente que las legislaciones nacionales prevéen un plazo de
proteccioén de 50 anos para las interpretaciones o ejecuciones y para los
fonogramas, computados desde el 1 de enero del ano siguiente al de la
interpretaciéon o ejecucion, grabaciéon o emision (Convencidén de Roma sobre
la proteccién de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de

fonogramas y los organismos de radiodifusiéon, 1961).

1.6 Los Derechos Intelectuales: Excepciones y limitaciones a los derechos
intelectuales

Es un principio harto conocido acerca de que ningUn derecho es absoluto,
mds aln cuando estamos hablando de derechos de los que se puede
disponer libremente (aspecto patrimonial), por esta razén, a continuacion,

nos referiremos a las excepciones y limitaciones a estos derechos.
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1.6.1- Excepciones y limitaciones a los derechos de autor y conexos

Con el objetivo de mantener un equilibrio apropiado entre los intereses de los
fitulares de derechos y de los usuarios de contenidos, se permiten ciertas
limitaciones y excepciones respecto a los derechos patrimoniales. En suma,
las limitaciones y excepciones se refieren al caso en el que las obras puedan

ser ufilizadas sin autorizaciéon del titular y sin el pago de una remuneracion.

Estas limitaciones y excepciones varian de un pais a ofro pues cada uno

presenta diferentes realidades sociales, econdmicas e historicas.

Los tratados internacionales reconocen esta diversidad y por tanto les
facultan a los legisladores de cada pais decidir si se aplicardn estas

limitaciones y excepciones y determinar su alcance.

El Convenio de Berna para la proteccion de las obras literarias y artisticas en
su articulo 9.2 indica que las legislaciones de cada pais tienen la facultad de
permitir la reproduccién de sus obras en determinados casos especiales,
siempre y cuando la reproduccion no atente a la explotaciéon normal de la
obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legitimos del autor
(Convenio de Berna para la Proteccién de las Obras Literarias y Artisticas,
1886).

Asi mismo por citar otro ejemplo, el mismo Convenio en el articulo 2bis.1 trata
sobre el tema de discursos politicos y debates judiciales y menciona que se le
faculta a cada pais la proteccidn de los discursos politicos y debates

judiciales.
Por su parte el Convenio de Roma para la proteccion de los derechos

conexos de derechos de artistas e intérpretes, productores de fonogramas y

organismos de radiodifusion establece cuatro excepciones puntuales:
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- Cuando se trate de una utilizacién para uso privado.
- Cuando se hayan utilizado breves fragmentos con motivo de
informacién sobre sucesos de actualidad
- Cuando se trate de una fijaciéon efimera realizada por un organismo
de radiodifusidn por sus propios medios y pard sus propias emisiones.
- Cuando se frate de una utilizacion con fines exclusivamente docentes
o de investigacion cientifica
(Convencién de Roma sobre la proteccion de los artistas intérpretes o
ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusion,
1961).

1.6.2.- Limitaciones al derecho de marcas

Ahora, con respecto al derecho marcario la legislacién ecuatoriana el

Codigo "“Ingenios” también prevé ciertas excepciones y limitaciones, asi:

El articulo 369 sobre el uso de la marca por parte de terceros con propdsitos
informativos menciona que: siempre que se use una marca de buena fe y no
constituya uso a titulo de marca, los terceros podrdn, sin el consentimiento del
fitular de la marca registrada, utilizar en el comercio su propio hombre,
domicilio o seuddnimo, un nombre geogrdfico o cualquier ofra indicacion
relativa a la especie, cantidad, destino, valor, lugar, origen o época de
produccion u otras caracteristicas de productos y servicios; siempre y cuando
se destine especificamente a usos informativos y no sea capaz de inducir all
publico a error sobre la procedencia de los bienes y servicios (Codigo
Orgdnico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e

Innovacion, 2016).

El articulo 370, acerca del uso de marca para fines de anunciar senala que:
El registro de una marca no conferird al titular el derecho de prohibir a un
tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa,
ofrecer en venta o indicar la existencia de bienes y servicios legitimamente
marcados siempre y cuando se lo realice de buena fe y se limite el propdsito

de informacidén al publico para la venta y no se induzca en error o confusion
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alos clientes (Codigo Orgdnico de la Economia Social de los Conocimientos,

Creatividad e Innovacién, 2016).

Finalmente, el articulo 371 sobre el agotamiento del derecho establece: “El
registro de una marca no conferird el derecho de impedir a un tercero realizar
actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro,
después de que ese producto se hubiese infroducido en el comercio de
cualquier pais”(Cédigo Orgdnico de Ila Economia Social de los

Conocimientos, Creatividad e Innovacion, 2016).

Este Ultimo articulo es de vital importancia para comprender el tema de
medidas en frontera, pues a pesar de que un operador de comercio registre
sU marca en un ferritorio determinado, este hecho no significa que su
producto serd comercializado Unicamente por él, pues claramente el articulo
senala que una vez que el producto legitimo ingrese en el mercado de

cualquier pais, el bien puede ser comercializado sin mayor restriccion.

1.6.3.-Limitaciones al derecho de patentes

En lo que limitaciones de derecho de patentes se refiere, el Coddigo “Ingenios”
establece en su articulo 294 que los titulares de derechos de patentes no

pueden ejercer su derecho cuando se presenten los casos siguientes:

p—

Actos privados que no tengan alcance comercial.
Actos experimentales que se relacionen con la patente.

Actos de ensenanza, investigacion cientifica o académica

M 0N

Libre introduccion de objetos patentados que formen parte de

aparatos de locomocidn

5. Cuando se use un material bioldgico protegido con el fin de usarlo
como base para obtener un nuevo material viable.

6. Actos que se relacionen con el testeo, uso venta o fabricacidon de una

invencién patentada con el Unico propdsito de presentar informacion

para la fabricacién, uso o venta de cualquier producto, sea este,

farmacéutico, quimico o agricola.
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Adicional a lo anterior, el siguiente articulo indica que la patente no le da el
derecho a un ftercero de realizar actos de comercio con el producto
patentando cuando éste ya se hubiese insertado en comercio de cualquier
pais previo el consentimiento del tfitular o una persona relacionada al fitular;

dicho caso es a lo que se conoce como agotamiento del derecho.

1.6.4.-Limitaciones al derecho del obtentor

Las limitaciones que tiene el titular de un derecho de obtencién vegetal son
cuatro, las mismas que se encuentran especificadas en el articulo 490 del

Codigo “Ingenios” y son:

1. Actos del dmbito privado y sin fines comerciales.
Actos con fines experimentales

Actos para ensenanza, investigacion cientifica o académica

M 0N

Actos cuyo objeto sea la consecucidn de una nueva variedad.

Ademds, se especifica que los agricultores pueden hacer uso de las
obtenciones vegetales Unicamente con fines de multiplicacién o intercambio
con ofros agricultores sin que se convierta en fines comerciales. Los
intercambios que se realicen deben estar sujetos a la ley y reglamentos sobre

movilizacion de material vegetal.

El articulo 492 explica que al igual que sucede en las patentes, los titulares de
derecho de una obtencion vegetal no pueden impedir que un tercero realice
actos respecto al material protegido cuando éste ya se encuentre en el

espectro comercial, salvo ciertos casos especificados en la referida norma.
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Conclusion

Para desarrollar de mejor manera el tema del trabagjo de investigacion,
acerca de las medidas en fronterq, fue necesario primeramente partir de una
nociéon de lo que significa propiedad intelectual, para luego contfinuar con
una breve resena histérica de su evolucion. Este resumen histérico es un claro
ejemplo de que siempre se ha tratado de proteger los derechos intelectuales,
ya sea de una forma explicita, asi como de una mds sutil. Fue necesario
también conocer aquellas disposiciones legales que regulan un derecho
intelectual, reconociendo asi que este derecho es reconocido no solo
universalmente, sino que se fortalece en la legislacion de las diferentes

regiones, asi como en la de cada pais.

Finalmente, como se menciond oportunamente, mundialmente se reconoce
que la propiedad intelectual estd dividida en las siguientes ramas: derecho
de autor y derechos conexos y la propiedad industrial; pero en nuestro pais
se incluye ademds a las obtenciones vegetales y los conocimientos

tradicionales asociados o no a un recurso genético o bioldgico.

Asimismo, se verificd que a pesar de que la propiedad intelectual es tan
amplia, debido a que cada dmbito cuenta con diferentes ramificaciones, sin
embargo, en nuestro medio las medidas en frontera hacen alusidn
Unicamente a una proteccioén especifica de derechos de autor y marcas,

tema que serd desarrollado a profundidad en el siguiente capitulo.
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CAPITULO 2: LAS MEDIDAS EN FRONTERA EN EL AMBITO ADUANERO Y DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

2.1 Delimitacién conceptual de mercancia

En primer lugar, es imperativo mencionar que se entiende por mercancia a
todos los bienes que pueden ser objetos de regimenes, operaciones vy

destinos aduaneros.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio-ADPIC, como detalle a su articulo 51 expresa

lo que se entenderd como mercancia falsa y mercancia pirata:

Mercancias de marca de fdbrica o de comercio falsificadas: Es toda
mercancia que incluido su embalaje lleven puesta sin autorizacion una
marca de fdbrica o comercio idéntica a la marca vdlidamente registrada o
que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca y por
consiguiente lesione los derechos que al titular de la marca se le otorga en el

pais de importacion.

Mercancias piratas: Cualquier copia hecha sin el consentimiento del titular de
derecho de autor o de una persona debidamente autorizada por él en el
pais de produccion (Aspectos de los derechos de propiedad intelectual

relacionados con el comercio, 19995).

2.2 Naturaleza de las medidas en frontera: Conceptos, caracteristicas, clases,
objetivos e importancia.

Concepto. -

Las medidas en frontera son consideradas como aquellos mecanismos o

herramientas empleadas por las autoridades nacionales competentes en el
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dmbito aduanero, con la finalidad de proteger diferentes derechos tales
como la propiedad intelectual. Para ello, el Estado ha aplicado de oficio o
por peticion de parte las medidas en frontera para suspender las operaciones
de importacion o exportacidn que incluyan mercancias presuntamente
infractoras que atenten contra los derechos intelectuales sobre marcas y los
derechos de autor, por medio de actos que incluso podrian constituir
falsificacion o pirateria. Estas medidas han facilitado el control en la frontera

y han desestimulado el ingreso ilegal de mercancics.

Pero ademds de la propiedad intelectual, las medidas en frontera podrian
implicar la adopcién de ofras medidas o mecanismos de control no
aduanero, los cuales estdn previstos en el Codigo Orgdnico de la Produccién,
Comercio e Inversiones (COPCI), para evitar que productos que podrian
afectar otros derechos tales como, los de los consumidores, el patrimonio
cultural, la salud humana o animal, ingresen por Aduanas a los circuitos

comerciales de un pais.

Caracteristicas. -

Las caracteristicas de estas medidas, bdsicamente consisten en que son
actos complejos en cuyo procedimiento intervienen o deben intervenir varias
instituciones publicas, coordinadas por el érgano encargado de ejecutar las
politicas del Consejo Sectorial de la Produccion, en aplicacion de lo dispuesto
en el codigo vigente en materia de produccién, comercio e inversiones
(COPCI).

Estas medidas también son consideradas como un mecanismo idéneo
aplicado netamente en las zonas fronterizas para evitar y confrolar
eficazmente la pirateria de obras, la falsificacion marcaria, asi como ofras

formas que atenten contra los derechos intelectuales.

Clases. -

En lo que respecta a las clases de medidas en frontera, fundamentalmente

nos referiremos a dos: las medidas en frontera en el dmbito aduanero, para
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diferenciarlas de las medidas en frontera que se ejecutan para precautelar

especificamente un derecho de propiedad intelectual.

Objetivos. -

El objetivo general que persiguen las medidas en frontera, es garantizar el
respeto al ordenamiento juridico y el interés aduanero-fiscal de un estado, lo
cual se logra aplicando un correcto control por parte de las autoridades
aduaneras, en coordinacidn con otras autoridades, en ciertos casos

especiales.

El objetivo especifico que debe cumplir las medidas en frontera es evitar la
libre circulacién de la mercancia ilegal, de tal forma que no llegue a los
circuitos comerciales de un territorio, poniendo incluso en riesgo la salud o la
vida de las personas, en casos extremos, como cuando ingresa o sale del

pais, mercancia gque no cuenta con los requisitos bdsicos como la inocuidad.

Importancia. -

Las medidas en frontera son de gran relevancia debido a que, entre los
objetivos fundamentales del estado no solamente se encuentra el garantizar
la proteccidon de los derechos, tanto de los titulares de marcas o derechos de
autor, sino, ademds los derechos de sectores vulnerables como los
consumidores, ya que en el mercado solamente se deberian ofrecer
productos que no atenten contra la salud humana o animal, por citar solo

algunos casos y eso se lograria si se aplica un correcto control en las fronteras.

A su vez, aplicando correctamente estas medidas en frontera se motiva y
protege a la creacion intelectual ya que las personas se sentirdn seguras al
saber que el Estado les garantiza derechos exclusivos, por lo que desarrollardn
su mdaximo potencial. También estas medidas ayudan a generar una mejor
competitividad y permiten asegurar que exista un comercio justo dentro de

las naciones.
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En base a lo anterior, teniendo en cuenta cudn importante y necesaria es la
naturaleza de las medidas en frontera para garantizar la integridad de las
personas, consideramos que en el Ecuador se deberian incrementar nuevos
mecanismos para confrolar la mercancia infractora tales como un mejor
trabajo en conjunto de todas las instituciones estatales que tienen relaciéon
con la materia, ya que el sistema actual tiene ciertas falencias que serdn

analizadas posteriormente.

2.3 Las medidas en frontera en el dmbito aduanero

Las aduanas cumplen un papel fundamental en el comercio de todos los
paises, su frabajo es tan importante que deben estar alerta a los riesgos
aduaneros y no aduaneros que se puedan presentar en las fronteras y, por
tanto, deben tomar decisiones que ayuden a eliminar dichos riesgos o al
menos a restringirlos. Por tanto, estos organismos a través de sus medios de
actuacion deben crear un ambiente capaz de frenar y controlar el trafico

ilegal de mercaderias que vulneren cualquier tipo de derecho.

Por todo lo mencionado es imperativo contar con herramientas legislativas
eficaces que hagan posible mejorar los sistemas de control en las fronteras.
De esta manera, el Cdédigo Orgdnico de la Produccidn Comercio e
Inversiones-COPCI, establece en su Art. 74 que: “(...) los Ministerios e
instituciones publicas responsables de la administracién de autorizaciones o
procedimientos previos a la importacion o exportacidn de mercancias, en
materia de salud publica, ambiental, sanidad animal y vegetal,
reglamentacion técnica y calidad, patrimonio cultural, control de
estupefacientes y sustancias psicotropicas, y otras medidas relacionadas con
el comercio, ejecutardn dichas funciones de conformidad con las politicas y
normas que adopte el organismo rector en materia de politica comercial.
Estos organismos no podrdn aplicar medidas administrativas o técnicas
relacionadas con el comercio, que no hayan sido previomente coordinadas

con el organismo rector en materia de politica comercial (...)". (subrayado

fuera de texto) (Cédigo Orgdnico de la Produccién, Comercio e Inversiones,
2018).
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Para el efecto en el referido, cuerpo normativo, se prevé la existencia de las
llamadas MEDIDAS NO ARANCELARIAS DEL COMERCIO EXTERIOR. Asi el Art. 78

senala lo siguiente:

Art. 78.- Medidas no arancelarias.-

El Comité de Comercio Exterior podrd establecer medidas de regulaciéon no
arancelaria, a la importaciéon y exportaciéon de mercancias, en los siguientes

Cdasos:

a. Cuando sea necesario para garantizar el ejercicio de un derecho
fundamental reconocido por la Constitucion de la Republica;

b. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en tratados o convenios
internacionales de los que sea parte el Estado ecuatoriano;

c. Para proteger la vida, salud, seguridad de las personas y la seguridad
nacional;

d. Para garantizar la preservacién del medio ambiente, la biodiversidad vy la
sanidad animal y vegetal;

e. Cuando se requiera imponer medidas de respuesta a las restricciones a
exportaciones ecuatorianas, aplicadas unilateral e injustificadamente por
otros paises, de conformidad con las normas y procedimientos previstos en los
respectivos acuerdos comerciales internacionales y las disposiciones que
establezca el érgano rector en materia de comercio exterior;

f. Cuando se requieran aplicar medidas de modo temporal para corregir
desequilibrios en la balanza de pagos;

g. Para evitar el trdfico ilicito de sustancias estupefacientes y psicotropicas; y,
h. Para lograr la observancia de las leyes y reglamentos, compatibles con los
compromisos internacionales, en materias tales como controles aduaneros,
derechos de propiedad intelectual, defensa de los derechos del consumidor,
control de la calidad o la comercializacidén de productos destinados all

comercio internacional, entre otras. (subrayado fuera de texto)
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Art. 79.- Ademds de los casos previstos, se podrdn establecer medidas de
regulacion vy restriccion no arancelarias a la exportacién en los siguientes

Casos:

a. Para evitar escasez de productos alimenticios o de otros productos
esenciales para el pais, asi como para controlar el ajuste de precios de este

tipo de productos;

b. Para asegurar el abastecimiento de materias primas a los productores

nacionales, en ejecucion de un plan gubernamental de desarrollo industrial;

c. Para proteger recursos naturales no renovables del pais; para proteger el

patfrimonio nacional de valor cultural, artistico, histérico o arqueoldgico; vy,

d. En los demds casos que establezca el organismo competente en esta
materia, por ser conveniente a las politicas comercial y econdmica de
Ecuador, segun lo establecido en los acuerdos internacionales debidamente
ratificados (Cddigo Orgdnico de la Produccién, Comercio e Inversiones,
2018).

De la transcripciéon de las disposiciones legales realizada, se deduce que el
catdlogo de bienes a ser preservados, es amplio, asi, tenemos que, el maximo
organismo que regula vy fija las politicas en materia de comercio exterior en
nuestro pais, el COMEX, podria establecer como medidas de regulacion no

arancelaria, aquellas necesarias para preservar:

1.-Un derecho fundamental reconocido por la Constitucidn; o para el
cumplimiento de una obligacién contraida en virtud de un tratado o
convenio internacional que sea ley de la Republica

2.- La vida, salud, seguridad de las personas y la seguridad nacional,
incluyendo la posibilidad de impedir el trafico de sustancias estupefacientes
y psicotfrépicas.

3.- El medio ambiente, la biodiversidad y la sanidad animal y vegetal;

4.- La Propiedad intelectual
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5.- Los derechos del consumidor
6.- Recursos naturales no renovables del pais

7.- Patrimonio nacional de valor cultural, arfistico, histérico o arqueoldgico

Pero de acuerdo al contenido de las disposiciones transcritas, estas medidas
también pueden ser previstas como resultado de una decision de politica de
Defensa comercial, como cuando se requiera imponer medidas de respuesta
a las restricciones a exportaciones ecuatorianas 0 cuando se requieran
aplicar medidas de modo temporal para corregir desequilibrios en la balanza

de pagos.

Finalmente se podrian establecer como resultado de la aplicacion de una
politica econdmica del estado, como para asegurar el abastecimiento de
materia prima o bienes de capital que aseguren la existencia de produccion
nacional, o de los productos terminados, que serdn consumidos por los

nacionales del pais.

Por lo que podriamos concluir preliminarmente que, estos tres tipos de
medidas en frontera previstos en el dmbito aduanero, equivaldrian a las
medidas NO ARANCELARIAS, siendo las medidas en frontera en materia de
propiedad intelectual, una especie de medida no arancelaria, destinada,
como lo veremos mds adelante, a precautelar los intereses de los titulares de

una marca o un derecho de autor.

Organismo competente para la adopcion de medidas no arancelarias

El organismo que debe encargarse de la aplicacion de los fres tfipos de
medidas en frontera identificados, es el Servicio Nacional de Aduana del

Ecuador (SENAE), que es una empresa estatal, autbnoma orientada al

servicio de los ciudadanos (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2019).
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Principios

Conforme lo establece el Art. 104 del COPCI, enfre los principios

fundamentales que persigue la Aduana se encuentran:

- Facilitacion al comercio exterior

- Conftrol aduanero

- Cooperacién e intercambio de informacion

- Buenafe

- Publicidad

- Aplicacion de buenas practicas internacionales

(Servicio de Aduana del Ecuador, 2015)

Debido a la pertinencia del principio de contfrol aduanero con el tema de la
investigacion, a confinuacion, se lo desarrollard de una forma mas

exhaustiva.

El control aduanero

Como se senald previamente, entre los principios que el SENAE debe cumplir,
se encuentra el control aduanero, en virtud del cual, en todas las operaciones
de comercio exterior se aplicardn controles precisos por medio de la gestion
de riesgo, velando por el respeto al ordenamiento juridico y por el interés

fiscal. (resaltado fuera de texto)

Pero es imperioso partir de un concepto de lo que se debe entender por
control aduanero, en tal sentido, la Decision 574 del Régimen Andino sobre
control Aduanero de la Comunidad Andina, establece que consiste en la:
“Aplicacion de criterios 0 métodos selectivos, basados en criterios de gestion
de riesgo para la aplicacion de perfiles de riesgo, respecto de los tipos de

aforo que deben practicarse en el despacho aduanero”.

Asi también el perfil de riesgo se resume como una combinaciéon

predeterminada de indicadores de riesgo que se basa en informacion
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recabada, analizada y jerarquizada. (Departamento de Inteligencia SENAE,
2014)

En concordancia con lo hasta ahora manifestado, el control aduanero se lo
realiza porque existen riesgos que pueden afectar la integridad de los
habitantes de una nacion, o el patrimonio material o inmaterial de un estado,

entre los riesgos mdas comunes se destacan:

- subvaloracion

- clasificaciéon arancelaria incorrecta

- contrabando

- comercio informal

- propiedad intelectual

- patrimonio arqueoldgico, histérico y cultural
- armas y explosivos

- frdfico de droga

- confrabando de efectivo

Es necesario tomar en cuenta que el riesgo puede ser tanto tributario como
no ftributario. El riesgo tributario hace referencia a la imposibilidad de
recaudar los tfributos correspondientes. Por su parte, el riesgo no tributario
hace referencia a lesiones o vulneracion de normas sanitarias, derechos de
propiedad industrial e intelectual, uso de animales o especies protegidas,

proteccion de patrimonio cultural, entre otros.

Teniendo en cuenta que el riesgo que se presenta tanto en las fronteras, asi
como en el territorio es tfranscendental en el tema comercial y de derechos,
es imperativo contar con un marco organizacional que permita gestionar y
conftrolar de mejor manera este inconveniente.

Fases del control aduanero

Segun el Art. 144 del codigo de la materia: El control aduanero se aplicard al

ingreso, permanencia, traslado, circulacion, almacenamiento y salida de
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mercancias, unidades de carga y medios de transporte hacia y desde el
territorio nacional, inclusive la mercaderia que entre y salga de las Zonas

Especiales de Desarrollo Econdmico, por cualquier motivo.

Asimismo, se ejercerd el control aduanero sobre las personas que intervienen
en las operaciones de comercio exterior y sobre las que entren y salgan del

territorio aduanero.

El control aduanero se realizard en las siguientes fases de conformidad con la
normativa internacional: control anterior, control concurrente y conftrol

posterior.

La Decision Andina senala al respecto en su Articulo 4 que: “El control

aduanero podrd realizarse en las fases siguientes:

a) Control anterior, el ejercido por la administracion aduanera antes de la

admision de la declaracion aduanera de mercancias.

b) Control durante el despacho, el ejercido desde el momento de la admision
de la declaraciéon porla aduana y hasta el momento dellevante o embarque

de las mercancias.

c) Control posterior, el ejercido a partir del levante o del embarque de las

mercancias despachadas para un determinado régimen aduanero.”

De lo cudl se infiere que la potestad aduanera de control se puede aplicar
sobre las mercancias, los medios de transporte y las personas que intervienen
en las operaciones de comercio y que se puede readlizar en fres fases. A
continuacién, nos referiremos someramente a cada una de ellas.

Control previo o anterior

El control previo o anterior inicia cuando existe un documento que indique

que la mercancia serd destinada a un régimen u operacion aduanera. Son
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controles que pueden llevarse a cabo incluso antes que las mercancias
salgan de origen. Son controles realizados ya sea por la aduana de
exportacion o también por los operadores aduaneros en el pais de destino y

bdsicamente manejan los riesgos no tributarios (Felipe Martinez , 2016).

En esta fase se puede obtener informacion acerca de: importadores,
exportadores, personas que intervengan en la operaciéon, asi como de las
mercancias objeto de la operacién aduanera. Ademds se puede acceder a
informaciéon contenida en los manifiestos provisionales y definitivos,

informacion sobre medios de transporte, entre ofros.

Conforme lo senal el art. 5 de la Decision Andina, “El control anterior se

efectuard mediante:

a) Acciones de investigacion de cardcter general:

i. Sobre determinados grupos de riesgo y sectores economicos sensibles;
ii. Sobre determinados operadores del comercio;
iii. Sobre determinadas clases de mercancias; o,

iv. Sobre mercancias procedentes de determinados paises.

b) Acciones de investigacion directa:

i. Sobre antecedentes en poder de la administracion aduanera relativos all
consignatario, al importador o exportador de las mercancias, a las personas
que intervengan en la operacion como intermediarios o representantes;

ii. Sobre la informacidn contenida en los manifiestos provisionales y manifiestos
definitivos;

ii. Sobre los medios de fransporte;

iv. Sobre las unidades de carga; o,

v. Sobre las mercancias descargadas.
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c) Acciones de comprobacion, vigilancia y control:

i. Del medio de transporte y de las unidades de carga;

i. De las mercancias mientras éstas permanezcan a bordo del medio de
fransporte;

ii. De la descarga de la mercancia y del resultado de la descarga, de
acuerdo con el manifiesto; o,

iv. De las mercancias durante su traslado y permanencia en almacén

temporal o en depdsito autorizado.

El control concurrente

El control concurrente se realiza a las mercancias que han sido ya puestas a

disposicion de las autoridades aduaneras.

En este punto se realizard un andilisis de riesgo que determinard a qué tipo de
aforo o inspeccion serdn sometidas las mercancias, pudiendo ser aforo
documental o fisico. Ademds, en funcidon del riesgo, se determinard qué

acciones y documentos serdin necesarios.

Al realizar un control concurrente uno de los problemas mds comunes que se
presenta es la evasidon de tributos, esto quiere decir un ingreso de mercancia
que pretende pagar menos fributos de los que realmente le corresponden.
Por tanto, en los casos en los que las autoridades aduaneras hayan recibido
una declaracion aduanera y surjan dudas sobre la exactitud o veracidad del
valor declarado o sobre los documentos que se estdn presentando; es decir
haya indicios de una “dudarazonable”, la Administracion de Aduanas puede
solicitar a los operadores explicaciones escritas, documentos o cualquier
prueba complementaria que demuestren que el valor declarado representa
la cantidad total realmente pagada o por pagar de las mercancias

importadas.
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Al momento que se le notifique al importador sobre la duda existente, éste
tendrd cinco dias hdbiles, prorrogables por cinco dias mds, para que pueda
presentar las pruebas suficientes del precio realmente pagado o por pagar

(Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015).

Todo este proceso es conocido como valoracion aduanera y la Organizacion
Mundial del Comercio la define como un procedimiento que es aplicado

para determinar el valor en aduana de las mercancias importadas.

Este proceso; no obstante, no es tan sencillo como parece, pues existen
métodos de valoracidon o verificacién que son usados por todos los paises

suscriptores de la OMC.

Es justamente tras la conclusion de la Ronda Uruguay que se establece el
Acuerdo de la OMC relativo ala Aplicacién del articulo VII del GATT (Generall
Agreement on Tariffs and Trade) de 1994 y éste bdsicamente establece que

la valoraciéon de las mercancias se realizard en base al arancel ad valorem.

El Acuerdo dispone de seis métodos para la valoraciéon aduanera, los mismos

gue deben ser usados de forma progresiva segun sean necesarios.

Método 1: Valor de transaccion

Hace referencia al precio realmente pagado o por pagar de las mercancias
importadas que debe hacer o ha hecho el comprador al vendedor o a una

tercera parte para cumplir una obligacion del vendedor.

Las condiciones que se requieren para este primer método son que:

1. Exista una prueba real de la venta efectuada, tales como facturas
comerciales, contratos, pedidos, etc.

2. No exista ningun fipo de restriccion al uso o cesidn de las mercancias
con excepcion de las que imponga la legislacion del pais de

importacion
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3. El precio de venta no debe estar supeditado a condiciones que
impidan la determinaciéon del valor de las mercancias.

4. El precio no puede ser revertido bajo ninguna circunstancia a menos
que se efectle el debido ajuste ya sea por razones como comisiones
y gastos de corretaje, determinados servicios, beneficios ulteriores,
costo de seguro.

5. No debe existir ningun tipo de vinculaciéon entre el comprador vy el
vendedor; sin embargo, si existiera se debe demostrar que dicho

vinculo no influyé en el precio de las mercancias.

Método 2: Valor de transaccion de mercancias idénticas

Se entfiende por mercancias idénticas a todas aquellas que sean iguales en
todos los aspectos fisicos de calidad y de prestigio comercial. Que hayan sido
producidas en el mismo pais y por el mismo productor que las mercancias

objeto de la valoracion.

Ademds para realizar la valoraciéon bajo este método, las mercancias deben
haber sido importadas en el mismo momento que las mercancias objeto de

valoracion.

En caso de que no existan mercancias idénticas con todas las caracteristicas

especificadas se admiten algunas excepciones:

- Se podrd tomar en cuenta mercancias idénticas producidas por una
persona diferente en el mismo pais.
- Notomar en cuenta pequenas diferencias en el aspecto fisico cuando

cumplan en todo lo demds.
Método 3: Valor de transaccion de mercancias similares
Mercancias similares son aguellas que se asemejen a las mercancias objeto
de valoracién en su composicidn y caracteristicas, que ademds puedan

cumplir las mismas funciones y sean comercialmente intercambiables.
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En este método también es importante que las mercancias hayan sido
producidas en el mismo pais y por el mismo productor y que se hayan vendido
al mismo pais de importacion y en el mismo momento que las mercancias

objeto de valoracion.

Método 4: Valor deductivo

Este método es utilizado cuando sea imposible determinar el valor en aduana
sobre la base del valor de transaccion de las mercancias importadas, por
consiguiente la determinacion se la realizard sobre la base del precio unitario
al que se venda la mayor canfidad del producto a un comprador que no
esté vinculado con el vendedor.

Dicha venta debe efectuarse al momento de la importacion de las
mercancias objeto de valoracién o en un momento aproximado con un
plazo mdximo de hasta 90 dias luego de la importacion de dichas

mercanciaos.

En suma, el valor deductivo es el precio de venta en el pais de importacion,
pero para llegar al valor en aduana es necesario realizar ciertas deducciones
tales como:

- comisiones pagadas

- gastos de transporte y seguros

- derecho de aduana y otros gravémenes intfernos
Método 5: Valor reconstruido
Este es uno de los métodos mds complicados y menos utilizados puesto que
se necesita tomar en cuenta ciertos costos con el fin de lograr un valor en
aduana.
El valor en aduana por tanto se determina sobre la base del costo de
produccidén mds un valor por concepto de beneficios y gastos generales que

se generan en la venta de las mercancias.
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El costo de produccion se puede resumir que esigual al valor de los materiales
mas los costos de fabricacion. El valor de los materiales hace referencia a
elementos tales como materia prima y los gastos que se generan al llevar los
materiales al lugar de produccién.

Por su lado, los costos de fabricacion se refieren a la mano de obra, gastos
de montaje y también costos indirectos como el mantenimiento de la fabrica,

horas extraordinarias, etc.

Los beneficios y gastos generales, por su parte, se generan al momento de
efectuar la venta en el pais de importacidén y comprenden rubros como

gastos de alquiler, servicios bdsicos, gastos juridicos, etc.

A mds de lo expuesto deben tomarse en cuenta otro tipo de gastos como
por ejemplo el costo de ftransporte, gastos de carga, descarga y

manipulacion y el costo del seguro.

Método 6: Método de Ultima instancia

Como su nombre lo indica, es un método que se utiliza cuando no se puede
determinar el valor en aduana usando los métodos anteriores y por tanto se
determinard usando criterios razonables que sean compatibles con los
principios y disposiciones generales del Acuerdo junto con el articulo VII del
GATT de 1994 y usando ademds criterios o datos disponibles en el pais de

importacion.

Estos criterios; no obstante, no deben basarse en:

- Precio de venta de mercancias que han sido fabricadas en el mismo
pais de importacion.

- Un sistema que prevea el uso de los valores mds altos a efectos de
valoracién aduanera.

- Elprecio de mercancias en el mercado interno del pais de exportacion
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- Un costo de produccion distinto de los valores reconstruidos que se
hayan determinado para mercancias idénticas o similares.

- El precio de mercancias vendidas a un tercer pais.

- Valores en aduana minimos

- Valores arbitrarios o ficticios.

(Organizacién Muncial del Comercio, 2019)

Control posterior

Este tipo de control es realizado después del embarque o el levante de las
mercancias, generalmente se lo realiza a determinados grupos que son
considerados como grupos de riesgo y a sectores econdmicos sensibles, es
decir a operadores de comercio exterior de ciertas clases de mercancias y
mercancias provenientes de determinados paises.

(Departamento de Inteligencia SENAE, 2014)

Los riesgos tipicos que se presentan en una etapa de control posterior son:
- incumplimiento de regimenes aduaneros
- Incumplimientos de condiciones de exenciones tributarias

(Wagner, 2016)

Al respecto el Art. 145 del COPCI senala:

“(...)Dentro del plazo de cinco anos contados desde la fecha de pago de los
tributos al comercio exterior el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
podrd someter a verificacion las declaraciones aduaneras, asi como toda
informacion que posea cualquier persona natural o juridica que guarde
relacidn con mercancias importadas. Para la determinacion de las
declaraciones aduaneras sujetas al control posterior se empleardn sistemas

de gestion de riesgo.
Si se determina que la declaracion adolecid de errores, que den lugar a
diferencias a favor del sujeto activo, se procederd a la rectificacion

respectiva sin  perjuicio de las demds acciones que legalmente
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correspondan, la rectificacion de tributos en firme, serd titulo ejecutivo y

suficiente para ejercer la accién coactiva.

El sujeto pasivo podrd presentar una declaracién sustitutiva a fin de corregir
los errores de buena fe en las declaraciones aduaneras cuando éstos
impliguen una mayor recaudacioén o inclusive sino modifican el valor a pagar,
dentro del plazo de cinco anos contados desde la aceptacion de la
declaracién, siempre que la administracion no hubiese emitido una
rectificacion de fributos por el mismo motivo o no se hubiere iniciado
formalmente el proceso control posterior. La declaracion sustitutiva serd

validada y aceptada del mismo modo que la declaracién aduanera.

De considerarlo necesario el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podra
disponer la realizacion de auditorias a los regimenes especiales dentro de un
plazo de cinco anos contados a partir de la fecha de la declaracion
aduanera, para lo cual se podrd efectuar todo tipo de constataciones, sean

estas documentales, contables o fisicas.

Ademds, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a través de sus
unidades operativas, tiene la atribucidn para investigar las denuncias por
infracciones aduaneras que se le presenten, asi como para realizar los
controles que considere necesarios dentro del territorio aduanero en el
dmbito de su competencia, para asegurar el cumplimiento del presente
Cobdigo vy su reglamento, adoptando las medidas preventivas y las acciones

de vigilancia necesarias.

La unidad operatfiva del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
encargada del control posterior podrd aprehender mercancias y objetos que
puedan constituir elementos de conviccidn o evidencia de la comision de
una infraccién aduanera y ponerlas inmediatamente a disposicion de la
servidora o el servidor a cargo de la direccion distrital que corresponda

(Cddigo Orgdnico de la Produccion, Comercio e Inversiones, 2018).
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Como se deduce de la disposicion transcrita, el control posterior tiene como
objetivo, por un lado, corregir errores de buena fe en los que pudo haber
incurrido el importador de mercancias en la declaracién aduanera, con el fin
evitar un perjuicio a las arcas del estado y, por ofra parte, el control posterior,
a través de la Unidad de Vigilancia Aduanera de SENAE, busca evitar que
acciones que constituyan infracciones aduaneras, afecten tanto a las
referidas marcas, como en el caso del contrabando, pero que pudiesen
afectar ademdads otro tipo de derechos como el que tienen los titulares de
signos distintivos sobre sus marcas y en ultima ratio, a los derechos de los

consumidores, en caso de que esa mercancia, sea falsa.

A respecto, la Decision Andina senala en su Articulo 17.- Las administraciones
aduaneras constituirdn unidades de control posterior integradas por
funcionarios con conocimientos y experiencia en materia aduaneraq, fiscal,

de comercio exterior, contable y de auditoria.

Las unidades de control posterior se podrdn estructurar en cada Pais Miembro
en unidades centrales o nacionales o unidades regionales, de acuerdo con
el dmbito de su actuacién territorial, dotdndolos de las facultades y

competencias que les permita cumplir con su funcién.

Articulo 18.- Corresponde a las unidades de control posterior:

c) Comprobar el origen, la clasificacion arancelaria y los demds datos
declarados;

g) Formular la propuesta de sancién resultante de las infracciones detectadas
durante el control posterior;

h) Adoptar las medidas cautelares que les hayan sido autorizadas, conforme
a lo previsto por la legislacién interna de cada Pais Miembro;

|) Coordinar e infercambiar informacién con las autoridades correspondientes
de demdads Paises Miembros;

j) Practicar acciones conjuntas de control posterior con las autoridades

correspondientes de los otros Paises Miembros;
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k) Remitir sus informes a la Administracion Aduanera para los fines
consiguientes y, en los casos exigidos por las disposiciones nacionales, al
Poder Judicial, el Poder Legislativo y la Fiscalia y demds érganos de la
administracién publica, cuando los resultados de los mismos deban serles
comunicados;

n) Practicar otras actuaciones expresamente contempladas en la legislacion

de cada Pais Miembro.

De la disposicion transcrita se infiere que, en el caso de nuestro pais, Ia Unidad
de Vigilancia Aduaneraq, es la que realiza actos de control posterior, tales
como la aprehensién de mercancia que pudiese implicar un riesgo no
aduanero, como una infraccién a un derecho intelectual y comunica a la
autoridad competente, en nuestro caso el SENADI para que se inicie el
procedimiento pertinente para evitar que mercaderia presuntamente
infractora, ingrese a los circuitos comerciales, sin embargo, tal como se verd

mdads adelante, esta Ultima entidad no actUa de oficio

Gestion de riesgo:

Tomando en cuenta todo lo mencionado, la Organizacion Mundial de
Aduanas -OMA cuenta con un Compendio de Gestidon de Riesgos, en donde
recoge los principios fundamentales para la creaciéon de un marco de gestion

eficaz:

1. Contar con un entendimiento integral de la administracién aduanera:
Conocer los factores tanto internos (aspectos estructurales, gobernanza,
conocimiento, cultura de riesgo, etc.) como externos (consideraciones
politicas, econdmicas, sociales y tecnoldgicas) que condicionen la

consecucion de los objetivos aduaneros.

2. Establecer una politica de gestion de riesgo: Se basa en la definicion de
una politica que se vea materializada a través de planes periddicos en
donde se definan los programas de riesgo, las lineas de actuacion y

control.
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3. Disenar una politica para establecer responsabilidades y autoridades: Se
debe contar con una estructura organizativa con una clara definicion de
roles y responsabilidades, asi como una cadena de mandos que

fransmitan efectivamente las politicas y demds procesos.

4. Identificar recursos apropiados: Asegurar una suficiencia cuantitativa y

cudlitativa de recursos tanto humanos, asi como técnicos.

5. Disenar una politica de comunicacién interna y externa: Esta politica debe
facilitar la comunicacion de planes de gestion de riesgo tanto en el
dmbito interno como externo, asi como a los operadores y grupos de
interés.

(Felipe Martinez , 2016).

A mds de estos principios para establecer este marco de gestién de riesgo la
OMA también impulsé el marco normativo SAFE que se articula en cuatro

principios bdsicos:
1. Armonizacion de sistemas de informacién avanzada.
2. Implementacion de gestion de riesgo en los paises.

3. A peticion del pais de destino, la Aduana del pais de origen puede
realizar una inspeccion de la mercancia o contenedores de alto riesgo

con destino al exterior, a través de equipos no intrusivos.

4. Definicibn de beneficios que la Aduana concederd a aqguellas
empresas que cumplan con las normas de seguridad de la cadena

logistica.

Es necesario recalcar que los servicios de aduana precisan de apoyo vy
cooperaciéon de ofras administraciones aduaneras de diferentes paises, este

apoyo mutuo puede conseguirse a través de los siguientes elementos:

* Creaciéon de programas “operador de confianza” que sirvan para la

construccion de una cadena logistica.
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* Reconocimiento mutuo de dichos programas

* Intercambio de informacién

* Diseno de ventanillas Unicaos.
(Wagner, 2016)

En suma, el rol que cumple la Administracion Aduanera en el pais es de vital
importancia puesto que actia como el principal ente de control por el que

deben someterse todas las mercancias que ingresan y salen del territorio.

La Aduana debe asegurar que las leyes y disposiciones tanto nacionales

como internacionales sean cumplidas a cabalidad en las fronteras del pais.

Ademds, deben actuar como el ente intermedio puesto que, por ejemplo, si
se determina que existen piezas arqueoldgicas que pretendan salir del pais,
la Aduana como primer control debe solicitar documentos y pruebas que
corroboren que las piezas estdn saliendo de forma legal, caso contrario
deberd detener las mercancias y actuar conjuntamente con las demds
instituciones nacionales, en este caso especifico con el Instituto Nacional de
Patrimonio y Cultura- INPC. Es decir, la Aduana es una institucién que ejecuta
funciones tan delicadas, que su trabajo debe ser realizado en coordinaciéon
con todas las autoridades competentes en cada materia, para que de esta

manera la seguridad y control en aduanas sea mds estricto y eficaz.

En complemento a lo mencionado, es importante tomar como referencia y
ejemplo el caso de la Aduana espanola, misma que utiliza instrumentos que
perfeccionan y mejoran el control en las fronteras. Asi se basan en utilizar
intensivamente sistemas de andlisis de riesgos, uso de filtros informdaticos que
sean capaces de detectar operaciones comerciales que vulneren derechos

de propiedad intelectual.

Todo este tipo de control aduanero estd enfocado especialmente en los

sectores y mercancias mds afectados por este ilicito, entre los que se
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destacan, el sector de los electrénicos, juguetes, perfumes, industria

farmacéutica, y la relojeria.

A pesar de llevar un procedimiento estricto y completo para frenar la
vulneracion de derechos intelectuales, la Aduana espanola trata de lograr
un equilibrio justo entre la fluidez del comercio internacional y la lucha con el

fraude, realizando controles de forma selectiva.

Como Ultimo, su control va mas alld de inspecciones fisicas y documentales
pues también se extiende ala deteccidon de redes a través de investigaciones
realizadas por los Servicios del Departamento de Inspeccidn e Investigacion

de la Aduana (Organizacién Mundial de Propiedad Intelectual, 2005).

Por lo expuesto, como conclusidn preliminar en el dmbito aduanero, las
medidas en frontera tienen una amplia connotacién, pero se cree que en el
caso de las medidas previstas para ejecutar decisiones de politica
econdmica, bien sea de defensa comercial o para fomentar y garantizar el
abastecimiento de productos y la industria nacional, se deben establecer
medidas de cardcter arancelarias y por ende, de competencia exclusiva de
la entidad respectiva, a diferencia de las medidas previstas para precautelar
ofros derechos, las cuales no son de competencia exclusiva de SENAE, sino
qgue requieren la intervencidén de las entidades competentes en cada

materia.

Ademds, el trabajo interno de la administracién aduanera es sumamente
importante y por ello es necesario contar con un marco de gestidén de riesgo,
el cual debe estar basado en normas y politicas eficientes que faciliten los
controles y con ello se vele por la proteccidn no solo de las arcas fiscales del
pais sino también de derechos civiles, especificamente derechos de autor y

derechos marcarios.
Finalmente, el trabajo de la administracion aduanera no puede ser aislado,
sino que debe contar con apoyo y cooperacidon de ofras aduanas inter

estatales pues ello permite contar con informacién de calidad y reconocer
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como fiables a aquellos operadores que han sido certificados como

operadores de confianza en un tercer pais.

2.4 Las medidas en frontera en el dmbito de la propiedad intelectual

En los Ultimos anos ha existido un aumento significativo de objetos que
lesionan derechos de propiedad infelectuall. A mds de ello se debe
reconocer que el cardcter evolutivo de la pirateria y falsificacion estd basado
en varios principios: cuantitativo, se falsifican objetos mdas usuales y que se
puedan producir a escala comercial; naturaleza de los productos: las
prendas de vestir ya no son las mds falsificadas, ahora las industrias
alimenticias, farmacéuticas y musicales tienen predominancia; finalmente,
existen redes internacionales de crimen organizado que usan sus
organizaciones para distribuir objetos falsos y piratas (Organizacidon Mundial
de Propiedad Intelectual, 2005).

Tal como se senald anteriormente, las medidas NO ARANCELARIAS previstas
en el COPCI, son aplicadas alasimportaciones o exportaciones a fin de evitar
que se vulneren ofros derechos como los de propiedad intelectual. Estas
medidas pueden ser licencias de importacion, medidas sanitarias vy
fitosanitarias, contingentes arancelarios, reglamentaciones técnicas vy
evaluaciones de la conformidad, disposiciones aduaneras y precios minimos

(Codigo Orgdnico de la Produccion, Comercio e Inversiones, 2018).

Correlativamente, las medidas en frontera en materia de propiedad
intfelectual, se encuentra reguladas en varios cuerpos normativos, como se
verd en el siguiente punto.

Para poder hablar de medidas en frontera en este dmbito, es necesario que

revisemos como conceptualiza la doctrina a este tipo de medida.

I Desde el ano 1998 al ano 2001 en la Unién Europea se produjo un aumento del 900%
de productos que vulneraron derechos de propiedad intelectual. Asi los objetos
interceptados por las aduanas pasaron de 10 millones en 1998 a 100 millones en el
ano 2001.
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Para Natasha Bluztein y Nelson Yépez:

“(...) la medida en frontera, fambién llamada medida de observancia
alos derechos de propiedad intelectual y en algunos paises lamada medida
cautelar aplicada en frontera, es una accién que inicia siendo provisional
para precautelar una posible vulneraciéon a los derechos de propiedad
intelectual y que tiene como objetivo primordial, conociendo el fondo del
asunto, contrarrestar con esta medida que se llegue a vulnerar algun derecho
de un tercero, es aplicada especificamente en la frontera de los paises, esto
significa, prohibir el despacho de mercancias infractoras, para impedir de
este modo que estas mercancias ingresen a los circuitos comerciales. Estas
medidas pueden ser tomadas tanto para las importaciones vy

exportaciones”?,

De esta definicion se puede inferir que esta figura sui generis es un proceso
de observancia de derechos, que se realiza exclusivamente en los limites de
los Estados Miembros de los convenios de proteccion de la propiedad

intelectual.

La observancia puede ser considerada genéricamente como el riguroso
cumplimiento de lo mandado por ley, autoridad o superiord, por o que
aplicando este concepto a la materia de investigaciéon se podria decir que
es el cumplimiento exacto de los derechos de propiedad intelectual y de las
medidas que deben aplicar los paises cuando alguien los infringe de alguna

forma.

En lo que respecta a los procedimientos de observancia, la seccién primera
del articulo 41 del ADPIC establece las obligaciones generales a las que

deben adecuarse estos procedimientos, en los siguientes términos:

2 BLUZTEIN, Natasha y YEPEZ, Nelson. “Las medidas en frontera el Ecuador”. Revista de
Propiedad Intelectual. Universidad Catdlica Santiago de Guayaquil. Guayaquil. 2011.
P&g. 177

3 Cf. CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario enciclopédico de Derecho
Usual, tomo V. ed. Heliasta, 29 edicion, Buenos Aires, 2006. Pag.634
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“La obligacion de los miembros de garantizar que en sus legislaciones
se contemplen procedimientos de observancia de los derechos de
propiedad intelectual, que a su vez incluyan procedimientos agiles para
prevencion de infracciones. Igualmente, el principio de justicia y equidad

deberd estar implicito no debiendo establecer plazos injustos.

Las decisiones de fondo que se tomen serdn preferentemente por
escrito, sin retrasos indebidos y fundamentados en pruebas, respetando el

derecho a la defensa.

Asimismo se garantiza a las partes la oportunidad para la revision por
la autoridad judicial de decisiones administrativas finales adecuadas a las
disposiciones de cada Estado en la materia de su competencia, con
excepcioéon de las sentencias absolutorias donde no serd obligatorio otorgar

la posibilidad de revision (...)4"

Estas medidas han sido consideradas como un mecanismo iddéneo que evita
y confrola eficazmente la pirateria de obras, la falsificacion marcaria, asi

como ofras formas que atenten contra los derechos intelectuales.

Caracteristicas. -

Las medidas en frontera se destacan por tener tres caracteristicas particulares

en el dmbito de la propiedad intelectual, las cuales son:

Primero, por ser una medida de observancia de los derechos de Propiedad
Intelectual; también por ser aplicadas netamente en las fronteras y por ser

una medida mixta o autosatisfactiva.

La primera caracteristica alude a la proteccion de los derechos intelectuales

mediante el cumplimiento de laley y con la adopcion de medios preventivos.

4SALAZAR, Daniel Octavio, "Observancia de los derechos de propiedad Intelectual”.
Revista Propiedad Intelectual, hitp://www.redalyc.org/articulo.oa2id=189017092003
(disponible en internet al 13 de junio de 2014), pdg. 34.
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A si mismo, la caracteristica siguiente se refiere a que deben ser aplicadas las
medidas especificamente en la frontera de conformidad con lo dispuesto en
cada ordenamiento interno, respetando la soberania nacional ya que cada
pais es autdbnomo para implementar distintos mecanismos que protegen los
derechos intelectuales. Finalmente, la tercera caracteristica se refiere a la
naturaleza juridica de las medidas en frontera porque se habla de un derecho
hibrido; es decir, coexisten practicas provenientes de otros sistemas juridicos

(Natasha Bluztein y Nélson Franco Yépez, 2011).

Clases. -

Existen dos tipos de clases de aplicacién de las medidas en frontera en el
dmbito de la propiedad intelectual: los procesos cautelares y los procesos de
conocimiento. En los procesos cautelares se busca una medida rdpida que
necesita obligatoriomente un refuerzo, esto quiere decir que una vez
aplicada la medida cautelar se inicie una accién de fondo para su
conocimiento vy ratificacion de esta medida. En cambio, los procesos de
conocimiento van a conocer el fondo del conflicto para que la autoridad

competente manifieste un criterio y adopte una resolucidn.

En el Ecuador las medidas en frontera eran una mezcla de estos dos procesos,
sin bien nacia como una medida cautelar aplicada por el SENAE, se
convertian en un proceso de conocimiento cuando se enviaba al IEPI para
su resolucion, donde se analizaba el conflicto, se confirmaba o revocaba la
medida adoptada y regresaba a la Aduana del Ecuador. Lo importante a
destacar es que el proceso era uno solo, generdndose asi la medida

autosatisfactoria o autosatisfactivas.

Cabe destacar que la Ley de Propiedad Intelectual no hacia una distincién

entre la fase cautelar y los procesos de conocimiento, a diferencia del actual

5 BLUZTEIN, Natasha y YEPEZ, Nelson. “Las medidas en frontera el Ecuador”. Revista de
Propiedad Intelectual. Universidad Catdlica Santiago de Guayaquil. Guayaquil. 2011.
P&g. 179
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Codigo “Ingenios” que si establece claramente cudles son las medidas
cautelares y cudl es el proceso de conocimiento, asi como explica como

aplicarlas correctamente en la frontera.

Objetivos. -

Los objetivos fundamentales de las medidas en frontera en el dmbito de la

propiedad intelectual son:

1.- Estimular y recompensar a las creaciones del ingenio humano mediante

la proteccion que les da el Estado.

2.- Regular la competencia en el mercado con la consecuente proteccion

de los derechos de los consumidores.

2.5 Marco normativo aplicable

El tema de medidas en frontera en el Ecuador se encuentra regulado tanto
en los tratados internacionales suscritos por el pais, asi como en la normativa

nacional.

El ordenamiento juridico del Ecuador est&d compuesto por la Constitucion de
la Republica, seguido por las normas de cardcter internacional, tales como
los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC), las Decisiones de la Comunidad
Andina de Naciones, internamente el Cddigo Orgdnico de la Economia
Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovaciéon -Codigo “Ingenios”, y
transitoriaomente la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento, hasta que
se promulguen los respectivos reglamentos que viabilicen las disposiciones del

referido Cddigo “Ingenios”.

A continuacion revisaremos las principales disposiciones que regulan las

medidas en frontera en materia de propiedad intelectual.
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1. Constitucion de la Republica del Ecuador.-

Si bien en la carta Magna no enconframos disposiciones que se refieran
expresamente al tema que nos ocupa, sin embargo, tdcitamente una
referencia en el art. 321 dela referida Carta, senala que: El Estado reconoce
y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas publica, privada,
comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta y que deberd cumplir su
funcion social y ambiental (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008)

(Subrayado fuera de texto).

La propiedad intelectual es una forma especial de propiedad que puede ser
privada en el caso de los titulares de derechos como las marcas o de los
fitulares de un derecho de autor, o colectiva, en el caso del derecho
reconocido a los legitimos poseedores de un conocimiento tradicional o

ancestral.

En total concordancia el Art. 322 del referido cuerpo normativo
expresamente manifiesta que se reconoce la propiedad intelectual de
acuerdo con las condiciones que senale la ley, entiéndase ahora el Codigo
“Ingenios”, es decir que, al reconocer la existencia de la propiedad en las
condiciones que se desarrollen en la ley, el asambleista constituyente, estd
reconociendo la necesidad de que el Estado disene un sistema adecuado
para el reconocimiento y la consecuente proteccidon de este tipo de
propiedad, a fravés de procedimientos judiciales o administrativos,
conocidos genéricamente como medidas de observancia de derechos,
enfre los que se encuentra el mecanismo de las medidas en frontera, como

se verd mds adelante.

2.-Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio-ADPIC:
El acuerdo del ADPIC, los acuerdos de la CAN y el mismo cuerpo normativo
nacional Codigo “Ingenios”, armoniza la observancia de los derechos de

propiedad intelectual; dando la facultad a los Estados de poner sus propias
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regulaciones requeridas en esta materia de acuerdo a las necesidades
nacionales. El ADPIC en el articulo 41.1 obliga a los paises, que pertenecen a
la OMC, a crear mecanismos legales, como tipos penales o procedimientos
civiles, administrativos y aduaneros, con el fin de proteger juridicamente los
derechos de propiedad intelectual; las cuales se derivan en las medidas en
frontera (Conde, 2016).

El ADPIC se ha constituido como el acuerdo marco en el tema de medidas
en frontera a nivel internacional y es a partir de la adhesion de varios paises
al mismo que se han empezado a adoptar las disposiciones que en él se

encuentran.

Los antecedentes del ADPIC pueden encontrarse en el Convenio de Paris,
especificamente su artficulo 9 que senala "Todo producto que lleve
ilicitamente una marca de fdbrica o de comercio o un nombre comercial
serd embargado al importarse en aquellos paises de la Unidn en los cuales
esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la proteccidon legal.”
Igualmente, las propuestas iniciales de Estados Unidos y la Comunidad
Econdmica Europea en el marco del GATT para la elaboracion de una
Codigo Antipirateria, sentaron las bases para la adopcion de dichas medidas

en el ADPIC (Natasha Bluztein y Nélson Franco Yépez, 2011).

Desde que se suscribié el Acuerdo existid la preocupacion por proteger los
derechos intelectuales por tanto la estructura del ADPIC cred una seccidn
referida a la aplicacién de un instrumento que proteja los derechos
intelectuales y se la denomind Medidas en Frontera. Al no ser todos los paises
miembros de la Organizacién Mundial de Comercio y por tanto no
suscriptores del ADPIC, el Acuerdo prevé la intervencién de las autoridades

aduaneras que eviten la libre circulacion de la mercancia ilegal.

La secciéon que el ADPIC reservo para tratar sobre Medidas en Frontera es la
Parte Ill Seccion IV que consta de diez articulos comprendidos entfre el 51 al
60 que detalla el procedimiento para la aplicacion de una medida en

frontera.

85



El procedimiento que plantea el ADPIC es el que ha sido adoptado en la
mayoria de las legislaciones de los paises y se basa en que es la parte
inferesada, que tenga motivos vdlidos para sospechar que se prepara la
importacion de mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas
o mercancias piratas que lesionan el derecho de autor, quien debe presentar
una solicitud en primer lugar, siendo secundaria la aplicacion de las medidas

en frontera de oficio.

La persona interesada deberd presentar la solicitud a la autoridad aduanera
competente en donde acredite su derecho y presente pruebas suficientes de
que existe la presuncion de la infraccidn de su derecho de propiedad
intelectual, adicional deberd presentar una descripcidon de la mercaderia
lesionada para que asi la autoridad sea capaz de reconocerla.

La autoridad aduanera deberd informar si la solicitud ha sido o no aceptada.

Las autoridades competentes tienen la facultad para exigir al demandante
el aporte de una fianza o garantia que sea suficiente para proteger al
demandado e impedir abusos (Aspectos de los derechos de propiedad

intelectual relacionados con el comercio, 1995, art 53).

En el caso que la solicitud se haya aceptado el denunciante deberd iniciar
un procedimiento sobre el fondo del asunto en el plazo de diez dias, caso

contrario se procederd a la desaduanizacion de la mercancia.

En este punto la autoridad aduanera notificard al titular del derecho y al
importador la suspensidon del despacho de aduana de las mercancias y que

tipo de medida se ha adoptado.

En caso de que se haya iniciado el procedimiento que conduzca a una
decision final, se procederd en un plazo razonable a una revision que incluird
el derecho de audiencia, con el objetivo de decir si las medidas deben
modificarse, revocarse o confirmarse (Aspectos de los derechos de

propiedad intelectual relacionados con el comercio, 1995, art 55).

86



En el caso que el resultado del procedimiento haya determinado que la
medida adoptada fue infundada se puede exigir al denunciante el pago de

una indemnizaciéon para el dueno de la mercancia.

Por otro lado, si el resultado concluye que la mercancia efectivamente
violenta derechos de propiedad intelectual, la autoridad competente podrd
ordenar que las mercancias sean destruidas o apartadas del circulo

comercial.

El articulo 59 detalla que las mercancias no podrdn ser reexportadas en el
mismo estado ni someterse a ningun tipo de régimen aduanero distinto, salvo

ciertas excepciones (Natasha Bluztein y Nélson Franco Yépez, 2011).

Como ya se hizo alusion, el ADPIC es un acuerdo obligatorio para los
miembros parte y no para los particulares, por lo cual son los Estados llamados
a regular su ordenamiento juridico interno pues las normas contenidas en el

ADPIC no serdn directamente aplicables y necesitardn de normativa interna.

Precisamente, en aplicacion al compromiso asumido por el pais al formar
parte de la OMC en los anos 90, se promulgo la Ley de Propiedad Intelectual,
instrumento que previa un procedimiento para la toma de medidas en
frontera, similar al descrito lineas arriba, procedimiento que como veremos
mds adelante, difiere del previsto en el cuerpo normativo vigente

actualmente.

3.-Legislacion Regional — Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones-
CAN

La normativa regional sobre propiedad intelectual obliga a que los paises
miembros establezcan controles estrictos con respecto a la observancia de
derechos intelectuales por lo cual el control de ingreso y salida de
mercancias es imperativo puesto que es necesario verificar que las
mercaderias que pretenden ingresar o salir del pais no vulneren derechos de

propiedad intelectual.
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Las decisiones de la CAN son complementarias a lo establecido en el ADPIC

por tanto no existe contradicciéon entre ambas.

Las decisiones que ha adoptado el Ecuador con respecto al tema son las

siguientes:

1. Decision 486 sobre Propiedad Industrial:

Para el tema de medidas en frontera esta Decision ha considerado
Unicamente al tema de derechos marcarios, dejando de lado las ofras ramas

de la propiedad industrial.

Esta Decision regula que las medidas en frontera se aplicardn a los regimenes
de importacién y exportaciéon, posteriormente como veremos, via Decisidon
689 se extendid tambien a aquellas mercancias que se enconfraban bajo el
régimen de transito, pero nuestro pais no la ratificd, razon por la cual no estd

prevista esta posibilidad en nuestra legislacion interna.

Es justamente el capitulo Il de esta decision que trata en seis articulos (251-

256) del tema de las medidas en frontera.

En estos articulos se detalla el procedimiento que se llevard a cabo al
momento de solicitar una medida en frontera, siendo el procedimiento
completamente igual a lo que establece el ADPIC. La Decision ademds
contempla que, si la legislacién de cada pais lo permite, la autoridad
nacional competente podrd ordenar de oficio la aplicacién de medidas en

frontera (Arispe, 2018).

Al regular la Decision 486 Unicamente la rama de derechos marcarios, el
anfiguo Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, actualmente Servicio
Nacional de Derechos Intelectuales en dos oficios de julio de 2009 expresaba

gue "los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisién,
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serdn regulados por las normas internas de los Paises Miembros” (Natasha

Bluztein y Nélson Franco Yépez, 2011).

La CAN expidié también la Decision 689 "“Adecuacion de determinados
articulos de la Decision 486-Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, para
permitir el desarrollo y profundizacion de derechos de propiedad industrial a
fravés de la normativa interna de los paises miembros” que esencialmente
trata lo que explica su titulo. Por su parte, el Ecuador no suscribid esta Decisidon
pues considerd que no contribuiria a desarrollar, ampliar o proteger otras
modalidades de propiedad industrial a través de medidas en frontera y por

tanto no se adhirid a la Decisidon 689.

2. Decision 351 sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos

Esta Decisidon tiene como antecedente principal el Convenio de Berna que
es el convenio principal que prevé la posibilidad de decomisar las obras

cuando éstas han sido falsificadas.

La Decision como tal no contiene un capitulo especial de aplicacion de
medidas en frontera; sin embargo dentro de su cuerpo determina dicha
posibilidad. De esta manera, establece que el fitular del derecho de autor
fiene el derecho exclusivo de autorizar, realizar o prohibir entre otras acciones,
la importacién al territorio de cualquier pais miembro copias hechas sin
autorizacion del titular del derecho, el mismo derecho exclusivo se le otorga

a los productores de fonogramas.

La Decision también faculta a que la Autoridad Nacional dicte medidas
cautelares para mercancias que lesionen los derechos de autores (Arispe,
2018).

No obstante, cabe recalcar que una vez que el titular de un derecho haya
puesto sus obras en el mercado, el titular ya no tendrd el derecho de impedir
importaciones ni de incidir en el precio de bien, este acto es conocido como

agotamiento de derecho.
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3. Decision 345 Relativas a Obtenciones Vegetales

La Decision 345 de la Comunidad Andina, intenta unificar la aplicacion de la
norma a nivel subregional en materia de proteccion de las llamadas
obtenciones vegetales que son aquellas creaciones intelectuales
conseguidas aplicando técnicas o procedimientos para obtener una nueva
variedad vegetal nueva, distinta estable y homogénea. Si bien, tal como ya
se menciond anteriormente, las medidas en frontera en materia de
propiedad intelectual, en nuestro ordenamiento juridico solo estd previsto
para marcas y derechos de autor, sin embargo, nos parece pertinente hacer
alusién, a manera de referencia, a los articulos de esta decisién aplicables al

fema:

“Articulo 24.- La concesidn de un certificado de obtentor conferird a su fitular
el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los
siguientes actos respecto del material de reproduccién, propagaciéon o
multiplicacion de la variedad protegida”

e) Exportacion

f) Importacion

“Articulo 28: En caso de ser necesario, los Paises Miembros podrdn adoptar
medidas para reglamentar o confrolar en su territorio, la produccion o la
comercializacion, importacion o exportacion del material de reproduccion o
de multiplicacion de una variedad, siempre que tales medidas no impliquen
un desconocimiento de los derechos de obtentor reconocidos por la
presente Decisidon, ni impidan su ejercicio” (Comision del Acuerdo de

Cartagena, 1993).

Esta decision podria servir de sustento para que la legislacion ecuatoriana
vele también por estos derechos intelectuales; sin embargo, esta rama del
derecho es completamente técnica vy los funcionarios aduaneros no cuentan
con los conocimientos o la experticia necesaria para determinar si

efectivamente estdn frente a un caso de vulneracion de derechos y por tanto
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serd necesario un perito especializado en la materia (Natasha Bluztein y

Nélson Franco Yépez, 2011).

Cabe anotar sin embargo que, como el Ecuador es un pais exportador de
mercancia protegida por obtenciones vegetales, como en el caso de las
rosas, mas no importador de dichos productos, en caso de que el Ecuador
acogiera la referida reforma, las medidas en frontera se realizarian en su
mayoria para controlar especificamente las exportaciones que atenten
confra los derechos de los fitulares de las variedades vegetales,

generalmente de nacionalidad extranjera, lamentablemente.

4.-Legislacion Nacional

4.1.- Cdédigo Orgdnico de la Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacién- CODIGO "INGENIOS “

Este codigo creado en el ano 2016 contiene un apartado de nueve articulos
(575-583) que desarrolla especificamente las medidas en frontera; sin
embargo, incluye la aclaracion de que las disposiciones que se establecen
en el referido coddigo no estardn en contra de los compromisos asumidos por
el Ecuador en las Decisiones de la Comunidad Andina en su condicion de

Pais Miembro.

Cabe recalcar que el Cédigo “Ingenios” en armonia con las Decisiones de
las cuales es suscriptor, hace referencia Unicamente a aplicar medidas en
frontera en casos que lesionen derechos de autor y derechos marcarios,
dejando de lado las ofras ramas de la propiedad intelectual. Asi se deduce
del contenido del Art. 575 que senala: El fitular de un registro de marca o
derecho de autor que tuviera evidencia suficiente para suponer que se va a
realizar la importacién o exportaciéon de mercancias que lesionen su derecho
sobre su marca o su derecho de autor, podrdn solicitar a la autoridad
nacional competente en materia de derechos intelectuales suspender esa
operacion aduanera.” (Cédigo Orgdnico de la Economia Social de los

Conocimientos, Creatividad e Innovacion, 2016).
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No obstante, lo anotado, la seccidén IV del Codigo “Ingenios” denominada

De los Derechos y Limitaciones en el articulo 353 senala que:

“la adquisicidn de un diseno industrial conferird a su titular el derecho
de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento fabricar,
vender o importar con fines comerciales productos que incorporen o
reproduzcan el disefo industria. (Codigo Orgdnico de la Economia Social de

los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, 2016).

Las disposiciones transcriptas generan ambigledad en la préctica, debido a
gue las medidas en frontera, tal como quedd sentado preliminarmente solo
estdn previstas para los derechos de autor y derechos marcarios, no obstante
lo cual, el titular sobre un diseno industrial, de acuerdo al Ultimo articulo
citado, podria también solicitar a la autoridad competente la prohibicién de
importacion de productos que reproduzcan o incorporen un diseno industrial,

lo cual en definitiva constituiria una suerte de medida en frontera.

En lo que respecta al procedimiento de aplicacién de medidas en frontera,
este es bastante similar a lo que, expedido en el ADPIC, segun veremos mds

adelante a detalle.

4.2.- Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento

Enrazén de la falta de reglamentaciéon al Codigo “Ingenios”, transitoriamente
se aplicaria la ley de propiedad Intelectual y su reglamento, en todo lo que
no se encuentre previsto en el Codigo de la materia, segun lo dispuesto en la
disposicién transitoria Tercera del Cédigo “Ingenios”, que senala: “(...) En
cuanto a los procedimientos que se estén sustanciando conforme la Ley de
Propiedad Intelectual seguirdn el procedimiento y términos establecidos en
esa Ley. Sin embargo, aquellos procedimientos que empezaren a
sustanciarse a partir de la vigencia y promulgaciéon del presente Codigo,
deberdn ser realizados conforme a las normas establecidas en este cuerpo

legal, en lo que no se encuentre normado, se aplicard fransitoriamente la Ley
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de Propiedad Intelectual y demds normativa, mientras se expidan los

reglamentos respectivos (...) (Ley de Propiedad Intelectual, 1998).

La ley de Propiedad intelectual desarrollaba en dos articulos las medidas en
frontera, tal como le veremos mds adelante y en su reglamento no existia
referencia expresa a esta figura; sin embargo, se hablaba de una medida
cautelar dispuesta a proteger cualquier fipo de derecho de propiedad
intelectual. Con la expedicion del Codigo “Ingenios”, la proteccién se limitd
a los derechos de autor y marcas; ademdas la antigua Ley disponia a SENAE
como principal autoridad para controlar el ingreso o salida de cualquier
mercancia que vulnere derechos intelectuales, actualmente SENADI tiene

esta responsabilidad en primera instancia.

Por estos y mdas motivos, se cree que la antigua Ley, a pesar de explicar en
dos articulos el tema de medidas cautelares, era mds eficiente y concreta
sobre el tema, a diferencia del actual Cédigo que aun presenta muchas

deficiencias y debilidades, tema que se verd mdas adelante.

2.6 Excepciones a las medidas en frontera

El articulo 160 del ADPIC senala que: los miembros tienen la facultad de excluir
la aplicacién de las medidas fronterizas a mercancias en cantidades minimas
que no tenga fin comercial; a mercancias que pertenezca al equipaje de
vigjeros o a las mercancias que son enviadas en pequenas partidas

(Organizacion Mundial de Comercio, 1994).

Correlativamente el Art. 256 de la Decision Andina 486 establece: Quedan
excluidas de la aplicacién de las disposiciones del presente articulo las
cantidades pequenas de mercancias que no tengan cardcter comercial y
formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envien en pequenas

partidas.

Asimismo, el Articulo 583 del Cédigo “Ingenios” reza de la siguiente forma:

Quedan excluidas de la aplicaciéon de las disposiciones del presente capitulo
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las cantidades pequenas de mercancias que no tengan cardcter comercial
y formen parte del equipaje personal de los valijeros o se envien en pequenas
partidas (Cdédigo Orgdnico de la Economia Social de los Conocimientos,

Creatividad e Innovacion, 2016).

Muestra sin valor comercial

Estas mercancias estdn destinadas principalmente para estudios de
mercado, investigaciones, desarrollo, pruebas de laboratorio, ensayos, entre
otros. Estas mercancias deben cumplir ciertas condiciones: que el valor en
aduana sea igual o menor a los cuatrocientos ddlares o que no supere las tres
unidades por item o presentacién comercial; y que se encuentren
identificadas como muestra sin valor comercial o que se demuestre que no

se destinardn a la venta.

Equipaje personal o de vigjero

Comprende bienes personales necesarios y ofras mercancias que
acompanan al viagjero ya sean estos nuevos o usados los cuales no pueden
ser comercializados bajo ninguna circunstancia. Estas mercancias deben ser
destinadas para su uso, consumo U obsequio, con un nUmero y valor que no

se presuma que puedan tener fin comercial.

Entre los bienes personales necesarios se encuentran: prendas de vestir,
articulos de aseo personal, joyas, bisuteria, libros, equipos portdtiles para
enfretenimiento, medicamentos, alimentos sellados, etc. Son considerados
también como bienes de uso personal a los articulos de uso profesional o que
por el oficio del viagjero sean necesarios como equipos y herramientas.

Las mercancias nuevas no pueden sobrepasar de los dos mil ddlares.

A su vez, existen ciertas mercancias que se adquieren para uso personal, para
el hogary oficio, estas no pueden ser mas de un ejemplar tales como: cdmara
de fotos, teléfonos, tv mdaximo de 22 pulgadas, ordenador personal en

tableta, efc.
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El vigjero tiene la obligacion de presentar su equipaje para que se someta a
la respectiva verificacion de las mercancias por los aduaneros de control
antes de abandonar la sala de arribo internacional. Si evade los controles
aduaneros, se aplicard una multa por falta reglamentaria, segun lo que
establece el COPCI.

Pequenas partidas

Son mercancias de importaciones minimas ya que el volumen y valor
comercial es insignificante. Si se realizan medidas en frontera a este tipo de
mercancias, el Estado gastaria mds en los procesos administrativos para el
control correspondiente que en lo que recolectaria por el ingreso de estas

importaciones.

Tal como se establece en la disposicion Transitoria del Convenio de Kioto,
firmado en el marco de la Organizacion Mundial de Aduanas, que las
legislaciones nacionales determinardn el valor o monto minimo sobre el cual
no se cobrard derechos o impuestos ya que causaria gastos innecesarios

para los administradores, asi como para los importadores o exportadores.

En el Ecuador, el SENAE ha fijado el valor exento de pagar aranceles e
impuestos de mercancias en base al valor FOB declarado, el cual debe ser
menor a cuatrocientos ddlares en inferior a los 4 kilos; las mercancias con
estas caracteristicas siguen un tramite simplificado (Merchan Larrea & Molina
Santillan, 2013).

Como vemos, estos son los Unicos supuestos en los cuales no aplicaria el
procedimiento para el establecimiento de las llamadas medidas en fronteraq,
aun en el caso de que la mercancia vulnerase derechos de un fitular
marcario o de derechos de autor, pero se considera que el objetivo no es
infroducir las mercancias en el circuito comercial del pais, sino el uso personal

o profesional del vigjero.
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2.7 Comparacion de la Ley de Propiedad Intelectual y el Cédigo “Ingenios”

Con el fin de realizar el respectivo andlisis, procederemos en primer momento
a franscribir los articulos a ser comparados, luego se hard referencia a las
principales diferencias identificadas para concluir con un andlisis general y

especifico acerca de dichas diferencias.

A.- Transcripcion de disposiciones legales

1.- Articulos 342 y 343 de la Ley de Propiedad Intelectual:

Art. 342. Los Administradores de Aduana y todos quienes tengan
el control del ingreso o salida de mercaderias al o desde el
Ecuador, tienen la obligacion de impedir que 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, serdn considerados cémplices del
delito que se cometa, sin perjuicio de la sancidn administrativa

que corresponda.

Cuando impidieren, de oficio o a peticién de parte, el ingreso o
exportaciéon de cualquier producto que viole los derechos de
propiedad intelectual, lo pondrdn en conocimiento mediante
informe pormencrizado al Presidente del IEPI, quien en el término
de cinco dias confimard o revocard la medida tomada.
Confirmada la medida, los bienes serdn puestos a disposicion de

un juez de lo penal.

Si el Administrador de Aduanas o cualqguier ofro funcionario
competente se hubiere negado a tomar la medida requerida o
no se hubiere pronunciado en el término de tres dias, el interesado

podrd recurrir directamente, dentro de los tres dias, posteriores, al
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Presidente del IEPI para que la ordene (Ley de Propiedad
Intelectual, 1998).

Quien ordene la medida podrd exigir caucion de

conformidad con el articulo siguiente.

Art. 343. Sin perjuicio de lo establecido en el arficulo anterior,
cualquiera de los Directores Nacionales, segun el drea de su
competencia, podrdn ordenar a peticién de parte, la suspensidon
delingreso o exportacion de cualquier producto que en cualquier

modo viole los derechos de propiedad intelectual.

La resolucion se dictard en el término de tres dias desde la
peticiéon. Si se estima necesario o conveniente, se podrd disponer
que el peticionario rinda caucion suficiente. Si ésta no se oforgare
en el término de cinco dias de solicitada, la medida quedard sin

efecto.

A peticidon de la parte afectada con la suspension, el director
Nacional del IEPI, segun el caso, dispondrd la realizacién de una
audiencia para examinar la mercaderia vy, si fuere procedente,
revocar la medida. Si no la revocare, dispondrd que todo lo
actuado se remita a un juez de lo penal (Ley de Propiedad
Intelectual, 1998).

2.-Articulos del 575 al 583 del actual Cédigo “Ingenios”.

Articulo 575.- De la solicitud de las medidas en frontera. - El fitular de un registro
de marca o derecho de autor que tuviera evidencia suficiente para suponer
gue se va aredlizar la importacién o exportacion de mercancias que lesionen
su derecho sobre su marca o su derecho de autor, podrdn solicitar a la
autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales
suspender esa operacion aduanera. Una vez interpuesta la solicitud de

medidas en fronterq, la autoridad competente en materia aduanera deberd
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suspender la operacion de importacion o exportacion de los productos en
cuestion, hasta que la autoridad nacional competente en materia de
derechos intelectuales resuelva el pedido. Asimismo, cuando la autoridad
nacional competente en materia de derechos intelectuales tenga
conocimiento de unaimportacién o exportacidn de mercancias que lesionen
el derecho sobre la marca o el derecho de autor, podrd ordenar la
suspension de la operacion aduanera, de oficio (Cddigo Orgdnico de la

Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacién, 2016).

Articulo 576.- Del procedimiento. - Las acciones de medidas en frontera se
presentardn ante la autoridad nacional competente en materia de derechos
intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos, plazos, procedimiento y
demds normas que disponga el reglamento correspondiente (Codigo
Orgdnico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e

Innovacion, 2016).

Articulo 577.- Informacién sobre la importacion o exportacion. - Quien pida
gue se tomen medidas en frontera, deberd suministrar a la autoridad nacionall
competente en materia de derechos intelectuales la informacidn necesaria
y una descripcion suficientemente detallada y precisa de los productos
objeto de la presunta infraccién para que puedan ser reconocidos. Para los
efectos del pdrrafo anterior, la autoridad competente en materia aduanera
gue tenga el control del ingreso o salida de mercaderias del pais, proveerd
el servicio de informacion relativa a las operaciones de importacion o
exportaciéon de mercaderia (Coddigo Orgdnico de la Economia Social de los

Conocimientos, Creatividad e Innovacion, 2016).

Articulo 578.- Fianza. - La autoridad nacional competente en materia de
derechos intelectuales, para disponer medidas cautelares, podrd exigir la
presentacion de fianza o garantia que permita proteger al importador o
exportador e impedir posibles abusos de derechos. El monto fijado deberd ser
proporcional al posible impacto econdmico, comercial y social generado por
la medida (Cddigo Orgdnico de la Economia Social de los Conocimientos,

Creatividad e Innovacion, 2016).
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Articulo 579.- Inspeccién de mercaderia. - A efectos de fundamentar sus
reclamaciones, el titular del derecho de propiedad intelectual podrd solicitar
directamente a la autoridad nacional competente en materia aduanera,
que le permita inspeccionar las mercaderias que van a ser importadas o
exportadas, sin perjuicio de que tome las medidas que sean necesarias para
la proteccion de la informacién confidencial (Codigo Orgdnico de la

Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, 2016).

Articulo 580.- De las medidas en frontera de mercancia que lesione el
derecho de autor o con marca falsificada. - Cuando se impongan medidas
en frontera a solicitud de parte respecto a la importacidon o exportacion de
mercancia pirata que lesione el Derecho de Autor o mercancia con marca
falsificada, éstas se llevardn a cabo Unicamente previo la presentacion de
evidencia suficiente, asi como una relacion detallada de la presunta
infraccion. La autoridad nacional competente en materia de derechos
intelectuales, para disponer medidas cautelares, podrd exigir la presentacion
de fianza o garantia que permita proteger al importador o exportador e
impedir posibles abusos de derechos. No podrdn llevarse a cabo medidas en
frontera respecto a importaciones o exportaciones que no tengan escala
comercial y aguellas insignificantes, tales como: las que no tengan cardcter
comercial o que formen parte del equipaje personal de los viajeros o que se
envien en pequenas partidas (Coédigo Orgdnico de la Economia Social de los

Conocimientos, Creatividad e Innovacion, 2016).

Articulo 581.- Sancién. - Cuando la autoridad nacional competente en
materia de derechos intelectuales determinard mediante resolucion
motivada que existié infraccion de los derechos de propiedad intelectual,
sancionard al infractor con una multa de enfre uno coma cinco salarios
bdsicos unificados, hasta ciento cuarenta y dos salarios bdsicos unificados
atendiendo a la naturaleza de la infraccidn y a los criterios que para el efecto
establezca el reglamento correspondiente. En la misma resolucion podrd
disponerse la adopcidon de cualquiera de las medidas cautelares previstas en

esta Seccion o confimarse las que se hubieren ordenado con cardcter
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provisional (Codigo Orgdnico de la Economia Social de los Conocimientos,

Creatividad e Innovacién, 2016).

Articulo 582.- Caducidad de las medidas en frontera. - Transcurridos diez dias
hdbiles contados desde la fecha de notificacién de la suspensidon de la
operacion aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la accidn
principal o sin que la autoridad nacional competente hubiere prolongado la
suspension, la medida se levantard y se procederd al despacho de las
mercancias retenidas. Se considerard cumplido este requisito por el inicio de
una accion de tutela administrativa, una acciéon civil o de ser el caso un
proceso penal, a eleccion del accionante (Cédigo Orgdnico de la Economia

Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, 2016).

Articulo 583.- Exclusiones. - Quedan excluidas de la aplicaciéon de las
disposiciones del presente capitulo las cantidades pequenas de mercancias
gue no tengan cardcter comercial y formen parte del equipaje personal de
los vigjeros o se envien en pequenas partidas (Codigo Orgdnico de la

Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, 2016).

Referencia a las diferencias identificadas entre los cuerpos normativos

1.-Objeto

- Enlo que respecta al objeto, la ley de Propiedad Intelectual se referia
a productos que violen derechos de propiedad intelectual, en
general.

- El Cddigo “Ingenios” se refiere especificamente al derecho que le
asiste al titular de un registro de marca o derecho de autor, en
especifico.

- Como ya se manifestd, a pesar de que en la disposicion pertinente del
Codigo “Ingenios” establece el objeto de las medidas en frontera y lo
circunscribe a marcas y derechos de autor, existe otfra disposicion
como el articulo 353 que detalla: La adquisicidon de un diseno industrial

conferird a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no
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tengan su consentimiento fabricar, vender o importar con fines
comerciales productos que incorporen o reproduzcan el diseno

industrial.

- Este artficulo confirmaria que existe la posibilidad de solicitar como
medida cautelar dentro de un procedimiento de tutela administrativa,
la prohibicion de importar productos que incluyan disenos industriales
protegidos en el pais, lo cual podria considerarse como que
indirectamente se estd ampliando la medida a otras figuras de la

propiedad industrial.

- Ofra de las diferencias percibidas es la inclusion en nuestro cuerpo
normativo interno, de un articulo que prevé la posibilidad de revocar
las medidas cautelares en los procesos de observancia, en 1os
siguientes términos: “La violacion a los derechos intelectuales
establecidos en este Codigo, dard lugar al ejercicio de acciones
judiciales y administrativas. En circunstancias excepcionales, sin
perjuicio de la substanciacion o el resultado de la accidn principal, en
aplicacién del principio de proporcionalidad y a pedido de parte se
podrd ordenar el levantamiento o la suspension de medidas
cautelares” (Cdédigo Orgdnico de la Economia Social de los

Conocimientos, Creatividad e Innovacion, 2016).

2.-Procedimiento

A continuacion haremos una sintesis de los procedimientos previstos tanto en

la ley de Propiedad Intelectual como en el Cédigo “Ingenios”.
Procedimientos previstos en la Ley de Propiedad Intelectual
Los procedimientos tal como se senald en el punto anterior, se encuentran

previstos en los articulos 342 y 343 de la Ley de Propiedad Intelectual, mismos

que pueden resumirse en los siguientes puntos:
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a.-Procedimiento iniciado ante el Servicio Nacional de Aduanas -SENAE

1. De oficio. -

1.- Informe de SENAE. -

Envio de un informe pormenorizado por parte de la mdaxima
autoridad de la Aduana al entonces IEPI, mediante el cual se
solicitaba la confirmacidén o revocatoria de la medida que dispuso

la suspension de la operacion aduanera.

2.-Informe del IEPI. -
En el término de 5 dias, el IEPI debia emitir un informe en el cual, debia

confirmar o revocar la medida ordenada por SENAE.

3.- Cumplimiento de Resolucion del IEPI. -
En base al informe emitido por el IEPI, la oficina de Aduanas debia
disponer o no la confinuacidon de la operacidn aduanera

comrespondiente.

2. A peticion de parte.-

1.- Presentacion de la solicitud a SENAE. -

El titular de un derecho de propiedad intelectual podia presentar
una solicitud ante SENAE para que ordene la suspension de la
operacion de importacién o exportacion que de alguna manera

conculgue su derecho.

Si a peticidon de parte interesada los administradores de aduana
no impedian el ingreso o exportacion de tales bienes, podian ser
considerados complices del delito que se hubiera cometido, sin

perjuicio de la sancion administrativa que hubiese correspondido.
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2.- Informe de SENAE. -

Conforme lo senalaba la norma, SENAE debia posteriormente
enviar un informe pormenorizado por parte de la mdxima
autoridad de la Aduana al entonces IEPI, mediante el cual
solicitaba la confirmacién o revocatoria de la medida que dispuso

la suspension de la operacion aduanera.

3.-Informe del IEPI. -

En el término de 5 dias, el IEPI debia emitir un informe en el cual, debia

confirmar o revocar la medida ordenada por SENAE.

En caso de confirmacion de la medida, de haber mérito para el efecto,
se debe enviar lo actuado a la Fiscalia (la referencia de la ley es a un
Juez Penal, pero en base al sistema acusatorio, el envio es al érgano

que dirige la investigacion penal)

4.- Cumplimiento de resolucion del IEPI. -

En base al informe emitido por el IEPI, la oficina de Aduanas debia
disponer la contfinuacibn o no de la operacidn aduanera

correspondiente.

b.- Procedimiento iniciado ante el entonces Instituto Ecuatoriano

de la Propiedad Intelectual-IEPI

1.- Presentacion de la solicitud. -

El titular de un derecho de propiedad intelectual que hubiere
recibido una negativa por parte de SENAE a su solicitud; que no
hubiere recibido pronunciamiento alguno de dicho organismo o

gue voluntariamente hubiere decidido, podia presentar una
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solicitud de suspensidn de la operacion aduanera ante cualquiera

de las Direcciones Nacionales del entonces IEPI.

2.- Emision de la resolucion. —

Una vez presentada la solicitud, segin se deduce de las
disposiciones legales comentadas, el IEPI debia resolver acerca de

la procedencia o no de la medida, en el término de tres dias.

3.-Fijacion del monto de la caucién. -

En caso de considerarlo necesario o conveniente, la autoridad
competente podia fijar un monto como garantia, con el fin de evitar
perjuicios para el importador o exportador de la mercaderia

presuntamente infractora.

4.- Senalamiento de audiencia. -

A peticion de la parte afectada con la suspensidn, el IEPI podia
fijar dia y hora a fin de que se pudiera examinar la mercaderiay, si
fuere procedente, revocar la resolucidon que ordend la suspension

de la operacion aduanera.

La disposicion contenida en el art. 343 senala que, en caso de que no
se hubiese revocado la medida, debia enviarse lo actuado a la

instancia penal correspondiente.

Procedimiento previsto en el Cédigo Organico de la Economia Social

de los Conocimiento Creatividad e Innovacion o Cédigo “Ingenios”

De la misma forma resenamos el actual procedimiento previsto en el

Cadigo “Ingenios™:
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Articulo 576.- Del procedimiento. - Las acciones de medidas en frontera se
presentardn ante la autoridad nacional competente en materia de derechos
intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos, plazos, procedimiento y
demds normas que disponga el reglamento correspondiente (Codigo
Orgdnico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e

Innovacion, 2016).

No obstante, lo cual, a partir del articulo 575 del Codigo “Ingenios”, se
desarrolla un procedimiento no tan didfano, como lo resumiremos a
continuacion:

1.-Presentacion de solicitud. -

Presentacion ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales-SENAE de
una solicitud de suspensidon de una operacion aduanera, por parte del titular
de una marca o derecho de autor, que cuente con evidencia suficiente.

2.-Suspension de la operaciéon aduanera. -

Una vez recibida la solicitud, SENADI debe comunicar a SENAE la suspension

de la operacion Aduanera.

3.-Fijacion de fianza. -

De considerarlo necesario, SENADI puede fijar una fianza para evitar posibles
abusos de derechos cuando se ha solicitado la adopcidén de medidas
cautelares.

4.-Emision de la resolucion. -

Una vez consignado el valor de la fianza, la entidad competente debe emitir
la correspondiente resolucion acerca de la procedencia de las medidas en
frontera en la que se puede confirmar o no las medidas ya ordenadas o

intferponer otras medidas cautelares.
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5.-Inicio del procedimiento o proceso principal.-

En caso de que se haya confirmado las medidas en frontera, se debe dar
inicio al procedimiento principal, que podria consistir en una tutela
administrativa o un proceso judicial, dentro del término de 10 dias contados
desde la noftificacion de la referida resolucion, caso contrario dichas medidas

caducarian.

3.-Organismo competente

En cuanto al organismo competente, la Ley de Propiedad Intelectual previa

una doble posibilidad, a saber:

- Laintervencion de la autoridad aduanera, a través de sus funcionarios,
quienes debian, de oficio o a peticidon de parte interesada, impedir la
importacion o exportacion de mercaderia presuntamente infractora.
En caso de que la medida haya sido a peticion de parte, si no se
ordenaba la medida, incluso dichos administradores de Aduana
podian ser considerados cémplices de un delito, asi como sujetos de

una sanciona administrativa.

- La intervencién de la Autoridad competente en materia de
propiedad intelectual, a través de los Directores nacionales para que
ordene, a peticibn de parte interesada, la suspension de la
importacion o exportacion de cualquier producto que viole derechos

de propiedad intelectual.

En el Cdodigo “Ingenios”, se elimind la primera posibilidad, otorgando la
competencia exclusiva a los funcionarios de la autoridad nacional
competente en materia de derechos intelectuales-SENADI, quienes deben
proceder de oficio o a peticidn de parte.

De lo manifestado en este punto podemos acotar que, la competencia dejo

de ser opcional, es decir, el fitular de un derecho podia antes escoger si
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solicitaba a SENAE o se dirigia a lo que entonces era el IEPI, bien sea
voluntariamente o ante una negativa o falta de pronunciamiento de SENAE,
lo cual no era muy comun en la prdctica, ya que la norma respectiva
establecia una suerte de obligacion legal de los funcionarios de SENAE, so

pena de ser considerados complices de un delito.

La referida obligacion legal, como se verd mds adelante, trajo como
consecuencia que la medida de frontera sea una herramienta mds o menos
efectiva para garantizar la proteccidon de los derechos de propiedad
intfelectual en este dmbito, a diferencia de lo que ocurre en los actuales

momentos con la vigencia del Cédigo “Ingenios”.

4.- Reglamentacion:

Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual:

Revisado el reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual se observa que no
existe un apartado que trate sobre medidas en frontera, sino que se habla
Unicamente de medidas cautelares. Ahora bien, se debe resaltar que, en el
procedimiento actual, dentro de medidas en frontera estd prevista la
posibilidad de que se puede ordenar medidas cautelares; es decir, una
medida en frontera es mds general mientras que una medida cautelar

vendria a ser mds especifica.

A manera de referencia, en este punto, se hard referencia al articulo 565 del
Codigo “Ingenios” que desarrolla las formas que puede tomar una medida
cautelar:

Articulo 565.- Disposicion de medidas cautelares. —

Atendiendo a la naturaleza de la infraccion, se podrd ordenary practicar una

o mds de las siguientes medidas cautelares:
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1. El cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infraccion;

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

3. La suspension de la comunicacion publica del contenido protegido en
medios digitales, ordenada al infractor o intermediario;

4. La suspension de los servicios del portal web por una presunta vulneracion
a derechos de propiedad intelectual, ordenada al infractor o intermediario;
5. La suspension de la importacion o de la exportacion de los productos,
materiales o medios referidos en el numeral anterior, que se notificard
inmediatamente a la autoridad de aduanas;

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

7.De resultarinsuficiente cualquiera de las medidas descritas en los numerales
anteriores, se podrd solicitar cualquier otra medida razonable destinada a
cesar el cometimiento de la infraccidn, ponderando los legitimos intereses del
titular del derecho de propiedad intelectual y los del presunto infractor. Estd
medida serd aplicable si no se afecta intereses de terceros (Ley de Propiedad
Intelectual, 1998).

Reglamento al Cédigo “Ingenios”:

Hasta la fecha solo se ha expedido el reglamento general al Cdédigo
“Ingenios” que no cumple con el objefivo fundamental del tema que nos
ocupa, como es el desarrollo de los respectivos procedimientos de medidas
en frontera, lo que causa que exista un vacio legal y, por ende, un déficit en

la proteccidon de los derechos intelectuales.
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B.- Andlisis comparativo de las disposiciones legales expuestas

1.-Andlisis general:

Haciendo un andlisis tanto de la Ley de Propiedad Intelectual, asi como del

Codigo “Ingenios” se puede observar de manera general que:

Tanto la ley como el cédigo no disponen de un apartado que pueda definir
de manera concisa el concepto de medida en frontera. La ley de propiedad
Intelectual, primera en expedirse cronoldgicamente, empieza a explicar el
proceso de manera directa, pero sin una referencia a lo que significa esta
medida. Por su lado el Cdodigo “Ingenios” simplemente hace una breve
referencia a cudndo solicitar la medida, mds no plantea tampoco una

definicibn como tal.

Consideramos en este punto que, definir los términos dentro de la ley es
fundamental, ya que facilita el entendimiento y la aplicacién correcta de una

medida tendiente a la proteccion de derechos.

2.-Andlisis especifico:

Como se puede observar, la ley de Propiedad intelectual en los articulos 342
y 343 hacia referencia escuetamente a un procedimiento que debia ser
desarrollado en el reglamento a dicha ley, pero este hecho no se dio durante
todo el fiempo que estuvo vigente la ley, lo cual, a criterio de las autoridades
competentes, generaba una desproteccién a los derechos de propiedad

intelectual y por ende en una falta de seguridad juridica.

En el Cddigo “Ingenios” por su parte se desarrolla con mds amplitud el
procedimiento para la toma de medidas en frontera, sin embargo de lo cual,
podriamos senalar que no es lo mdas aconsejado por la técnica legislativa
incluir en un cédigo sustantivo, normas de procedimiento, mds aun si dicho
procedimiento no resulta del todo claro, de ahi el hecho de que, a nuestro

criterio, se requiere la inclusion de reformas, asi como, la expedicién urgente
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de un reglamento de observancia de derechos que aclare las dudas vy
contfradicciones detectadas en el Cédigo “Ingenios”, a fin de brindar la
seguridad a los titulares de derechos intelectuales (marcas y derechos de

autor) de que sus activos serdn protegidos efectivamente.

1. En este punto conviene realizar una critica muy importante al Cédigo
“Ingenios” pues en el procedimiento se le estd encomendando la
parte mds importante al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales,
es decir, la tarea de las autoridades de este organismo es, en primera
instancia, el evitar que ingresen o salgan mercancias que lesionen los
derechos de autor o marcarios y sancionar cualquier infraccion
adoptando una medida en frontera. Sin embargo, las autoridades del
referido organismo, no desarrollan diariamente sus funciones en las
fronteras, sino que sus oficinas se encuentran en zona secundaria, por
tanto, sde qué manera un servidor del SENADI puede tener la primicia
de que en una importacion o exportacion se podria estar lesionando
los derechos intelectuales? Como consecuencia de o manifestado,
creemos que las competencias deberian estar repartidas tanto entre
la autoridad aduanera y la autoridad de derechos intelectuales, tal

como se explicard mds adelante.
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Tabla 1 Resumen de similitudes y diferencias entre la Antigua ley de Propiedad Intelectual y el Actual Cédigo “Ingenios”

SIMILITUDES

No poseen de una definicidn clara y precisa del concepto de Medidas en Frontera.

DIFERENCIAS
Ley de Propiedad Intelectual Codigo “INGENIOS”
OBJETO Productos que violen derechos de propiedad | Productos que violen especificamente derechos de autor y derechos
intelectual en general de marcas.
- Funcionarios de la Aduana. (de oficio- a|- Funcionarios del Servicio de Derechos Intelectuales: (de oficio- a
eticiéon de parte eticion de parte
ORGANISMO o P P ) P P )
COMPETENTE

- Autoridad competente de Propiedad

Intelectual (a peticién de parte)
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A. Procedimiento ante SENAE
a.1 De oficio:
1. Informe de SENAE.
2. Informe del IEPI.
3. Cumplimiento de la resolucion del

IEPI.

a.2 A peticion de parte: 1. Presentacion de la solicitud.
PROCEDIMIENT 1 Presentacion de la solicitud a SENAE. 2. Suspension de la operacion aduanera.
0] 2. Informe de SENAE 3. Fijacion de fianza

3.Informe del IEPI 4, Emisién de la resolucion
4. Cumplimiento de resolucion del IEPI ) )
5. Inicio del procedimiento principal.

B. Procedimiento ante el IEPI

1. Presentacion de la Solicitud.

2. Fijacién del monto de la caucion.
3. Senalamiento de la Audiencia.

4. Emisidn de la resolucion

El reglamento de la Ley de propiedad Intelectual |No se ha emitido el reglamento especifico. El procedimiento se
habla sobre Unicamente sobre medidas|desarrolla en el Codigo “Ingenios”.

REGLAMENTO , _
cautelares, pero no hace referencia a medidas en

frontera.

Avutor: Elaboracion propia
Fuente: Ley Orgdnica de Propiedad Intelectual-Cédigo “INGENIOS”
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Conclusion

Este capitulo se enfocd en desarrollar netamente a las medidas en frontera
en el dmbito aduanero y en el de la propiedad intelectual, para lo cual
primero se desarrolld de manera general el concepto de medidas en

frontera, asi como sus caracteristicas, clases, objetivos e importancia.

Fue necesario citar disposiciones legales especificas para cada tema a nivel
infernacional, regional y nacional, ya que ayudan a un mejor entendimiento

de la materia y a conocer las bases sustentables del Codigo “Ingenios”.

Ademds, dentro de este capitulo se puede apreciar que al igual que en los
demds temas de propiedad intelectual, las medidas en frontera también
estdn sustentadas una serie de disposiciones legales que parten de manera
general desde la Constitucion del Ecuador, tratados internacionales como el
ADPIC, las decisiones de la CAN y lo establecido en la antigua Ley de
Propiedad Intelectual, asicomo en el mismo Cddigo “Ingenios”; sin embargo
un error que se pudo identificar es la falta de reglamentaciéon tanto en la
antigua ley, que a pesar de que cuenta con un reglamento, en este se hace
Unicamente referencia a medidas cautelares, asi como, en el Coddigo
“Ingenios”, mds aun cuando este Ultimo instrumento no cuenta con el
reglamento especifico que desarrolle el procedimiento contemplado en

dicho cddigo.

Otra conclusidén a la que se pudo llegar preliminarmente es el cambio de
competencias que se da en el actual Cédigo. Como ya se menciond en el
desarrollo del capitulo, la Ley de Propiedad Intelectual previa que cuando se
frate de una medida en frontera la autoridad competente podia ser tanto el
SENAE como también el SENADI; sin embargo en el actual Codigo “Ingenios”
Unicamente se le otorga competencia al SENADI, cambio que se considera
inoportuno e incluso incoherente dado que al tratarse de una medida en
frontera lo l6gico es que la aduana se encargue en primera instancia del
caso y seguidamente contar con el apoyo de ofras entidades

gubernamentales. SENADI claramente no trabaja en la frontera y por
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consecuente no estd al tanto de cuando se produce o no una vulneracién

de un derecho intelectual.

Finalmente, al realizar el resumen de similitudes y diferencias entra la Anfigua
ley de Propiedad Intelectual y el Actual Cédigo “Ingenios”, pudimos darnos
cuenta que la Unica similitud entre estas leyes es la falta de inclusidn de un
concepto de medidas en frontera, pero que existen diferencias en el objeto,

el organismo competente y en el procedimiento.

Consideramos que estos cambios si han tenido un impacto en la manera en

la que se aplican las medidas en frontera hoy en dia en el Ecuador.
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CAPITULO 3: LAS MEDIDAS EN FRONTERA EN EL ECUADOR Y EN
LATINOAMERICA

3.1 Estudio de casos nacionales

La Aduana del Ecuador estd obligada a aplicar el método de andilisis de
“perfil de riesgo”, que, conforme se senald previamente, es un procedimiento
previsto a nivel mundial para evitar que ingrese mercancia infractora que
atente contra los derechos intelectuales como son las marcas y los derechos
de autor, conforme lo senala el Cédigo “Ingenios”. A través de este perfil, se
puede seleccionar o clasificar los embarques y declaraciones en base al nivel
de riesgo que presentan o cuando se presuma que contienen productos no
permitidos para la comercializaciéon. Este tipo de actos ayudan para que
cualquier tipo de mercancia con presuncion de infractora no ingrese a
territorio nacional y por consiguiente no afecte marcas o derechos de autor

en el pais de destino.

A continuacién, se analizardn los casos de medidas en frontera de los Ultimos
frece anos en base a la informacidon obtenida por las Subdirecciones del
SENADI en las ciudades de Cuenca y Guayaquil. Es preciso aclarar que por
ausencia de informacién no se pudo obtenerlos datos de la ciudad de Quito;
sin embargo, con los datos obtenidos de Cuenca y Guayaquil es posible ya

encontrar aspectos interesantes que se los detalla a continuacion.

3.1.1 Casos de la ciudad de Cuenca

El primer grupo de casos que se expondrdn pertenecen al periodo del ano
2007 hasta el ano 2013, periodo en el cual se han presentado en total once

casos de medidas en frontera en la ciudad de Cuenca.

En el primer caso que se presentd en el ano 2007 conforme se deduce del
Manifiesto No. 109-2007-03-311, el consignatario fue Claudio Arévalo, quien

importd desde China zapatos deportivos identificados con las marcas Nike,

113



Adidas (Yomax), Sckechers (knup) y HI TEC; dicha mercancia ingresd al pais
via terrestre, por el Distrito de Macard. El derecho que se vulnerd fue el de

marcas.

En este caso, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador-SENAE notifico al
entonces Instituto Ecuatoriaono de la Propiedad Intelectual-IEPI sobre este
caso el 19 de diciembre de 2007 mediante oficio No. CAE-GFZ-DI-1293,
recibido el 08 de enero de 2008 y dias después, esta Ultima entidad emitié un
acto administrativo mediante el cual confirmd parcialmente la medida
tomada debido a que, contd con la adhesidon de los titulares de las marcas
AIR, HITEX y YOMAX, a través de la presentaciéon de un informe pericial y una
declaracién juramentada acerca de los canales de distribucion vy
comercializacion de las referidas marcas, documentos de los cuales se pudo
inferir que efectivamente la mercancia no era original y revocd la medida en
cuanto alas marcas YOMAX (zapato blanco), VELOCY y KNUO y DISENO.

De esta manera, el IEPI notificd al SENAE con el objetivo de que no se continle
con el frédmite para la nacionalizacion de la mercancia identificada con las

marcas ya referidas.

El segundo caso se presentd en el ano 2008, cuando los consignatarios Fabidn
Granda y Juner Lapo, segun se desprende de los Refrendos No. 109-07-10-
001343 y 109-07-10-001345 y; Anabel Moreno y Victor Valladares (Refrendos
109-07-10-001347 y 109-07-10-001353 respectivamente)- importaron desde
China material presuntamente infractor, especificamente juguetes que
representaban a personajes como Barney, Winnie Pooh, Mickey Mouse, Toy
Story y Barbie, lesionando asi derechos de marca y de autor. El 16 de enero
de 2008 el IEPI, luego de la notificaciéon del SENAE, contenida en oficio No.
CAE-GFZ-DI-024, solicitd un informe pormenorizado acerca de la supuesta
vulneracion de derechos, mismo que no fue contestado por parte del Servicio

de Aduanas.

El tercer caso se desarrolld en el ano 2010 y corresponde a la Importadora y
distribuciones Altaprince CIA. Ltda. Compania que importd igualmente desde
China segun declaracion aduanera No. 091-10-10-002289, zapatos de las

marcas Nike, Puma, Converse, Vans, Belle by Altaprince. Las mercancias
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ingresaron via maritima y se las retuvo por una aparente lesiéon a derechos de

marcas.

El dia 31 de agosto de 2010 el IEPI emitié el oficio respectivo en donde
confirmd parcialmente la decision, esto debido a que contd con la adhesidn
del titular de las marcas NIKE y PUMA, a través de un informe pericial y una
declaraciéon juramentada con lo cual se infirid que la mercancia no era
original y revocé la medida en lo relativo a las marcas VANS, CONVERSE vy
BELL BY ALTAPRINCE, disponiendo la nacionalizacion de la mercaderia

identificada con las referidas marcas.

En el mismo ano, la misma consignataria realizé una nueva importacion en
este caso de zapatos, y adicionalmente, sandalias de las siguientes marcas:
NIKE, PUMA, ADIDAS, CONVERSE, IPANEMA, CROCS y DOLCE & GABANNA,
segun declaracién No.091-10-10-002288. El oficio del IEPI se emitié el 21 de
octubre de 2010 e igualmente se confirmd parcialmente la decision de
medida en frontera porla infraccion al derecho de las marcas ADIDAS, PUMA,
NIKE y CROCS vy se revocd respecto a las marcas CONVERSE, IPANEMA vy
DOLCE & GABANNA.

Por una tercera ocasidon y en el mismo ano la importadora anteriormente
mencionada, segin declaracién aduanera No.091-10-10-002292, ingresé a
Ecuador por via maritima, zapatos deportivos marca NIKE, PUMA, ADIDAS,
CONVERSE, ARMANI Y VANS y cajas de carton, lesionando presumiblemente
derechos de marcas. El Instituto de Propiedad Intelectual-IEPI emitid su oficio
respectivo el 12 de noviembre de 2010, mediante el cual nuevamente
confirmé parcialmente la medida en frontera ordenada por SENAE, en lo
relativo a los productos identificados con las maracas NIKE, PUMA, ADIDAS y
ARMANI y revocd la medida en lo que respecta a las marcas CONVERSE y

VANS, por falta de apoyo del titular marcario.
Como alcance a la resolucion tomada, el entonces IEPI confirmd la medida
en frontera ordenada por SENAE en relacion a las cajas de los zapatos

identificadas con las marcas antes mencionadas, por considerar que
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estaban usando las marcas registradas por la FEDERATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION, sin autorizacion de su titular, segun manifestd su

apoderado que comparecio en el procedimiento administrativo respectivo.

En estos tres casos no se presentd ningun tipo de recurso administrativo, ni un

proceso judicial.

El sexto caso tiene como consignatario al Sefor Boris Palacios quien importd
segun DAU No. 17238894 en el ano 2011 desde la China engrasadoras
manuales marca PRESSOL, habiendo sido retenida su mercancia por una

aparente vulneracién de derecho de marcas.

El SENAE emitié el oficio respectivo el dia 13 de enero de 2011 y siete dias
después el IEPI revocd la decision de acogerse a una medida en fronterq,
debido a que no se confirmd la vulneracion de derechos en este caso por
falta de evidencias suficientes. Al igual que en los casos anteriores, no se

intferpuso Ningun recurso, ni accidon judicial.

En el séptimo caso el consignatario fue Fabricio Dominguez quien, segun DAU
091-11-10-001518, importé desde la China relojes, collares, aretes, pulseras y
billeteras con imdgenes similares a las de marcas tales como BETTY BOOP,
NAUGHTY NAUGHTY PET’S, TOUS, GUESS, GENEVE Y LUSCIOUS por un valor FOB
de $467.88 ddlares. Esta importacion lesionaba presuntivamente derechos de

marcas y de autor.

Luego de la nofificacién por parte del SENAE, el IEPI emitid su oficio el dia 31
de mayo de 2011 y confirmd parcialmente la decision de una medida en
frontera, en lo que respecta a la marca TOUS y revocd la medida en lo
referente a las marcas Betty Boop, Naughty Naughty Pet’s, Guess, Geneve y
Luscious por falta de adhesion del titular marcario o de un informe del cual se
deduzca que no se trataba de material infractor. En el presente caso no se

inferpuso Ningun recurso ni se inicid ningun proceso judicial.
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En el octavo caso la consignataria Juana Espinosa segun la DAU 17892892, en
el ano 2011 importd desde la China manillas, dijes, aretes y collares de marca
Bylgari y Cartier. Su mercancia ingresé al Ecuador por via maritima y fue
retenida por una supuesta vulneracidn a derechos de marcas. El 29 de
septiembre de 2011 el IEPI confirmd parcialmente la decision respecto a los
articulos identificados con la marca BVULGARI y revoco la medida enrelacion
a la marca CARTIER, por un acuerdo al que llegaron las partes para eliminar
la denominacién antes referida de los articulos. En este caso se presentd un
recurso de reposicions, el cual fue confirmado por la autoridad que conocid

el caso inicialmente.

El noveno caso interviene Angel Sdnchez quien segin segun DAU 18537812
importd en el ano 2012 desde Hong Kong peluches, llaveros, munecos,
alcancias, carcasas para PSP, volantes, controles, memorias y audifonos
identificados con personajes tales como SMURFS, MARIO BROSS, NINTENDO
WII, SONY y ANGRY BIRDS por un valor FOB de $17.718,90 ddlares. El derecho

vulnerado presuntamente fue el de marcas y el de autor.

El IEPI confirmd parcialmente la decision el dia 06 de junio de 2012,
Unicamente en relacion a los productos identificados con la marca SMURFS,
MARIO BROSS y SONY Y ANGRY BIRDS. En este caso el Servicio de Aduanas
presentd un recurso de apelacién ante el entonces Comité de Propiedad
Intelectual (actualmente Organo Colegiado de Derechos Intelectuales); sin
embargo, el Comité senaldé que no hubo lugar para el recurso puesto que la
Aduana no es parte procesal al ser una institucién publica y por tanto no estd

habilitada para presentar un recurso de apelacion.

El Ultimo caso corresponde a la consignataria Eva Ulloa quien segin DAI No.
091-2013-10-00459636 importé desde la China importd juguetes de los
personajes BRATZ Y TRANSFORMERS. Su mercancia ingresé en el ano 2013
mediante via maritima y fue retenida por una presunta vulneracién de

derechos de autor y marcas. El 12 de octubre de 2013 el IEPI confirmd

6 El Recurso de Reposicidon es aquel que se formulaba ante la misma autoridad
publica emisora del acto administrativo materia de la impugnaciéon, para lograr que
tal autoridad lo revoque, reforme o sustituya.
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parcialmente la medida en frontera ordenada por SENAE; sin embargo, se
presentd un recurso de apelacion que fue resuelto el 31 de enero de 2019,
rechazando el referido recurso debido a que el Tribunal considerd que el
SENAE no acredito ser titular de un derecho subjetivo que haya sido vulnerado

por una actuacién administrativa.

En el ano 2013 se presentd un caso de control posterior en el que SENAE hizo
conocer al IEPI que segun se desprende del acta de retencion provisional No.
UVAP-OPE-ARP-2013-105, la consignataria Susana Allpa estd importando
mercancias que presuntamente estarian vulnerando derechos de propiedad
intelectual. Ante lo cual el IEPI solicitd un informe pormenorizado para poder

realizar el andlisis correspondiente y adoptar una decision.

SENAE envié dicho informe vy el IEPI mediante informe se abstuvo de emitir

criterio al respecto.

Continuando con el andlisis, el segundo grupo de casos que se expondrdn
corresponden a los anos 2014 hasta el 2020, tiempo donde hubo un total de

siete casos, los mismos que se detallan a continuacién:

Cabe destacar que, dentro de este grupo de casos, en algunos de ellos se
constatd que no hubo pronunciamiento del IEPI debido a que la mercancia
fue aprehendida como consecuencia de un acto de control posterior dentro
de una zona secundaria, no fue consecuencia de una medida en frontera,
motivo por el cual, en las resoluciones respectivas se deja a salvo del derecho
que le asiste al titular del derecho intelectual para presentar la respectiva

accién administrativa (tutela) o judicial, segun corresponda.

En el ano 2014; se presentaron tres casos de medida en frontera: conrespecto
al primer caso, segun DA No. 091-2014-10-00496389 la consignataria Karla
Viviana Beltrdn importd ropa y zapatos de las marcas H&M, KENNETH COLE,
BEBE, ARMANI EXCHANGE, AVEC, CHARLOTTEE RUSSE, PAPAYA, SWEET RAIN,
AMERICAN EAGLE, GUESS, FOREVER 21, CALVIN KLEIN, HOLLISTER, GAP.
DIVIDED, MICHAEL KORS, 1ZPD, TOMMY HILFIGER, BANANA REPUBLIC, ANN
TAYLOR, EXPRESS, LEVI STRAUSS, PERRY ELIS, LEVIS, RALPH LAUREN, HERITAGE,
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DEBUT, PUMA, AEROPOSTALE, MAY QUEEN COUTURE, XINKI, JANICE,
FLAMINGO, BLACK RIVET, ULTIMATE y BOZZOLOQO, vulnerando presuntamente el
derecho de Propiedad Industrial de los respectivos titulares. El dia 17 de
octubre de 2014, el IEPI dictamind revocar la medida en frontera, debido a
gue no comparecieron los titulares marcarios adhiriéndose a la medida
ordenada por SENAE, no existiendo por tanto elementos suficientes que

permitan advertir que se hayan vulnerado sus derechos.

En el segundo caso, el consignatario fue el Sr. Manuel Zeta, quien importd
desde Peru juguetes identificados con las marcas y los personajes de CARS Y
BEN10, segun DAU No. 082-2014-10-00526943. La mercancia ingresé via
terrestre con un valor FOB de 519,60 ddlares. El 10 de diciembre de ese ano,
el IEPI confirmd la vulneracion del derecho de Autor y Marcas, asi como la
aplicacién de las medidas fronterizas correspondientes consistentes en la

prohibicién de reanudar la nacionalizacion de la mercaderia.

En el siguiente caso el entonces IEPI recibié de SENAE una providencia de
Decomiso segun la cual, mediante acta de aprehension No. UAC-OPE-AA-
2014-146, la autoridad aduanera al realizar la inspeccidén de un vehiculo de
fransporte  encontrdé una mercaderia  presuntamente  infractorq,
especificamente camisetas deportivas que tenian como destinatario al Sr.
Ortega Quevedo (no consta el nombre). El SENAE notificd al IEPI sobre este
caso el 14 de noviembre de 2014. En la resolucion no hubo pronunciamiento
alguno, debido a que el caso se presentd como consecuencia de un acto
de conftrol posterior en zona secundaria y el criterio institucional es que el IEPI
no actUa de oficio, sino a peticidn de parte, por lo que él o los fitulares de
derechos intelectuales deben presentar la correspondiente accidn

administrativa o judicial segun se manifestd anteriormente.
En el ano 2015 se expusieron dos casos de medida en frontera:

En el primer caso, los consignatarios fueron Vanessa Pinzén, Victor Ramoén y
Ana Duran, quienes segun el informe de retenciéon provisional No. UVAH-OPE-
PR-2015-0078 importaron desde PerU mercaderia presuntamente infractora,
especificamente pantalonetas de las marcas RIPCURL, QUICKSILVER,
BILLABONG. El SENAE notific al IEPI sobre el caso el 24 de febrero de 2015y
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el 3 de febrero de ese ano, esta Ultima entidad emitié un oficio mediante el
cual confirmé parcialmente la aplicacién de la medida fronteriza ya que se
vio vulnerado el derecho del fitular de la marca BILLABONG, quien
comparecid en el proceso solicitando la medida correspondiente, a través

de su apoderado.

En el segundo caso, SENAE informd al entonces IEPI que, como consecuencia
de un acto de control posterior, se aprehendidé mercaderia presuntamente
infractora al senor Mario Esteban Idiguez, especificamente bisuteria
identificada con las marcas TOUS, CARTIER, BULGARY, TORY BURCH, CHANEL,
MICHAEL KORS, YSL, DIOR, HERMES, TIFANNY, VA&C, GUCCI y, MANKINS. El
SENAE notificd al IEPI sobre el caso el 21 de mayo de 2015. En la decision no
hubo pronunciamiento alguno; ya que no fue una medida en frontera ni una
tutela administrativa, debido a que el caso se registré como consecuencia

de un acto de control posterior en zona secundaria.

En el ano 2016 hubo solamente dos casos nofificados por SENAE al IEPI, pero
igual que en las ocasiones anteriores, no hubo pronunciamiento ya que la
mercancia fue aprehendida por un acto de control posterior dentro de una

zona secundaria.

En el primer caso la mercancia fue objeto de abandono definitivo luego de
un acto de confrol posterior amparado en el acta de aprehension No. UVAC-
OPE-AA-2015-017, dicha mercancia consistid en relojes y repuestos para
relojes identificados con las marcas TOMMY HILFIGER, NAUTICA, RENOS, NIKE,
FOSSIL, CAT, ADIDAS, FERRARI, DIESEL, LACOSTE, MICHEL KORSS, SHORS, LOGO
EMELEC, LOGO BARCELONA, XINJA, POLIT, MINGUI, WR, GUESS, ROLEX, KLOSS,
DNS, GENEVA, MUNG DU y SONY. El SENAE notificé debidamente al IEPI el 2
de febrero de ese ano, pero no hubo pronunciamiento ya que la mercancia
fue aprehendida por un acto de control posterior denfro de una zona
secundaria, no fue una medida en frontera ni tampoco se presentd una

solicitud de tutela administrativa.

En el segundo caso, de igual manera, la mercancia fue objeto de abandono
definitivo luego de un acto de confrol posterior amparado en el acta de

aprehension No. UVAC-OPE-AA-2015-114, dicha mercancia consistid en
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relojes y bisuteria identificadas con las marcas BVLGARI, CHANEL, CARTIER,
TOUS, MICHAEL KORSS y LOUIS VUITTON. El SENAE realizé la comunicaciéon
respectiva al IEPI el 3 de febrero del 2016 vy, al igual que el caso anterior, no
hubo pronunciamiento de la entidad competente en materia de derechos
intelectuales, ya que fue una medida en frontera ni tampoco una tutela

administrativa.

En los anos 2017, 2018, 2019 y lo que vamos del 2020, segun informacién del
actual SENADI, no se ha presentado ningun caso referente a medidas en
frontera. Esto puede deberse al cambio de funciones de las autoridades
encargadas de esta materia, ya que el Codigo “Ingenios” establecié nuevos
roles y ahora la institucién encargada de verificar las mercancias y aplicar la

medida en frontera correspondiente es exclusivamente el SENADI.

Hasta este punto se ha resumido los casos que se presentaron en Cuenca
desde el ano 2008 hasta marzo del 2020. Con el fin de realizar un resumen mads
diddctico y lograr una mejor comprensidon se presentardn unos cuadros

estadisticos con los datos mds relevantes de los casos presentados.
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Grdfica 1 NUmero de casos presentados en la ciudad de Cuenca desde el
ano 2007 al ano 2020.
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Grdfica 2 Pais de procedencia de las mercancias retenidas en los casos de

Cuenca.
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Grdfica 3 Decisiones acordadas en los casos presentados de Medida en

Frontera en la ciudad de Cuenca.
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Como conclusidon de los casos de medida en frontera presentados en la
ciudad de Cuenca, se puede destacar que, durante los trece anos
estudiados se presentaron Unicamente 18 casos, en los cuales se constata
que dentro de un mismo trdmite se tomaron varias decisiones, dependiendo
del apoyo, no del titular de la marca de la mercancia importada. Es decir, en
ciertos expedientes, algunas medidas en frontera fueron confirmadas o
fueron revocadas por la autoridad competente, ya que los respectivos

titulares comparecieron o no, respectivamente.

El nUmero de casos no es mayor, en comparaciéon con la ciudad de
Guayaquil (como se verd mas adelante) puesto que en dicha ciudad se han
presentado mds de 1000 casos hasta la fecha. No obstante, no se puede

dejar de reconocer que Guayaquil, al ser el principal puerto maritimo del
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Ecuador, cuenta con un flujo superior de mercancias provenientes de varios

paises del mundo.

Otra conclusion a la que se ha llegado preliminarmente es que la mayoria de
mercancias retenidas provienen desde China, dato que no resulta novedoso
dado que China es el mayor exportador de las mercancias que se retienen

con mayor frecuencia (ropa, bisuteria, juguetes, efc.).

Finalmente se puede destacar que la tendencia en las resoluciones en los
casos presentados en la ciudad de Cuenca es la de confirmar parcialmente
la decisidon, como ya se explicd anteriormente, lo que significa que los titulares
de derechos de autor o de marcas no siempre se adhieren al proceso y
colaboran presentado informes periciales y declaraciones juramentadas que
confirman que efectivamente su marca o sus obras estdn siendo vulneradas

por alguna operacién de comercio exterior realizada en el pais.

3.1.2 Casos de la civdad de Guayaquil

Para realizar el siguiente resumen y posteriores cuadros estadisticos con su
respectivo andlisis, se conté con el apoyo de la Sub-direccion del SENADI en
la ciudad de Guayaquil, ya que facilitaron la obtencion de los datos

correspondientes.

Entre el ano 2008 al ano 2011 no se cuenta con una informacion especifica
sobre qué tipo de mercancia se importd, sobre el nombre del consignatario
o el derecho lesionado; sin embargo, los escasos datos que se pudieron

obtener son los siguientes:

Ano 2008: 485 medidas en frontera tomadas, de éstas, 444 fueron
confirmadas, 14 medidas revocadas y 27 medidas confirmadas

parcialmente.

Ano 2009: Se tomaron 189 medidas en frontera de las cuales 144 fueron

confirmadas, 29 revocadas y 16 medidas parciales.

Ano 2010: 220 medidas tomadas de las mismas se confirmaron 125, se

revocaron 58 y 37 fueron confirmadas parcialmente.
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ANo 2011: Durante este ano se toman 175 Medidas en Frontera de éstas 106

se confirmaron, 52 fueron revocadas y 17 confirmadas parcialmente.

Desde el ano 2012 en adelante, la informacidon que precisa el SENADI es

informaciéon mds completa y especifica sobre los casos presentados, asi:

Durante el ano 2012 se presentaron 101 casos de medidas en frontera, de
éstos, 59 casos fueron confirmadas, 25 revocadas y 17 confirmadas
parcialmente. De los 101 casos presentados se conoce que en 65
importaciones aparentemente lesionaron derechos de marca, en 27 se
vulneraron derecho de autory en nueve se vulneraron ambos derechos. Entre
la mercaderia retenida se encontraban principalmente zapatos, juguetes,
bisuteria y articulos tecnoldgicos como celulares, memorias, USB, cables,

entre ofros.

En el ano 2013 se presentaron un total de 125 casos de medidas en frontera,
de los cuales, en 73 casos se vulneraron derechos de marcas; en 28 derechos
de autor; en 19 casos se vulneraron ambos derechos y en 5 casos no se
especifica qué derecho intelectual se vulnerd. Dentro de las decisiones
tomadas se destacan: 35 medidas confirmadas, 44 revocadas y 46 fueron
confirmadas parcialmente. En cuanto al fipo de mercancia, esta
principalmente consistio en zapatos, carteras, juguetes, accesorios de

celulares, consolas de videojuegos, etc.

El ano siguiente se contemplaron 115 casos de medidas en frontera, del total
se encuenfran 71 casos en los que se vulneran derechos de marcas, en 21
casos derechos de autor y en 23 se vulneraron tanto derechos de marcas
como de autor. Las decisiones que se tomaron fueron, 30 medidas
confirmadas, 28 revocadas, 54 confirmadas parcialmente y 3 que no tuvieron
ninguna resolucion. Dentro de la mercancia retenida se encontraron
principalmente juguetes, prendas de vestir, accesorios de automoviles,

accesorios de celulares, bisuteria, entre otros.

En el ano 2015 se registraron 184 casos de medidas en frontera, de los cuales
en 125 casos la mercancia ingresd via maritima y en 59 casos ingresd via

aérea. Las resoluciones en estos casos fueron; 50 medidas confirmadas, 94
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medidas revocadas, 39 medidas confirmadas parcialmente y una sinresolver.
Se infringieron tanto derechos de autor como derechos de marca
especificamente y denfro de la mercaderia retenida se encontraban libros,

cartucheras, carcasas para celular, espejos, entre otros.

En el 2016 fueron un total de 149 medidas tomadas, de las cuales una fue
resuelta en la ciudad de Quito. De estos casos, en 28 casos el ingreso de la
mercancia fue via aérea y en 121 casos los bienes ingresaron via maritima.
Las resoluciones se dieron de la siguiente manera: 25 medidas fueron
confirmadas, 64 medidas revocadas, 47 medidas fueron confirmadas
parcialmente, 2 se encuentran sin resolver y 10 medidas en las que el
entonces IEPI no se pronuncié. Entre la mercaderia retenida este ano se

encontraron bolsos, aretes, cargadores, gorras, entre otros.

Para el 2017 hubo 3 medidas en frontera tomadas, siendo dos de estos casos
la mercancia ingresada via maritima y una via aérea. Las resoluciones se
encuentran sin respuesta y la mercaderia retenida fueron articulos marca

Colgate Palmolive, un cinturon de Nike y Stickers Globos y Diademas.

En el ano 2018 se registraron 19 casos, de los cuales no se conocen cual fue
el medio de enfrada ni cudles fueron las resoluciones. Enfre la mercancia
retenida se enconfraban bienes identificados con marcas como Hawlett

Packard, Colgate, Victoria Secret, Huda Beauty Limite, Apple, etc.

En el ano 2019 solamente se ha presentado un caso de medida en frontera.

No se contd con informacion que detalle el caso.

Enlo que llevamos del 2020, no se ha presentado ninguna solicitud de medida

en frontera.
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Grdfica 4 NOmero de casos presentados en la ciudad de Guayaquil desde el
ano 2008 al ano 2020.
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Grdfica 5 Resumen de las decisiones acordadas en los casos presentados

de Medida en Frontera en Guayaquil desde el ano 2008 al ano 2015.

Avutor: Elaboracion propia
Fuente: SENADI

129



Grdfica 6 Resumen de las decisiones acordadas en los casos presentados

de Medida en Frontera en Guayaquil desde el ano 2016 al ano 2019.
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Conclusion

De lo expuesto anteriormente, se concluye que, durante los trece anos
analizados, se han presentado un total de 1776 casos, de los cuales en 1018

fueron confirmadas las medias en frontera.

También se concluye que en el ano 2008 hubo 485 casos de medidas en
frontera, destacdndose por ser el ano con el mayor niUmero de casos durante
el periodo analizado, cuando estaba aun vigente la Ley de Propiedad
Intelectual; mientras que el 2019 presentd apenas un solo caso, regulado por

el actual Codigo “Ingenios”.

Referente a las decisiones acordadas para estos casos durante el periodo
2008-2015 los resultados fueron los siguientes: 344 medidas fueron revocadas,
253 confirmadas parciaimente y 993 confirmadas. Cabe destacar que del
ano 2016 al 2020, con un total de 172 casos presentados, 21 casos
proporcionaron informacién insuficiente para el andlisis respectivo, sin
embargo, hubo 25 medidas confirmadas, cinco medidas sin resolver, 47
confirmadas parcialmente, 10 casos sin pronunciamiento y 64 medidas
revocadas. Como ya se menciond anteriormente, en Guayaquil se encuentra
el puerto principal del pais, por ende, el flujo de mercancia diario es superior
que el resto de ciudades, presentando un mayor nUmero de casos de
medidas en frontera y es donde existe mds riesgo para que un derecho

intelectual sea vulnerado.

3.1.3 Comparacion entre las ciudades de Cuenca y Guayaquil y su posterior
andlisis:

En la ciudad de Cuenca se presentd un total de 18 casos de medidas en
frontera, de los cuales 16 se presentaron entre los anos 2007 y 2015, a
diferencia de la ciudad de Guayaquil que hubo un total de 1766 casos de
medidas en frontera entre los anos 2008 y 2020, de los cuales 1594 pertenecen
a los anos 2008 hasta el 2015. Con respecto al origen de las mercancias; de
los 18 casos presentados en Cuenca, nueve casos procedian desde China,
dos de Pery, uno de Hong Kong y de los demds no se especifica. En los datos
proporcionados de los casos de Guayaquil no se detalla el pais de origen de

las mercancias.
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En Cuenca se presentaron varias decisiones para un mismo caso, lo cual
dependia de la adhesidn o no del titular de la marca, por ende, en un solo
caso hubo medidas confirmadas o revocadas. A diferencia de la ciudad de
Guayaquil, donde las decisiones acordadas para estos casos fueron: 1018
fueron confirmadas, 408 medidas revocadas, 300 parcialmente confirmadas,
nueve sin resolver, 10 no hubo pronunciamiento y 21 presentan informacion

insuficiente.
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Tabla 2 Resumen de comparacion de la informacién de los casos presentados en las ciudades de Cuenca y Guayaquil.

Periodo total 2008-2020

Periodo del 2008-2015

Periodo del 2016-2020

Decisiones sobre las medidas

Derechos vulnerados

CUENCA

18 casos

16 casos

2 Casos

Varias decisiones para un mismo
caso, lo cual dependia de la
adhesion o no del titular de la marca,
por ende, en un solo caso hubo

medidas confirmadas o revocadas.

Derechos de Autor y de Marcas

- China

- Perg

GUAYAQUIL

1766 casos

1594 casos

172 casos

e 1018 medidas confirmadas

e 408 medidas revocadas

e 300 parcialmente confirmadas seis sin resolver
e En 10 no hubo pronunciamiento

e Nueve sin resolucion

e 21 presentan informacién insuficiente.

Derechos de Autor y de Marcas
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Pais de procedencia de las mercancias - Hong Kong No se especifica

Avutor: Elaboracion propia
Fuente: SENADI
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Andlisis

De la tabla anterior se deduce que, en los Ultimos fres anos, los casos de
medidas en frontera han sido parcialimente escasos comparado con anos
anteriores. Apenas dos casos presentados en la ciudad de Cuenca y solo 172
casos presentados en la ciudad de Guayaquil durante el 2016 al 2020, lo cual
es una cifra alarmante e importante de considerar ya que durante los anos
2008 al 2015 fue el periodo en donde mayor niUmero de casos se presentaron
en estas dos ciudades, es decir durante la vigencia de la Ley de Propiedad

Intelectual.

Por lo mencionado, se cree que el significativo cambio se puede deber a las
reformas en materia de derechos intelectuales y medidas en frontera
establecidas en el actual Cédigo “Ingenios”, dado que la entidad ahora
encargada en este aspecto es SENADI exclusivamente. Anteriormente SENAE,
principalmente de oficio, era la entidad que nofificaba al IEPI sobre posibles
casos que atentaran contra algun derecho intelectual en frontera, y era esta
Ultima entidad la que, de oficio, después de su respectivo andlisis, confirmalba

o revocaba dicha medida.

Se considera que esta funcidn deberia ser tfrabajada en conjunto como se
establecia en la anterior Ley de Propiedad Intelectual. Como senalan las
estadisticas, se cree que SENAE debe actuar directamente en las fronteras y
detectar importaciones o exportaciones que atenten en contra de un
derecho intelectual puesto que siempre estd ejecutando el debido control a
las mercancias en las zonas fronterizas. La tendencia en los casos presentados
fue la de confirmar parcialmente las medidas, de lo cual se puede deducir
gue en verdad existieron casos evidentes en los que se lesionaron derechos

intelectuales.

Es importante destacar que Guayaquil es la ciudad donde mayor nUmero de
casos de medidas en frontera presenta ya que, como se menciond
anteriormente, es donde se encuentra el puerto principal del pais y por ende
el comercio internacional es mucho mayor, existiendo un mayor riesgo de

gue un derecho intelectual sea afectado.
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3.2 Andlisis de la legislacion en tres paises latinoamericanos. Estudio de dos
casos de medidas en frontera en la RepUblica de Pery y en la Republica de

Colombia.

A continuacién, se analizard de manera general las legislaciones de Pery,
Argentina y Colombia, (paises que han sido escogidos por su cercania
geogrdfica y porque no, una cercania social y mesuradamente cultural) con
el propdsito de conocer cémo se regulan las medidas en frontera en estos
paises para la proteccidon debida de los derechos intelectuales. Asi también,
se complementard con dos casos de estudio referente ala Republica de Peru
y Republica de Colombia, con el fin de destacar los datos mds importantes
que permitan una posterior comparacién con la legislacién ecuatoriana y asi

llegar a las debidas conclusiones.

3.2.1 Republica del Perd

La Republica del Pery, también miembro de la Comunidad Andina de
Naciones CAN reconoce que no solo se deberd acoger a las normas
supranacionales, sean éstas decisiones de la CAN o los acuerdos ADPIC, sino
que también es importante reforzar sus leyes internas.

Antes de la implementacién de medidas en frontera, se utilizaban medidas
cautelares como medio para suspender importaciones con mercancia
infractora. Estas medidas cautelares estaban reguladas en un capitulo del
ADPIC gue también establecia que dichas medidas deben ser dictadas por

una autoridad judicial. (Alourqueque, 2018)

Hoy en dia Pery se acoge al uso de medidas en frontera y lo hace mediante
la aplicacién del Acuerdo de Promocién Comercial entre PerU y Estados
Unidos del ano 2008, mediante el Decreto Legislativo N° 1092 y su respectivo
reglamento Decreto Supremo N° 003-2009 los mismos que entraron en
vigencia el 1 de febrero de 2009. El Decreto senala que la aplicacién de
medidas en frontera se lo hace sobre los regimenes de importacion,

exportaciéon o transito.
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Dichos decretos en conjunto con su reglamento aprueban y regulan el
procedimiento de Medidas en Frontera para la proteccién de derechos
marcarios, de autor y derechos conexos. Este decreto busca implementar lo
establecido en el ADPIC y a su vez reforzar la Administracion de Aduanas con
medios eficaces capaz de establecer controles y cumplir los compromisos

adquiridos como miembros de la OMC.

Con el propdsito de verificar la propiedad de los productos relevantes y
suspenderlos en fronteraq, los titulares de marcas o los representantes legales
voluntariomente pueden inscribirse en el Registro Voluntario de Titulares de
Derechos de la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria
SUNAT. (Mago, 2018)

El fitular del derecho o el representante legal debe proporcionar toda la
informacion relacionada al derecho de marca, de autor o conexos, asi como

actualizar la informacion presentada.

Junto con el SUNAT trabaja también el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccidn de la Propiedad Intelectual INDECOPI cuyas
funciones son las de una oficina nacional de propiedad intelectual que
también controla y sanciona los asuntos que se deriva de la competencia
desleal y practicas antimonopdlicas del PerU y es justamente esta oficina la
que se encarga de dar el visto bueno a las inscripciones presentadas por los
titulares o representantes de un derecho de propiedad intelectual. (Mago,
2018)

El Reglamento establece que “INDECOPI proveerd a la Administracion
Aduanera acceso a los registros relativos a derechos de marcas, derechos de

autor y derechos conexos que tengan implementados” (Alburqueque, 2018)

Procedimiento para la aplicaciéon de medidas en frontera en Peru:

El procedimiento se puede iniciar ya sea por un ciudadano, por una persona
juridica o de la administracion de aduanas. Las autoridades aduaneras, en

caso de tener una sospecha o motivos razonables de que existe mercancia
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falsificada o pirateada, tienen la facultad de realizar inspecciones de oficio
de todos los bienes que ingresan al pais sin hacerse responsables de los danos
a dichos bienes (Mago, 2018).

En caso de que un titular de derecho solicite una medida en frontera, éste
serd requerido por la autoridad para que deposite una fianza que cubra
posibles danos o pérdidas al operador de comercio exterior. El valor de la
fianza corresponde a un porcentaje del 20% del valor FOB de la mercancia
retenida, en caso de productos perecederos, la fianza equivaldrd al 100% y
las mercancias cuyo valor FOB esté por debajo de los $200 no requerirdn

flanza (Mago, 2018).

Las medidas en frontera en PerU podrdn concederse para bloquear el
comercio de los productos ya sea mediante inmovilizacién, incautacion o

retencidon de la mercancia.

En caso de que el acusado sea sorprendido en acto infraganti o existan los
suficientes elementos de conviccidon, el Ministerio PUblico inicia un proceso
legal para aplicar el principio de oportunidad, el cual busca llegar a un
acuerdo entre las partes para compensar los danos y perjuicios que se hayan
generado; sin embargo, este principio se aplica esencialmente cuando el
dano causado no tiene un impacto significativo en la sociedad y la sancion

a imponer es minima (Mago, 2018).

El Decreto Legislativo N° 1092 indica también que, en caso de un mandato
judicial, la autoridad competente debe destruir las mercancias piratas o
falsificadas a menos que el titular del derecho consienta que éstas se
dispongan de ofra forma. En caso especificos las mercancias pueden ser
donadas con fines caritativos siempre y cuando se eliminen las caracteristicas
infractoras de las mercancias y éstas ya no sean identificables con la marca
removida. Adicional, el hecho de que se remueva la marca adherida
ilegalmente no significa que las mercancias podrdn ingresar en los canales
comerciales (Decreto legislativo que aprueba medidas en frontera para la

proteccion de los derechos de autor, conexos y derechos de marca, 2008).
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Aplicacion de medidas en frontera de oficio:

1. Suspension del levante de la mercancia: La Administracion Aduanera
tiene la facultad de suspender el levante de la mercancia cuando se
presuma que ésta podria infringir derechos de autor, derechos

conexos o derechos de marcas.

2. Notificacion: La SUNAT debe notificar en un plazo de tres dias al titular
del derecho o su representante legal para que acredite que ha

iniciado la accidn por infraccion.

3. Plazo de suspension: La suspension del levante se efectUa por un plazo
de diez dias, si durante ese plazo el INDECOPI no emite una medida
cautelar, automaticamente se autoriza el levante de la mercancia
previo cumplimiento de los requisitos de ley.

(Alburqueque, 2018).

Hasta aqui se puede apreciar el resumen de la ley peruana en cuanto a la
aplicacién de medidas en frontera, las conclusiones a las que se puede
arribar son esencialmente las siguientes: la legislacion peruana prevé que las
medidas en frontera protejan derechos de autor, derechos de marcas y
amplia también a los derechos conexos, y el procedimiento es similar al que

preveia la Ley de Propiedad Intelectual en el Ecuador.

Por ofro lado, la legislacién de PerU procura un frabajo complementario entre
instituciones tales como la Administracion Aduanera (SUNAT), que actua
como la principal vigilante de las importaciones de mercancias falsas o
piratas; y se encarga del registro de todos los tfitulares de derechos con el fin
de crear una base de datos que permita un fdcil acceso para determinar
qué derechos y a qué fitulares se estd afectando y; el INDECOPI, que es la
oficina de propiedad intelectual encargada ademds del control y sancién
de los actos de competencia desleal, y de los derechos de los consumidores.
Por su parte, el Ministerio PUblico es el que lleva a cabo la investigacion dentro

del proceso penal y finalmente también actia la Policia Nacional del Pery
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junto con las Fiscalias Especializadas en Delitos Aduaneros, que son los
érganos que redlizan incautaciones de mercancias infractoras en zona

secundaria, es decir dentro de los espectros comerciales.

Adicionalmente, el hecho de que Perl cuente con una base de datos
compuesta de manera voluntaria por los titulares de derechos marcarios, de
autor o conexos, ayuda a que la aplicacion de medidas en frontera sea mds
eficaz, ya que tanto la Administracion Aduanera conoce a quién se estd
lesionando los derechos y por otro lado los titulares estdn informados en caso

de que existan hechos perjudiciales para ellos.

No obstante, a pesar de que PerU cuenta aparentemente con medios
eficaces y un proceso que involucra varias autoridades, una de las criticas
que mas se ha percibido es el tema de la fianza. Se menciona que muchos
de los importadores, por factores econdmicos, no solicitan una medida en
frontera debido al pago de una garantia que en muchos casos es del 100%
del valor FOB de la mercancia importada. Por tal razén los fitulares de
derecho esperan que la mercancia entre en zona de comercializacion para
que ahi la Policia junto con la Fiscalia aprehenda la mercaderia como

consecuencia de un control posterior.

AUN en Pery se puede apreciar una paradoja en el hecho de que, por un
lado, las autoridades administrativas como SUNAT e INDECOPI ante una falta
de presentacion de una medida en frontera permiten el ingreso de
mercancia infractora en virtud del principio de facilitacidén al comercio y por
otfro lado la Policia Nacional junto con la Fiscalia incautan la misma
mercancia en zona secundaria, es decir aun existe falta coordinacion de
intereses. Por tanto, aun cuando la mercancia pirata o falsa haya pagado
fributos y haya sido sometida a control aduanero no significa que sea

mercancia licita. (Alburqueque, 2018)

Caso de Medidas en Frontera en Peru:

El dia 12 de octubre del ano 2011 las mercancias (ollas con la marca super

king) de la Empresa Lima Plus Import & Export fueron retenidas por la Aduana
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e inmovilizada a zona primaria puesto que se evidencid que se trataria de
mercaderia que atenta contra los derechos de propiedad industrial. La SUNAT
el 19 de octubre comunicé al titular del derecho, en este caso la empresa
Nevans Corporation, sobre la inmovilizacion efectuada con el fin de que se

inferponga una denuncia ante el INDECOPI.

El caso detalla que franscurrié el plazo y el INDECOPI no se pronuncid para
establecer algun tipo de medida cautelar, por tanto, la SUNAT emitié una
resolucion en la que dejaba sin efecto la medida en frontera vy
consecuentemente autorizé el levante de la mercancia para su ingreso y

circulacién por el territorio peruano.

La empresa Nevans Corporation, tfitular de derecho al enterarse que no se
pudo aplicar una medida en frontera, decidiod realizar una denuncia verbal,
por la presunta comisidon de delito contra derechos de propiedad industrial,

ante la Policia Fiscal.

Es asi que el dia 16 de noviembre de 2011, la Division de Delitos contra los
Derechos Intelectuales de la Policia Fiscal intervino un camién que
fransportaba un contenedor, cuya mercaderia consistia en ollas de la marca
super king, propiedad de la empresa Lima Plus Import & Export EIRL, la
mercaderia fue intervenida en zona secundaria y se realizé la incautacion de

1300 ollas aproximadamente que tenian la inscripcion super king.

Sin embargo, el Ministerio Publico al revisar la Declaracién Aduanera de
Importacién DAM se dio cuenta que dicha DAM ya habia sido objeto de
aplicacién de medidas en frontera por tanto con el propdsito de no vulnerar
el derecho del Nom Bis In Idem” que es aplicable al caso en mencidon, no se

pudo aplicar ofra mediday se archivé el proceso el dia 18 de enero de 2012.

7 Es una garantia del ciudadano que consiste en la prohibicion de perseguirlo
o de sancionarlo dos veces por el mismo ilicito. https://dej.rae.es/lema/non-
bis-in-idem
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Andlisis del caso:

En al caso presentado se puede evidenciar que el titular de derecho no
obtuvo una respuesta positiva o favorable a través de la via administrativa y
por tanto pretendié acudir a la via penal con el fin que se inmovilice la

mercaderia; sin embargo, tampoco obfuvo una respuesta favorable.

Se puede también verificar que entre la SUNAT e INDECOPI no existe un
procedimiento armdnico que permita que las medidas en frontera sean un
instrumento o mecanismo efectivo, dado que, por un lado, SUNAT inmovilizé
la mercaderia, pero INDECOPI no se pronuncid y no se puedo aplicar ninguna

medida cautelar.

En tal sentido es necesario que se impongan cambios que permitan un actuar
conjunto entre las instituciones que participan en todo el proceso de ingreso
y control de mercancias para asi lograr mayor prevencion ante posibles
infracciones de los derechos de propiedad intelectual.

(Alburqueque, 2018)

3.2.2 Republica de la Argentina

La Republica Argentina, al igual que ofros paises de la regién, aprobd el
ADPIC y con ello se comprometié a establecer una legislaciéon nacional que
regule el trafico fronterizo y a su vez, que garantice el respeto de los derechos
intelectuales. Para lo cual cuenta con el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial (INPI) que es el organismo estatal responsable de todo lo referente
al registro y proteccidén de la propiedad industrial, las indicaciones
geogrdficas y denominaciones de origen estdn a cargo del Ministerio de
Agroindustria, mientras que, todo lo vinculado al Derecho de Autor y Derecho
Conexo estd regulado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

(Instituto Nacional de Propiedad Industrial , 2019).

La ley nacional senala que el juez federal serd la Unica autoridad competente

para sancionar los delitos de falsificacion o pirateria en materia de Propiedad
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Intelectual, debido a que siempre se va a requerir de una orden previa del

mismo para tomar las medidas respectivas en frontera.

A nivel nacional se han creado 20 leyes que regulan la propiedad intelectual,
entre las que se encuentran: El Régimen Legal de la Propiedad Intelectual
(Ley 11.723), Ley de Patentes y Modelos de Utilidad (Ley 24.481), Ley de
Marcas Colectivas (Ley 26.355), Ley de Modelos y Disenos Industriales (Ley
27.444), Medidas en frontera (Ley 25.986), Ley de Transferencia de Tecnologia
(Ley 22.426) y la Ley de Marcas y Designaciones Comerciales (Ley 22.362).

(Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual , 2019).

Para una mejor comprension, se hard hincapié en tres leyes fundamentales
en esta materia: El REgimen Legal de la Propiedad Intelectual (Ley 11.723),
Medidas en frontera (Ley 25.986-Codigo Aduanero); y Ley de Marcas vy

Designaciones Comerciales” (Ley 22.362).

3.2.2.1 El Régimen Legal de la Propiedad Intelectual (Ley 11.723)

La ley de Propiedad Intelectual surgid el 26 de septiembre del ano de 1933,
con la finalidad de regular los Derechos de los autores y los Derechos conexos
especificamente, la cual estd reglamentada por el decreto 41233/34. Esta ley
fue ratificada con la Ley 25.036, la cual modificd los artficulos 1, 4, 9y 57 e
incorpord el arficulo 55 a la Ley 11.723 (Régimen Legal De La Propiedad
Intelectual -Ley 11.723, 1933).

La primera de las normas referente al derecho de autor y derechos conexos,
protege en su articulo primero a : * las obras cientificas, literarias y artisticas
qgue comprenden los escritos de toda naturaleza y extension, entre ellos los
programas de computacién fuente y objeto; las compilaciones de datos o
de otros materiales; las obras dramdticas, composiciones musicales,
dramatico-musicales; las cinematogrdficas, coreogrdficas y pantomimicas;
las obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura; modelos y obras de arte
o ciencia aplicadas al comercio o a la industria; los impresos, planos y mapas;

los pldsticos, fotografias, grabados y fonogramas, en fin, toda produccion
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cientifica, literaria, artistica o diddctica sea cual fuere el procedimiento de

reproduccion” (Régimen Legal De La Propiedad Intelectual -Ley 11.723, 1933).

La sancion a la infraccidon de los derechos derivados de las obras
anteriormente mencionadas se establece debidamente en el Art. 71 de esta

ley que, literalmente expresa:

“Serd reprimido con la pena establecida por el articulo 172 del Codigo
Penal, el que de cualquier manera y en cualquier forma defraude los
derechos de propiedad intelectual que reconoce esta Ley” (Régimen

Legal De La Propiedad Intelectual -Ley 11.723, 1933).

Es importante citar el art. 172 del Codigo Penal:

“Serd reprimido con prisidn de un mes a seis anos, el que defraudare a
otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos titulos, influencia
mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito,
comisidén, empresa o negociaciéon o valiéndose de cualquier otro ardid

o engano” (Codigo Penal de la Nacién Argentina, 1984).

En el mismo sentido, el Art. 72 bis de esta ley que se refiere a los derechos
conexos y que también establece una pena de un mes a seis anos en prision
para los casos que se enumera como especiales de defraudacion, los cuales

son:

a) El que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o
instrumento, una obra inédita o publicada sin autorizacién de su autor
o derechohabientes;

b) El que falsifique obras intelectuales, entendiéndose como tal la
edicidon de una obra ya editada, ostentando falsamente el nombre del
editor autorizado al efecto;

c) El que edite, venda o reproduzca una obra suprimiendo o
cambiando el nombre del autor, el fitulo de la misma o alterando

dolosamente su texto;
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d) El que edite o reproduzca mayor numero de los ejemplares
debidamente autorizados”.

(Régimen Legal De La Propiedad Intelectual -Ley 11.723, 1933)

Cabe citar en el mismo sentido las medidas preventivas que senala la ley:

Art. 79. “Los jueces podrdn, previa fianza, de los interesados, decretar
preventivamente la suspension de un espectdculo teatral,
cinematogrdfico, filarmdnico u otro andlogo; el embargo de las obras
denunciadas, asi como el embargo del producto que se haya
percibido por todo lo anteriormente indicado y toda medida que sirva
para proteger eficazmente los derechos que ampare esta Ley.
Ninguna formalidad se ordena para aclarar los derechos del autor o
de sus causahabientes. En caso contestaciéon, los derechos estardn
sujetos a los medios de prueba establecidos por las Leyes vigentes”

(Régimen Legal De La Propiedad Intelectual -Ley 11.723, 1933).

En términos generales, esta ley establece claramente en sus 89 articulos todo
lo referente a: las obras extranjeras, la colaboracion, disposiciones especiales,
edicién, la representacion, la venta, los intérpretes, el registro de obras, el
registro de propiedad intelectual, fomento de las artes y letras, las penas, las
medidas preventivas, procedimiento civil, las denuncias, registro nacional de
propiedad intelectual y las disposiciones transitorias. Esto amplia y facilita el
entendimiento de los procedimientos que respaldan los Derechos de autor y

derechos conexos en la Argentina.

3.2.2.2 Medidas en frontera - Ley 25.986 (Cédigo Aduanero) - Pirateria y
falsificacion.

El Codigo Aduanero argentino fue promulgado el 29 de diciembre del ano
2004 con un total de 48 articulos.
Con respecto a las medidas en frontera, se establece en su titulo tercero,

especificamente en el arficulo 46 lo siguiente:
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“Prohibase la importacion o la exportacion de mercaderias bajo
cualqguier destinaciéon aduanera suspensiva o definitiva, cuando de la
simple verificacion de la misma resultare que se trate de mercaderia
con marca de fdbrica o de comercio falsificado, de copia pirata o
que vulnere ofros derechos de propiedad intelectual o de propiedad
industrial que al titular le oforgue la legislaciéon nacional” (Cddigo
Aduanero, 2004).

En el caso de que solamente existe sospecha sobre mercancia que atente
contra un derecho de autor o marcario, el servicio aduanero podrd
suspender el libramiento por un plazo mdximo de siete dias hdbiles, a fin de
consultar al fitular del derecho para que tenga la oportunidad de requerir al
juez competente las medidas cautelares respectivas. Si no existiera
pronunciamiento por parte del titular, el servicio aduanero deberd comunicar

tal circunstancia a la autoridad encargada del derecho del consumidor.

En base a lo senalado anteriormente, la Argentina cuenta desde el ano 2007
con un Sistema de Asientos de Alerta (S.A.A.) creado con el fin de poder
conftrolar el fraude marcario, ya que quienes registran su marca recibirdn de
forma automdtica informacién sobre el comercio de productos para que el
fitular pueda tomar las medidas respectivas que eviten el ingreso de
mercaderias en infraccién. En este sistema podrdn inscribirse en forma
voluntaria y gratuita los titulares de marcas de fdbrica o de comercio o de

derechos de autor y derechos conexos (Orieta, 2018).

A su vez, la division de Fraude Marcario de la Administracion Nacional de
Aduanas, recibe informacion con el fin de facilitar la identificacion de
mercaderia en infraccién relacionados a los derechos de marcas y asi

mejorar la aplicacion de medidas en frontera correspondientes.

En resumen, esta norma supera lo establecido en el ADPIC ya que no solo
dispone la implementacion de medidas en frontera en forma obligatoria, sino
gue prevé la importaciéon o exportacion de mercancias que atente contra el

fitular de derechos intelectuales.
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Es sabido que, en materia de medidas en frontera, la Argentina aln no posee
una definicién especifica ni completa, lo que se debe a la falta de

reglamentacion.

3.2.2.3 Ley de Marcas y Designaciones Comerciales (Ley 22.362)

La Ley 22.362 de Marcas y Designaciones Comerciales fue creada el 26 de
diciembre de 1980, la cual regula en su Capitulo 3, articulo 31, los ilicitos

marcarios que se indican a continuacion:

Articulo 31.- Serd reprimido con prisidn de tres meses a dos anos pudiendo
aplicarse ademds una multa de pesos cuatro mil ($ 4.000) a pesos cien mil ($
100.000) a:

(a) “Falsificaciéon o emision fraudulenta de una marca registrada o
designacion comercial.

(b) Uso de marca o designacion falsificada, fraudulentamente emitida o
perteneciente a un tercero sin su autorizacion.

(c) Puesta en venta o venta de una marca registrada o una designaciéon
falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin
su autorizacion.

(d) Puesta en venta, venta o cualquier forma de comercializacion de
productos o servicios con marca registrada falsificada o
fraudulentamente imitada”.

(Ley de Marcas y Designaciones Comerciales- Ley N° 22.362, 1980)

La ley 22.362 también indica dentro de las medidas precautorias, en su
articulo 38, que el propietario de una marca registrada que conozca la

existencia de objetos con marca infractora podrd solicitar:
a) el embargo de los objetos;

b) suinventario y descripcion

c) el secuestro de uno de los objetos de la infraccion.
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Dicha solicitud debe ser iniciada por el propietario afectado que conozca
sobre la existencia de objetos con marca en infraccién y debe solicitar al juez
federal la implementacion de las medidas mencionadas anteriormente (Ley

de Marcas y Designaciones Comerciales- Ley N° 22.362, 1980).

Esta ley cuenta con 52 articulos en los que trata distintos aspectos tales como:
Derecho de propiedad de las marcas, formalidades y trdmites de registro,
extincion del derecho, las designaciones, actos punibles y acciones, medidas
precautorias, la autoridad de aplicacion, y disposiciones transitorias vy
derogatorias. Esto pone de manifiesto todo lo regulado a nivel nacional sobre

el derecho marcario y designaciones comerciales.

Proceso para la implementaciéon de una medida en frontera en la Argentina:

La accidon para la proteccion de los derechos intelectuales en la Argentina se
iniciard de oficio, por denuncia o querella. Cuando se presenta
respectivamente una accién, denuncia o querella por parte del titular del
derecho afectado, el juez federal serd la autoridad competente para
disponer con fundamento el comiso o embargo de las obras denunciadas o
copias que materialicen el ilicito, asi como los elementos de reproduccion. El
juez implementard toda medida que sirva para proteger eficazmente los
derechos que ampare esta ley, refiriéndose al embargo de las mercancias,
la destruccidon de las copias llicitas y la subasta de los equipos de

reproduccion segin sea el caso.

Si el titular del derecho intelectual no inicia ningun tipo de accidn, denuncia
o querella dentro de los 15 dias posteriores a la detencidn de la mercaderia,

el secuestro de esa mercaderia quedard sin efecto.

Cabe destacar que a todas estas legislaciones se le aplican subsidiariamente
las disposiciones previstas por los codigos Civil y Penal en aquello que no esté
regulado y en todo lo referente al régimen de responsabilidad civil
emergente de los danos acaecidos por la infraccién a estos derechos. A su
vez, todas estas medidas fronterizas deben ser realizadas bajo la supervision

de la autoridad aduanera nacional (Sala Mercado, 2012).
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Nota: Para encontrar un caso argentino sobre el fema, recurrimos a una
busqueda digital a través de pdginas web oficiales, trabajos investigativos,
tesis, efc., sin poder tener un resultado positivo. A través de nuestra directora
de tesis se logré contactar a personas relacionadas al tfema en Argenting; sin
embargo, pese alos esfuerzos realizados, no obtuvimos respuesta alguna, por
lo cual lamentablemente no se pudo analizar un ejemplo prdctico, sino
Unicamente se estudid basado en las normas aplicables de la legislacion

argentina.

De todo lo expuesto anteriormente se concluye que, existen varias
legislaciones nacionales enfocadas en garantizar una eficiente proteccion a
los derechos intelectuales de un titular, constituyendo lo que la Doctrina ha
llamado legislaciones ADPLIC PLUS. A su vez, fambién se destaca que, los
conftroles fronterizos y las sentencias se enfocan netamente cuando existen
mercancias falsas o piratas que atenten contra los derechos de autor,
conexos y marcarios especificamente. Es importante destacar en el
ordenamiento juridico argentino, la existencia del Sistema de Alerta (S.A.A.)
que avisa al fitular cuando estd ingresando mercaderia presuntamente
infractora por frontera, para que éste pueda solicitar que se realicen los
controles respectivos y de ser el caso, que se implementen las medidas
correspondientes. Todos los controles aduaneros se aplican con la supervision
de las autoridades aduaneras, pero la autoridad competente de dictar las
medidas cautelares y la decision respecto a los casos, es el Juez Federal,
respaldado por las respectivas instituciones dependiendo del derecho

vulnerado.

3.2.3 Republica de Colombia
Por sus limites con Ecuador, Colombia resulta una legislacion de imperioso
andlisis, pues esto permitird revisar qué similitudes y diferencias presenta con

la legislacion ecuatoriana; y asi proponer recomendaciones oportunas.

La Republica del Colombia, al igual que Perd, es miembro de la Comunidad

Andina de Naciones y pone de manifiesto que se debe reforzar lo declarado
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en las normas supranacionales mediante leyes internas que respalden y

garanticen los derechos intelectuales.

La Constitucidon Nacional de Colombia en su articulo 61 habla sobre la
Delegatura de Propiedad Industrial: “El Estado protegerd la propiedad
intelectual por tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”

(Constitucion Politica de Colombia, 2016).

El articulo 150 de la misma Constitucion establece en el numeral 24 que se
regula el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y demds formas

intelectuales.

Con respecto a la proteccion de la Propiedad Intelectual, el instrumento
principal y especifico es el Decreto 4540 del ano 2006 por medio del cual se
adoptan controles en aduana, para dicho fin y en cuyo capitulo Il se detalla
el procedimiento que se debe seguir para la aplicacion de una medida de

control.

Este decreto inicia defiendo ciertos términos para una mejor comprensiéon del
decreto. Seguidamente en el capitulo dos habla ya especificamente sobre
el procedimiento para proteger la Propiedad Intelectual. Cabe resaltar que
el decreto no menciona en ningln momento el término “Medida en frontera”
de forma explicita; sin embargo, al hablar de controles aduaneros se puede
interferir que se habla de medidas cautelares que se desarrollan dentro de

una medida en frontera.

A continuacion, se presenta el extracto literal del capitulo nUmero dos:

Procedimiento
Articulo 4°. Solicitud de suspensién de la operacion aduanera.

El titular de un Derecho de Propiedad Intelectual vinculado a mercancilias
objeto de Importaciolln, Exportaciolln o Tralinsito, puede solicitar a la
AdministracioIn de Aduanas la suspensioln provisional de dicha operacioln,

mientras la autoridad judicial competente resuelve la denuncia o demanda
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que el titular deberall presentar por la supuesta condiciolln de piratas o de
marca falsa. En caso de establecerse esta condiciolln no procederall el
levante, o la autorizaciol'n de embarque de las mercancitias, o el Trallnsito

Aduanero, segulln el caso. (resaltado fuera de texto)

La suspensiolln de la operaciolln aduanera tambielln podrall ordenarla
directamente la autoridad competente, como medida cautelar y mientras

resuelve el fondo del asunto. (resaltado fuera de texto)

De la solicitud de suspensiolln conocerall la DivisiolIn de Servicio al Comercio
Exterior, o dependencia que haga sus veces, de la Administracion de

Aduanas donde se framita la Importaciolln, la Exportaciolin o el Tralinsito.

Articulo 5°. Contenido de la solicitud.

La solicitud deberall presentarse personalmente por el titular del Derecho; la
Federacion o Asociacion facultada para representarlo; el representante legal
o apoderado, debidamente constituido. En ella se suministrarall la siguiente

informaciolin.

e Nombre completo, identificaciolln y direcciolln de residencia del
fitular del Derecho de Propiedad Intelectual;

e Nombre orazdn social y direccidn de quien en el pais estel ] autorizado
o con licencia para disfrutar del Derecho de Propiedad Intelectual;

e Identificaciolln de su Derecho de Propiedad Intelectual y de los
hechos en los que hace consistir la violacion del mismo. De ser posible
se identificard a los presuntos responsables. Tratalindose de marca se
indicarall el nullmero de certificado de registro;

e Indicacioln del lugar donde se edita, graba, imprime o, en general,
produce la mercancia genuina; la identidad del fabricante, su
direcciolln y demalls medios de comunicaciolln que conozca;

e Descripcioln detallada de las mercancillas autelinticas;

Sifuere posible, la descripciolln de las mercancillas supuestamente piratas o
de marca falsa, objeto de la solicitud e indicaciolin del lugar de su

ubicacioln;
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Silo considerare necesario y no lo hubiere hecho previamente, la peticiéon de

autorizaciolln para examinar la mercancitla.

ANEXOS. A la solicitud se anexaralln los siguientes documentos:

1.

Copia del registro, titulo o documento que lo acredita como titular del
derecho, en los eventos en que este fuere legalmente necesario para
constituir el derecho;

El poder o documento que acredita la calidad con que se actullq, si
fuere el caso;

Si ya se hubiere promovido ante la autoridad competente el proceso
sobre la violacion de los Derechos de Propiedad Intelectual, también
se anexarall copia de la denuncia o demanda correspondiente;

La evidencia que demuestre la existencia de un indicio de infracciolln

del derecho

Articulo 6°. Efectos de la solicitud.

La presentaciolln de la solicitud fiene las siguientes consecuencias:

1.

La suspension del término de almacenamiento y en consecuencia del
levante, o de la autorizaciolln del embarque, o de la operaciolln de
Trallnsito, segulln el caso;

La imposibiidad de obtener la entrega directa de la mercancia,
evento en el cual se ordenard el traslado de la misma a un depdsito.
Esta misma medida se adoptarall en relaciolln con las mercancillas

sometidas a Tralinsito.

Articulo 7°. Trdmite de la solicitud.

La Administracion de Aduanas admitird o rechazara® la solicitud mediante

auto, denfro de los tres (3) dillas siguientes a su presentaciolin. El auto

admisorio ordenarall;

1) La SuspensiolIn de la operaciolln aduanera;

2) La constituciolin de una garantitia, bancaria o de compantllilia de seguros,

dentro de los cinco (5) dillas siguientes a la ejecutoria del auto, equivalente
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al veinte por ciento (20%) del valor FOB de la mercancilla, para garantizar los
perjuicios que eventualmente se causen al importador o exportador, sin
perjuicio de la responsabilidad de otro orden. No habrall lugar a constituir la
garantilla si el peticionario prueba que yalo hizo con ocasiolln de la demanda
o denuncia que hubiere presentado ante la autoridad competente. En toda

garantilla habrall renuncia expresa al beneficio de excusiolln;

3) La comunicaciolln al depolisito sobre la suspensiolln de la operaciolln

aduaneraq; y

4) La autorizacion al peticionario para examinar la mercancilla, dentro de los
cinco dillas siguientes. Esta diligencia se cumplird en presencia de la

autoridad aduanera y los costos estaralin a cargo del peticionario.

El auto que resuelva la solicitud se notificard personalmente o por correo,
tanto al peticionario como al importador, exportador o declarante, y contra

el solllo procederall el recurso de reposicion.

Cuando se trate de mercancias altamente perecederas, y sin perjuicio de la
demanda ante la autoridad competente, no habrd lugar a la suspensiolIn de
la operaciolln aduanera si el usuario asil lo solicita y constituye una garantia
bancaria o de compania de seguros, equivalente al ciento por ciento (100%)
del valor FOB de las mercancias, para garantizar los perjuicios que puedan
ocasionarse por la presunta violaciolln de los derechos de propiedad

intelectual. En este caso podrall tomarse una muestra de la mercancilla

Articulo 8°. Intervencion de la autoridad competente.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificaciolIn del auto admisorio de
la solicitud, el peticionario deberall presentar ante la Administraciolln de

Aduanas:
1°) La garantitia a la que se refiere el artiticulo anterior; vy,

2°) La copia de la demanda o denuncia con que promovié el
correspondiente proceso ante la autoridad judicial competente, si aln no lo

hubiere hecho.
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La no enfrega de estos documentos y dentro del término aqui previsto, se
tendrd como desistimiento de la peticiolln, en cuyo caso la operaciolln

aduanera continuarall normalmente.

Cuando la decisiol'n de la autoridad competente declare |la pirateritia o la
falsedad marcaria, la autoridad aduanera rechazard el levante, la
autorizacidon de embarque o el Tralinsito de la mercancilla, la cual quedarall

a disposiciolln de la autoridad competente.

Cuando se decidiere que no existe piraterila o falsedad marcarilla, se
restituirdn los términos y Ila operacidon aduanera podrd contfinuar
normalmente. En este caso, la Aduana, mediante auto ordenard hacer
efectivala garantia en favor del afectado, a quien se le entregaral el original
de la misma, si la autoridad competente no hubiere resuelto sobre este

aspecto. Confra esta decisiolIn no procede recurso alguno.

Mientras la autoridad competente resuelve sobre el fondo del asunto, las
mercancillas permaneceralin retenidas en el depollsito o zona franca a

disposiciolIn de la Aduana. Los costos serdn de cargo del usuario aduanero.

Hasta aqui se encuentra citado textualmente el capitulo dos del Decreto en
curso; sin embargo, es oportuno senalar dos articulos del tercer capitulo que

detallan:

Articulo 10°. Operaciones excluidas.

Excluyese de las disposiciones previstas en este Decreto las siguientes

mercancillas:

1. Las sometidas al religimen de viajeros;

2. Las que no constituyan expediciolln comercial; y,
3. Las entregas urgentes.

Articulo 11°. Directorio de titulares.

La Direcciolln de Impuestos y Aduanas Nacionales podrall elaborar un

directorio de fitulares de los derechos de Propiedad Intelectual a que se
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refiere este Decreto, sus representantes o apoderados, renovable
periolldicamente, para facilitar la comunicaciolln arlgil por parte de la

Autoridad Aduanera. (resaltado fuera de texto) (Decreto NUmero 4540, 2006).
Decreto 390 de 2016

Es importante también senalar al decreto 390, ya que establece claramente

los pardmetros a seguir frente a la vulneraciéon de los derechos de los tfitulares.

Este Decreto creado el 7 de marzo de 2016 buscar armonizar la regulaciéon
aduanera colombiana a los convenios internacionales con el fin de
modernizar, simplificar y adecuar la regulacion aduanera a las prdacticas
internacionales facilitando el comercio y de esta manera asegurar el

cumplimiento de los acuerdos comerciales internacionales.

El Decreto se aplica en todo el territorio nacional y por medio de él se regulan
las relaciones juridicas entre la administracién aduanera y los operadores de
comercio exterior. Cuenta con 673 articulos y abarca temas como los
principios en los cuales se deben desarrollar las acciones del Decreto, como,
por ejemplo, el principio de eficiencia, justicia, tipicidad, etc. Dedica también
espacio a conceptualizar palabras claves dentro del comercio. Trata sobre
garantias, tfrénsito de mercancias, regimenes de transito, etc. Y es el fitulo XVIII
el que desarrolla todo lo referente a la proteccidn de la propiedad
intelectual. Empieza definiendo palabras claves, seguidamente explica el
procedimiento para la suspensidon de la operacidn aduanera y finalmente
habla sobre disposiciones comunes, entre otros temas (Miembros del
Gabinete de Colombia, 2016).

Caso de Medidas en Frontera en Colombia:

El dia 05 de abril de 2019, la Direccidon de Aduanas procedid a la revisidon de
mercancias de la carga KOSU451202-4 consignada a la empresa a IEXPOR.
Dicha carga contenia 954 bultos con mercancias de diversas categorias,

entre las cuales se incluian gafas, sus partes y accesorios.
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Se evidenci® que el nUmero de bultos estaban amparados en los
documentos de transporte; sin embargo, al realizar el respetivo andlisis, se
encontré mercancia no descrita en los documentos. Con referencia a las
gafas, se observd una presunta falsedad marcaria por lo cual se procedid

con la medida cautelar de inmovilizacion.

Inmediatamente se procedié a actuar de acuerdo a lo establecido en el
articulo 626 del Decreto 390 de 2016 que senala que cuando el funcionario
en ejercicio del control encuentre mercancias con indicios de falsedad o
pirateria, se comunicard con el interesado para informarle que debe
presentarse en la Direccidn de Aduana para poder examinar las mercancias
y confirmar la existencia de fraude, siendo asi podrd presentar la solicitud de
suspension dentro de los dos dias hdbiles siguientes, caso contrario se

continuard con la operacion aduanera.

Efectivamente se realizé este proceso y el funcionario se comunicé con la
empresa, representante en Colombia de la marca RAY BAN. Asi, el dia 11 de
abril de 2019 el perito asignado por la titular de la marca citada verificd las
mercancias y encontrd: 203 cajas que contenia gafas marca REY BIC en buen
estado, por lo que el perito concluyd que dichos elementos presentan
caracteristicas similares a los fabricados por la sociedad LUXOTTICA GROUP
SPA. fitulares en Colombia de la marca RAY-BAN, por lo que la
comercializacion de estos productos generaria riesgo de confusidon y/o

asociacion con la marca.

Debido a todo lo expuesto se considerd que los derechos de propiedad
industrial de la marca RAY-BAN fueron violados de acuerdo con el articulo

306 del cédigo penal y los articulos 155 y 238 de la legislacion andina.

Concluyendo, el dia 12 de abril del mismo ano, el apoderado de la compania
LUXOTTICA GROUP SPA. solicitd la suspension de la operacidén aduanera de la
mercancia importada por IEXPOR S.A por el presunto delito de usurpacion de
derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades

vegetales (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, 2019).
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Andlisis del caso

El caso expuesto es un claro ejemplo de coémo se realiza el procedimiento
cuando se presume que se ha violado los derechos de los titulares marcarios,
con ayuda de la documentacion requerida para el despacho aduanero.
Cabe destacar la importante sincronizacion y coordinacion entre
instituciones y los ftitulares de los derechos, actuando de acuerdo a lo
establecido en articulo 626 del Decreto 390 mencionado anteriormente, ya
que es la aduana quien comunica directamente al interesado y es este quien

decide o no actuar en contra de un posible fraude.

También, de lo establecido se constata que, si existen sanciones para
aquellos que atentan contra de los derechos industriales, ya sea con la
suspensidon de las operaciones aduaneras o reteniendo la mercancia del ser

el caso.

Luego de detallar todo el proceso y otros puntos del Decreto 4540 por el cual
se realizan controles aduaneros para proteger la Propiedad Intelectual, es

preciso realizar ciertas puntualizaciones:

Primero, como ya se menciond no existe una alusion explicita a la aplicacion
de una medida en frontera, pero por la naturaleza de la medida y por lo
revisado en las leyes de los ofros paises se puede inferir que efectivamente

este control aduanero hace alusion a una medida en frontfera.

Segundo, la aplicacion de estos confroles fiene un alcance en relacion a
mercancias falsas o piratas. Dentro del primer capitulo se define lo que es el
fitular de derecho de autor o derecho conexo y también se define lo que se
entiende por titular de un derecho de marca, por lo cual se podria suponer
que el alcance efectivamente contempla a derechos de autor, conexos y
derechos marcarios. Ademds, este control aduanero serd aplicado a

importaciones, exportaciones, asi como mercancia en transito.

Tercero, denfro de este tipo de confrol aduanero participan dos entidades

principales: la Administracion de Aduanas que puede actuar de oficio o a
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peticibn de parte y la Funcidn Judicial especializada en materia de
Propiedad Intelectual que es la autoridad competente capaz de resolver el

fondo del asunto.

Cuarto, las consecuencias de efectivamente aplicar un control podrd ser el
rechazo del levante, la autforizacion de embarque o el transito de la
mercancia; sin embargo, no se habla de multas, sanciones, ni destruccion de

la mercancia.

Quinto, dentro de las excepciones al aplicar este tipo de confrol se
encuentran las entregas urgentes; no obstante, no se define qué se entiende
como tal, por lo cual es un poco subjetivo y podria ser un vacio que impida

detectar el ingreso de mercancia falsa o pirata.

Finalmente, en la legislacion colombiana también se da carta abierta a la
elaboracidon de una base de datos en donde consten los fitulares de

Derechos Intelectuales o sus apoderados, lo cual nos parece acertado.

3.2.4 Comparacion entre las legislaciones internacionales y la legislacién

ecuatoriana.

De lo analizado en las legislaciones intfernacionales en materia de medidas
en frontera en Pery, Argentina y Colombia, y lo expuesto en el capitulo 2 de

esta tesis sobre el mismo tema en el Ecuador se concluye lo siguiente:

Primero, las cuatro legislaciones prevén que las medidas en frontera protejan
tanto derechos de autor, derechos de marcas, asi como los derechos
conexos. Cada pais cuenta con leyes internas y varias instituciones para

regular y sancionar respectivamente todo lo referente a esta materia.

A su vez, también establecen que las medidas en frontera se conceden
netamente para bloquear el comercio de productos infractores, ya sea
mediante inmovilizacién, incautacidén o retencidn de la mercancia. El
procedimiento de una medida en frontera puede ser iniciado por un

ciudadano, persona juridica o autoridad competente.
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Adicionalmente, tanto PerlU, Argentina como Colombia cuentan con una
base de datos de los titulares de derechos intelectuales, 1o que facilita y
mejora la aplicacion de las medidas en frontera, debido a que el titular
conoce directamente cuando se estd lesionando sus derechos. A diferencia
de lo manifestado, Ecuador no dispone de una base de datos de los titulares
de derechos, sin embargo, aplica el andlisis de “perfil de riesgo” que ayudaria
a identificar mercancia presuntamente infractora para que ésta no ingrese a

territorio nacional.

Es importante recalcar que no fue posible analizar un caso de Argenting,
debido a las razones previomente mencionadas; sin embargo, se pudo
analizar un caso peruano y ofro colombiano y, mediante ello, también

obtener conclusiones valiosas.
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Tabla 3 Resumen de similitudes y diferencias entre las legislaciones de Per0, Argentina, Colombia y Ecuador en materia de derechos
intelectuales y medidas en frontera.

SIMILITUDES

Las medidas en frontera se conceden para bloguear el comercio de los productos ya sea mediante inmovilizacion, incautacion o retencioén
de la mercancia.

Todos los paises poseen leyes internas y un érgano competente para regular esta materia, fortaleciendo lo establecido ya en las leyes
supranacionales.

El procedimiento para iniciar una medida en frontera puede ser iniciado por un ciudadano, persona juridica o autoridad competente en esta
materia.

En todos los paises cuando se presume el cometimiento de una infraccidn se realizan o se pueden realizar inspecciones.

El titular del derecho o el representante legal debe proporcionar toda la informacién relacionada al derecho de marca, de autor o conexos
cuando se han visto vulnerados sus derechos.

DIFERENCIAS
Aspectos a
comparar PERU ARGENTINA COLOMBIA ECUADOR
Servicio Aduanero; Juez Administracion de aduanas
AUTODIDAD O SUNAT E INDECOPI. Federal, Entidad competente  y autoridades judiciales SENADI: ya que SENAE
AUTORIDADES en materia de derechos de los fiene una participacion
ENCARGADA Consumidores. no protagonica.
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El SUNAT cuenta con wun
Registro Voluntario de Titulares
que facilita
verificar la propiedad de los

productos y suspenderlos en

Destruir las mercancias piratas
o falsificadas. En ciertos casos,

las mercancias pueden ser

Decreto Legislativo N° 1092

MECANISMOS de Derechos
frontera.
SANCION
donadas.
INSTRUMENTO
NORMATIVO

Avutor: Elaboracion propia

Posee un Sistema de Asientos
de Alerta (S.A.A.) creado para
poder avisar al fitular marcario
sobre la importacién  de
productos y asi se pueda tomar
las medidas respectivas que
eviten el ingreso de
mercaderias en infraccioén.

Destruccion, comiso, subasta o
venta de las mercaderias y

otros elementos infractores.

“Ley 11.723, Ley 25.986 y Ley
22.362"

La Direccién de Impuestos y
Aduanas Nacionales posee
con un directorio de
titulares de derecho de
propiedad intelectual para

facilitar la comunicacion.

Lo autoridad aduanera

rechazard el levante,
embarque o trdnsito de la
mercancia y ésta quedard
a disposicion de la
autoridad competente.

Decreto N° 4540 y Decreto
390

Fuente: Decreto Legislativo N° 1092, Ley 11.723, Ley 25.986 Ley 22.362, Decreto N° 4540 y Codigo “Ingenios”

El titular del derecho o
SENADI de oficio debe

verificar  por cuenta
propia si en frontera
estdn ingresando

productos que atenten
contra los derechos de
los titulares.

Secuestro de las
mercaderias detectadas

como infractora.

Cddigo “Ingenios”
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Conclusion

Este capitulo se enfocd en analizar casos de estudio referentes a las medidas
en frontera de los Ultimos trece anos en las ciudades de Cuenca y Guayaquil
especificamente, ya que, por ausencia de informacion, no se pudo obtener
datos de la ciudad de Quito. Se traté de exponer cada caso a detalle con el

fin de tener una mejor comprension y perspectiva.

El propdsito del estudio de casos fue demostrar que durante la enfrada en
vigencia del Cdodigo “Ingenios” en el ano 2016, el nUmero de casos en
materia de proteccidén de derechos intelectuales en estas dos ciudades, han

disminuido drdsticamente en relacidén a los anos anteriores.

Uno de los pasajes mds importantes de este capitulo fue el andlisis de las
legislaciones internacionales y de lo expuesto anteriormente se puede
concluir principalmente que el Ecuador, al igual que el resto de paises de la
region, en aplicacidén de lo establecido en las leyes supranacionales e
internacionales en esta materia, han generado leyes internas adaptadas a
sus distintas realidades, las cuales buscan en medida de lo posible, proteger

a los titulares de los derechos intelectuales de sus paises.

Sin embargo, como se pudo constatar en la tabla anterior, es pertinente que,
en el Ecuador, la normativa prevea un procedimiento que combine el trabajo
paralelo entre el SENADI y SENAE, y mediante esa unidn fortalecer la
erradicaciéon de la violacién de los derechos intelectuales, implementando
diferentes instrumentos como por ejemplo, la creacién de una base de datos
como tiene Pery, Argentina y Colombia, para incrementar la seguridad y a su
vez, mejorar la comunicacién con los titulares de derechos intelectuales
porque estarian informados cuando se vulnere alguno de sus derechos y al
mismo tiempo para las instituciones competentes les seria mds facil identificar

la mercancia, el derecho y su respectivo titular.
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Para lograr lo antes mencionado, es necesario que la ley ecuatoriana se
modifique y amplie lo relacionado a este tema. Ademds, es de suma
importancia la creacion del respectivo reglamento al Codigo “Ingenios” que
sustente y especifique lo establecido ya en esta ley en pro de generar una
mejor proteccion a los derechos intelectuales en base a una correcta

aplicacién de medidas en frontera.
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CAPITULO 4: DISCUSION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS

4.1 Conclusiones y Recomendaciones

4.1.1 Conclusiones

Al concluir con el andlisis exhaustivo del fema de medidas en frontera en el
Ecuador se puede afirmar que en realidad no existe una regulacion suficiente
del tema que sea capaz de proteger los derechos intelectuales, sean estos
derechos de autor o derechos marcarios. La legislacion ecuatoriana presenta
reiteradas falencias en cuanto al tema se refiere, las mismas que se detallan

a continuacion:

En primer lugar, se puede hablar de la disposicion legal que recoge el tema
de medidas en frontera. El Codigo Orgdnico de la Economia Social, de los
Conocimientos e Innovaciones o Codigo “Ingenios” es un cuerpo normativo
débil, que recoge el tema de manera inadecuada, dentro de este cuerpo se
tiende a mezclar las disposiciones sustantivas propias de un codigo con
disposiciones adjetivas que deberian constar en un reglamento especifico,

mismo que no existe hasta la fecha.

Esta carencia de un cuerpo legal fuerte ocasiona que no exista seguridad
juridica y que, por ende, que los titulares de derechos intelectuales sufran las

consecuencias de la vulneracion de los mismos.

En segundo lugar, el tema de competencias. En el Ecuador, con la
promulgacion del Cdédigo “Ingenios” asumid el rol principal el Servicio
Nacional de Derechos Intelectuales, dejandole a la Aduana como un actor

secundario y con una participacién menor.

Este cambio de competencias afecta de manera significativa en la

adopcién de una medida en frontera, pues ésta debe ser tomada cuando
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de oficio o a peticion de parte se tenga conocimiento de que en alguna
operacion aduanera se pueda lesionar derechos de autor o derecho de
marcas, ahora bien, la pregunta seria 3Como el SENADI puede actuar de
oficio si en primer lugar su centro de operaciones no estd en la frontera y por
tanto no tiene conocimiento directo de las operaciones aduanerase Ademds
de ello, 3Como el titular de un derecho puede presentar una solicitud de
medida en frontera si tampoco tiene conocimiento o acceso a la

informacion diaria de todas las operaciones aduaneras que genera el pais?

Entonces, I6gicamente el primer ente que deberia trabajar en la aplicaciéon
de una medida en frontera es el SENAE pues dentro de sus funciones se
encuentra realizar el control aduanero y no aduanero, monitorear qué
mercancia entra y sale del pais, la recaudaciéon de tributos, frenar con la

pirateria y trafico ilegal, entre ofras.

Sin embargo, no se puede desconocer la importancia que tiene SENADI en
estos casos, pues este ente es conocedor profundo del tema de los derechos
intelectuales y por ende cuenta con mayores y mejores mecanismos para
identificar cuando existe una vulneracion de derechos marcarios y de autor;
claro con el apoyo del titular de los derechos que es quien conoce realmente
sus productos o con la intervencién de peritos calificados que tengan

experiencia en la materia.

Lo que se deberia tratar es lograr un trabajo conjunto entre las instituciones
gubernamentales competentes; no obstante, este tipo de logros deben estar
basados en leyes fuertes y sustentables, fristemente, hasta el momento la
legislacion ecuatoriana vacios amplias que muchas de las veces han traido

conflictos en casos en donde el andlisis es mds profundo.

A pesar de haber tomado como ejes fundamentales del tema a la Aduana 'y
al Servicio de Derechos Intelectuales, no puede pasar por alto el accionar de
otras instituciones que también son importantes, tales como la Fiscalia y la
Policia judicial. Estos actores también toman importancia cuando la

mercancia estd ya circulando en el territorio ecuatoriano; sin embargo,
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tampoco tienen definidas sus tareas e indudablemente no todos estdn
capacitados para reconocer a simple vista mercancia infractora que quizd

no sea de notoriedad o de alto renombre.

Ofro punto importante dentro de las conclusiones es el tema del inicio de las
solicitudes a peticion de parte, con la vigencia de la Ley de Propiedad
Intelectual ésta falencia se veia reflejada en la poca importancia que se les
daba a los derechos intelectuales, ya que los titulares de éstos derechos no
exigian la referida proteccion. Con la vigencia del Cédigo “Ingenios” esta
sifuacion cambid vy los titulares de derechos tienen que interponer sus mejores
esfuerzos para averiguar cuando ha arribado a zona primaria mercancias
presuntamente infractoras y en ese momento presentar la correspondiente
solicitud a SENADI, sin prejuicio de que se pueda solicitar una inspeccion de

la mercancia a SENAE, conforme fue explicado en su momento.

Como se vio en las comparaciones de leyes internacionales, existen
mecanismos bastante Utiles para que tanto civiles como entes
gubernamentales trabajen en conjunto, en un apoyo mutuo. Uno de estos
mecanismos era una especie de registro y/o sistema que contenga datos
importantes de los fitulares y que a su vez sea capaz de: por un lado, ayudar
a SENAE y SENADI a la facil y rédpida identificaciéon del titular cuyos derechos
estdn siendo vulnerados y por otro, a que los ftitulares estén informados vy
actualizados de cuando se presente alguna sospecha de vulneracion,

entonces ahi si seria mds factible hablar de solicitudes a peticion de parte.

Como otro punto importante a tener en cuenta es el tema de los regimenes
aduaneros, claramente el Codigo “Ingenios” no hace referencia alguna asi
las medidas en frontera se deben presentar Unica y exclusivamente en una
importaciéon o exportacion definitiva o si también pueden ser tomadas en
cualquier tipo de régimen aduanero, esto sin duda ocasiona un terrible vacio
legal, por lo que debemos recordar que el Ecuador no suscribid la Decision
Andina que amplia la posibilidad a que la medida en frontera pueda ser

tomada en caso de mercancia en transito.
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Las capacitaciones continuas también debe ser tarea del dia a dia, como
hemos notado, las mercancias mds aprehendidas corresponden a marcas
notorias o de alto renombre, pero 3qué pasa con aqguellas marcas cuyo
nombre aun no es de conocimiento publicoe Lamentablemente son marcas
que quizd no tienen el mismo grado de proteccion que aquellas que a simple
vista se las reconoce, es por ello que el tema es de alta complejidad, pues en
el mundo globalizado en el que vivimos, es imperativo que tanto las
autoridades como los mismos titulares de derechos se preocupen por
capacitar a los administradores de Aduanas y a la sociedad en general, a fin

de que sus derechos sean respetados y valorados.

4.1.2 Recomendaciones

Luego de realizado el trabajo y una vez que hemos llegado a las conclusiones
preliminares y finales, es necesario realizar las siguientes recomendaciones,

con el fin de dar pautas para poder mejorar este tema en el pais.

1. Trabajar en una reforma del instrumento normativo vigente, el Cédigo
“Ingenios”, especificamente en lo que respecta a aspectos tales
como: en qué consisten las medidas en frontera, cuando se las aplica
y que enfidad o enfidades tienen competencia para ordenarlas y
ratificarlas o revocarlas. Tal como se manifestdé en su momento,
deberia reformarse o derogarse la disposicion que genera duda
acerca de que las medidas en frontera se aplican también a los
disenos industriales, asimismo deberia incluirse una disposicidn acerca
de los regimenes aduaneros en los que se podrian aplicar las medidas

en frontera.

2. Se deberia promulgar el reglamento sobre la proteccion de derechos
intelectuales y, especificamente sobre medidas en frontera que recoja
todas las disposiciones adjetfivas y que desarrolle un procedimiento
didgfano garantizando la efectividad de las medidas en frontera, ya
que, tal como se encuentra redactado actualmente redactado el
procedimiento en el Codigo “Ingenios” es inentendible y, por ende,

inaplicable, lo cual genera inseguridad juridica. Se requiere por tanto
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la expedicion de un documento en el que se establezca claramente
que las medidas en frontera tienen una naturaleza sui generis, que
debe iniciar y terminar en el seno de la Autoridad Aduanera, por ser la
competente para realizar el contfrol no aduanero, pero cuyo
procedimiento principal debe desarrollarse, como no puede ser de
otra forma, en nuestro sistema juridico, en el interior de la autoridad
competente en materia de derechos intelectuales, tal como se previa,
aungue de manera perfectible, en los Arts. 342 v 343 de la Ley de

Propiedad Intelectual.

Se tiene que fomentar la cooperacidén entre las dos principales
Instituciones: SENAE y SENADI, la cual que permita que ambas
enfidades cumplan de manera eficiente las tareas propias de cada

una vy asi se logre una mejor aplicacion de una medida en frontera.

Los instrumentos legales deben prever la creacion de una base de
datos confidenciales con la informacidén mds importante sobre cada
titular de derecho, que a su vez contenga un sistema de alerta que
facilite a los titulares de un derecho estar informados ante una posible
vulneracion. Este sistema de alerta podria funcionar por medio del
Ecuapass o un sistema similar al mismo; y compartido con las distintas
instituciones de ofros paises y asi fortalecer ain mds la proteccidén

deseada.

Finalmente se deberia incentivar el interés de la colectividad por la
proteccién de los derechos intelectuales, mediante capacitaciones
sobre la materia, pero lo mds importante a través de transmisién de la
informaciéon estadistica que demuestre que en verdad se estdn
protegiendo los derechos intelectuales, ya que de nada sirven leyes
eficientes si no tenemos autoridades que las apliquen y garanticen en
la prdctica la efectiva proteccion de los derechos intelectuales de Ia

poblacion.
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Anexos

Anexo A. Cuadro de resumen de aplicaciéon de una duda razonable.

No. | Actividad | Producto de .., . . Producto
Entrada Descripcion de Actividad | Responsable de Salida
Revisa el FOB unitario de
cada item declarado frente a
lo registrado en la base de
valor de aduana u otras
Revisa el | Alerta de | fuentes especializadas. Si los FOB
1 FOB valor del | valores  declarados  son | Técnico unitario de
' unitario petfilador de | menores a los de la base de | operador mercancias
declarado riesgos valor procede de acuerdo a la revisado
actividad 2, caso contrario
finaliza el procedimiento.
Tomar en cuenta
consideracion 5.2
Notifica al OCE el inicio de
la duda razonable a través del Envic de la
Notifica el ... | Ecuapass y solicita notificacién
Son FOB unitario ..
nicio de 2 documentos de  soporte | Técnico de duda
2. “ de mercancias :
Duda . correspondientes. La | operador razonable a
" revisado . ., 7
razonable notificacion puede ser través  del
consultada de acuerdo a la Ecuapass
consideracién general 5.15.
Envio de la| Envia la documentacion de
P notificacion soporte de valoracién de la Documento
T de duda | mercancia, a través de la s de soporte
3. documentos . OCE > Sop
P razonable  a | siguiente  ruta:  Portal enviados
través del | e >Ela cion de e- por el OCE
Ecuapass doc operativo>Documentos

~
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Actividad

Producto de
Entrada

Descripcion de Actividad

Responsable

Producto
de Salida

electronicos>Despacho

uanero>Sustitutivo 1
detalle del documento de
importacién. Si el envio de
los documentos lo realiza
dentro del plazo procede de
acuerdo a la actvidad 4 de lo
contrario a la 6.

Revisa
soportes
presentados

Documentos
de soporte
enviados por

el OCE

Revisa los soportes enviados
por parte del OCE segun lo
indicado en la normativa
vigente. Sino justifica la duda
razonable procede de
acuerdo a la actividad 5 de lo
contrario finaliza el
procedimiento.

Técnico
operador

Documento
s de soporte
de valor
revisados

Notifica la
no
aceptacion
de la
justificacién

Documentos
de soporte de
valor
revisados

Notifica al usuario que no
han sido aceptados los
soportes de valor
presentados, sustentando en
dicha observacion los
motivos por los cuales
fueron rechazados. La
notificacion ~ puede  ser
consultada de acuerdo a la
consideracion general 5.15.

Técnico
operador

Documento
s de soporte
de valor
rechazados

Realiza
correcciones
en FOB

unitario

Documentos
de soporte de
valor
rechazados

Corrige el FOB unitario de
los items observados con los
valores encontrados en la
base de valor o conforme los
métodos de  valoracién
utilizados para el efecto.

Técnico
operador

Ajuste  de
valor de
mercancias
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Anexo B. Casos nacionales sobre medidas en frontera

Ano 2008

Corporarién \dusnera Ecustoriana
Av. 25 de Julio Km. 2,5
Via P \h'lu'l- >
PBX
Oficio No.- CAE-GFZ-DI-170 Guay ulml Ecuador

Guayaquil, 06 de Febrero del 2008 www.aduana.gov.c« DEL ECUADOR

Doctora

Susana Vasquez

Subdirector Regional del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
IEPI

Cuenca.-
De mi consideracion:

En relacion a su Oficio No. 08-002-SRC-IEP, y cumpliendo con lo solicitads, pongo en su conocimiento, que en el
Distrito de Macari al realizar la Inspeccion Fisica de las jas de los 1 dores: MORENO
ESTRADA GIMENA ANAVEL, VALLADARES VE'HVTIM[LLA VICTOR HUGO,
GRANDA ANZACO FABIAN DE JESUS y LAPO REYES JUNER JOSE, amparadas en los
refrendos 109-07-10-001347, 109-07-10-001353, 109-07-10-001343 y 109-07-10-001345 respectivamente,
se detectaron SOMBRILI_AS con disefios similares a los personajes de BARNEY, WINNIE THE POOH
y BARBIE, asi como CAMIONCITOS DE JUGUETES que presentan disesios y leyendas similares a los
personajes de TOYS STORY; y MOCHILAS PE,QUENAS con leyendas de WINNIE THE POOH
Y MICKEY, los cuales podrian viinerar Derechos de Propiedad Intelectual. Cii info que las
fueron enviadas junto al Oficios No. CAE-GFZ-DI-024 de fecha 4 de Enero del 2008.

Con el fin de cumplir con lo estipulado en el Articulo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual, indice a
un andlisis pormenorizado segiin informe de fiscalizacion sobre el caso:

1-  El producto viene embalado por unidad, en cartones en los cuales no se observan referencias o empresas que
distribuyen las marcas en discrepanda.

2- Todas las jas inspeccionadas y das, p diseiios y/ o leyendas de los personajes de las
marcas en discrepanca, los cuales se pmden observar en las fotos y las muestras fisicas, enviadas con
anterioridad mediante Oficio No.- CAE-GFZ-DI-023 y Oficio No.- CAE-GFZ-DI-024.

3- Segiin se puede observar, se detectaron sombrillas con leyendas de “Baibie”y disefios similares a Barbie, las
cuales podrian causar confusion y riesgo de asociacion, ya que suscitan en la mente del consumidor una
idéntica impresion visual a los diseiios de la reconocida marca registrada por “Mattel”.

4- Se detectaron otras sombrillas en las que no se encuentra ninguna leyenda pero se observan los personajes de
Barney con sus amigos y Winnie the Pooh, causando en el consumidor, el mismo efecto antes mencionado.

5- Se puede ob. también en los camrioncitos de juguetes leyendasy personajes de TOYS STORY, sin que
dicho pmdurta po:ea rg/mma.r de la marca o dmnbmdor por o cual se estaria dando uso indebido a los
da marca, asi también se puede 0b. leyendas de Pooh y Mickey en las

F 4

mochilas peqlmm.

6- Ninguno de los Importad 1 i por parte de los propietarios o licenciatarios de las
marcas que soporten la ongma/zdad de las mercancias en discrepandia.

bpao

2imocio Y ADUANA
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Corporacién \duanera Eeuatoriana
Av. 25 de Julio Km. 2,5
Via Puerto Maritimo
PBX: 04-2480640
Guayaquil-Ecuador
www.aduana.gov.ec

ADUANA

DEL ECUADOR

7- Existen antecedentes similares para estas marcas, los cuales fueron confirmados por el 1IEPI con
anterioridad, mediante Oficio No. 2007-402-P-IEPI (Winnie the Pooh, Barney) y Oficio

No. 32-2007 G-MF-IEPI (Barbie) (anexs).

8- DPor lo hasta akora expresado se presume que los productos con disesios similares a BARBIE,
WINNIE THE POOH, TOYS STORY Y MICKEY, estarian dands un uso indebido a los
diserios de las marcas en controversia, y se estaria transgrediendo derechos de propiedad intelectual.

Medianze  Oficios No.- CAE-GFZ-DI-021, CAE-GFZ-DI-022, CAE-GFZ-DI-018,
CAE-GFZ-DI-019, bemos procedido a notificar a los Importadores que el trimite de importaciin de los refrendos
109-07-10-001347, 109-07- 10-001353 109-07-10-001343 y 109-07-10-001345 del manifiesto No. 109-

7

2007-03-311, han sido retenidos hasta que el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad I

1 Jo establ:

C in Ads Ecuat

{18

el art. 342 de la Ley de Pmpudad Intelectual Confirme o Revoque la medida en ﬁ'nntmz aplicada por la

Acogiéndonos al Articulo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual, solicito @ usted con estos antecedentes confirmar

o revocar las medidas tomadas.

A la espera de contestacion.

Atentamente,

Gerente de Flscallzacx
CORPORACION ADUA

CC. Fike

Fecha: 06/02/2008

Ehborado poe. G. M7
Revisado por: A R.

Caso de la ciudad de Guayaquil del ano 2010
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A/

-~ Ub\a

ADUANA .
DI
FECUADOR

No.- CIN-DGR-JPO-OF-2683
Guayaquil, octubre 11 del 2010

Dra.

Susana Vasquez Zambrano

Subdirectora Regional del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI
Av. José Peraltay 12 de abril, Edificio Acrépolis, 5 piso, oficina 508

Teléfono: 074103708 - 074103627

Cuenca.~

De mi coniideracion,

Una ve que ta Gerengia Distrital de Cuenca, ricdtante oficso No. GDC-OF-(1)-096 (anexo 1), nos
informara a la Coordinacion General de Intervencion, sobre las novedades detectadas en el acto administratizo
de Aforo Fisico en onanto a las mercanctas no declaradas ael consignatario IMPORTADORA Y
DISTRIBUCIONES ALTAPRINCE CIA. LTDA,, amparadas en la declaracion aduanera No.
091-10-10-002292 por presumir que podrian vienerar Derschos de Propiedad Intelectuad, al tratarse de
ZAPATOS con diserios similares a las marcas NIKE, PUMA, ADIDAS, CONVERSE,
ARMANTI y VANS (s adiuntan 12 mucstvas fisicas); y en cumplimiento a lo eitipulado en el Ariicilo
342 de la Ley de Propiedad Intelectual, ponemos a su conocimiento el signiente informe pormenorizade a fin
de que en el término establecido, en el ionado articnlo, el IEPI emita of corvespondiente acto
adwrinistrative confir o revocando la miedida tomada por fa CAE.

P

Informe sobre Iz presuncidn de vulneracion de los Derechos de Propieda
Intelectual.-

Caracteristicas de Ja mercancia.

1- Unr zapate deporiivo en colores negro y blanco, en la que se observa el nso de disesios siptilares del
“Swoosh” y la dewominacion de la marca NIKE en varias partes, el cafzade viene cnpaguelada en
wja de carldn que posce impresas entre ofras, varias marcas gréficas wsadas por la mara NIKE,
adicionalmente se encuentra una funda blanca para empague en la que se observa impresa los
logotipos de varias marcas como “Nike, Adidus, Reebok, Prnra y Converse,
Un zapato deportive en colorzs negro y verde, en e que se visualiza la wtilizaciin de disefios
simtlares del “swoosh” y la denominacién de la marca NIKE en varias partes, ef colzady viens
empaquetado en caja de cartén color naranja e inchiye wwa funda y en un papel de seda para
empaguee ci la gue ¢ observa impreso ef swoosh y desominarion de la marca NIKE.
3= Unr sapato deportivo en colores negro y fucsia, en el que se evidencia el nso de varios disenios simiitares
a fos usados por la marca NIKE, se observa que ef “swoosh” sitwado en los lados del calzads se
enenenlra entrecortads por la costira de otva parte de la capeliada, alge inusual en la confeciiin de
prendas de la marca NIKE, esto calgado viene evipagnetado en una caja de cartdn con disesio de
paisaje nocturno en colores blanco y negro que no bacsn alusisn a la marca antes descrita.
4~ Un zapato deportim en colores uegro, bianco y amarillo, en el cual se observa la wtilizacitn de vavios
disefioi similares de ias marcas registradas por ADIDAS, lo particular de este caso es que se utiliza
en zin mismo prodicte of diseRio de 3 rayas y el de treforl. Ia plantilla posee pegadn an trosn dv
malerial de plastico comio taldn y lleva bmpreso of diseiio de 3 rayas y este presenta fallas en fa
impresion, empaguelados en una iaja de cartén en la gue se observa la denomiinaciin ““ADIRAS”
qite en su interior liene 1ia finda blanca para empacar con la denominacidn “ADIDAS”.
U sapata deportivo ex colores wegro y blarco, en of que se visualiza varios de diseiios similares a la
marca ADIDAS, se observan en este prodcto faflas en ¢! bordady sitwado en el lalin, un disesio de
logotipo wbicade en fa plantilla gae difiers a los wsades por la mara ADIDAS, vienen

2
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empagetados en wn caqja de cartn en la que se visnafiza la denominacion “ADIBAS™ en cyo

interior posee wna fitnda de emipague transpasente,

Un sapatos deportive e iolores blanco y plomo, en los gue se viswakiza fa wiilizacion de varios

diserios similares a la marca ADIDAS, en la vtiqueia que se encwentra en la lengiteta qite wo posee

diertas caracteristivas como eodigo d calzads y detalle d composicion de materiales, empaguetado en

153 ¢dja ofor negro con rayas blancas e ciyo inierior se observa wna funda blanca de enpagrie 3

i eligusla de carldn, todas elias presentan la denominaciin ADIDAS.

7- Un zapate deportito en colores asul y amarilly, en los gue se observa of wso de vavias disesos
similares a la maria PUMA, se observa en la parte del talén y on la fengiieta, bordados del gate
salvje saltando con una miafa calidad, #na etiqueta de carton color rojo en la que e observan fallas
de impresion en la denominaiion “OFF IC LAL MERCHANDISE", empaguetadas en una
caja color wegra gire lleva inpresa la dewomiinacion “PUMA CELL”

8- Un sapato dsportivo color vegro, ex lo gue e visualiza ln utilizacion de disssios similares a la marea
PUMA como ¢l diseiio de franja y bordados del gato sabwije saltands con mals calidad,
enpaquelados en 1na e color raja, wit cuo interior poste sna funda pldstica blana y nna etiquela
copt impresos simiélares af logotipo y fa denominacién PUNMA.

9- Un zapato deportivo en colores wegro y verds, en que presenta disesios similares a la marca V.ANS,
en los gue se evidencian errores en la alineacion del estampad de la etigneta de las tallas se
encusnira pegada er la lengiicla, empaguetado en una cgju de cartén con diseiio de paisaje nocturno
en colores blanco y negro que no bacen alusién a lo marca antes desorita, esta caja presenta un
simpilitud con la deserita en ef fiem 3 para ui calyadn similar a la marca NIKE.

10- Un zapato casial color café, ex o gie se obsorva el uso de logotipos y denomrinaciones sivilares a las
wusada por la marca ARMANL en la Jengiicia de observa un estampado con la denominacion
“CIORCIO ARMANI’, en la parte lateral derecha, on la plantilia y en el talin s¢ observa iz
impresidye de wn diseiio similar a logotipo de la marca ARMANL Ef calzado Heva un etigueta
colganie ex la quve se observa la denominacion “FEASHION SPORTS”, viene empaguetado en nia
caja color naranya que presenta la sifwetas de personas practicando varios deportes y en la qute s¢ lee
la denominacion SHLANG HIAI HIUAER, la que pose: una funda plistica blama de
empague con la denominacion ‘SPORTS™,

12- U zapato deportive en colores blanco y verde, en el enal s¢ obserua la utiligacion de varios diseiios
sinzslares de fa marca ADIDAS, fo particilar de este otro caso es que 5e wtiliza tambitn en un
wrisnio pradicto of diseito de 3 rayas_y ef de trofoil. La plantiila leva inpreso of diseiio de 3 rayas,
viene empagueiado en una caja de cartin de color naranja y crema (caja usnalpeente utilizada para
productos de la marca “NIKE”) en cuyo interior tiewe wna funda blanea para empacar con la
denontinacion ““4DIDAS™.

12- Un zapato deportivo en colores negro y blanco, en of que se visnaliza el uso de varios diseiios
sipnilares a la marca CONVERSE, se obserua tanto en la lengiicta, plantilla, y parie posterior del
calzads ef nso de las denominaciones “ALL STAR "y "CONIVERSE?”, vienen empagustados e
una caja en la qie se observa impreso el logo y fa denominacion de fa marca CONIVERSE,

13- Se poresumie que con la importacion de estos Sapatos, se cansaria un riesgo de asociacion 3/ 0 confusivn
al consumidnr como si fueren de los marcas deseritas anteriormente.

14- Los zapales deseritos anteriorment presentan fallas de costira, de bordados y estampads, lo que
baria presupiir que no se trata de producios ayiginales, valnerando los dervehos de propiedad de
Intelectual de las marcas antes mencionadas.

15- La cantidad encontrada se trataria de 375 pares de sapates von la marca “PUMA’, 675 pares de
upatos con fa marca “ADIDAS”, 520 pares de zapatos con fa marca “VANS”, 550 pares de
patos con a marca "NIKE”, 100 pares de supatos con ta maria “CONVERSE?, 60 pares
de zapatos con fa marca “ARMANI,

16- La mercancia tieine como procedencia CHINA y ¢l enbarcador XIA TAI IMPORTS AND
EXPORTS.

i
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Mediante Oficio No.- CIN-DGR-JPO-OF-2684 (anexo 2), se puso en conocimiento del
Importador que la mercancias en controversia han sido retenidas hasta que el IEPI conforme lo establece
el art. 342 de la Ley de Propiedad Intelectual Confirme o Revoque la medida en frontera aplicade
porla CAE.

Mediante Oficio No.- CIN-DGR-JPO-OF-2703 (anexo 3), hemos procedido a comunicar al
Estudio Juridico LCTLAW Luzuriaga, Castro & Torres, apoderado de la marca NIKE y PUMA
y ADIDAS, sobr: la medida tomada por la Corporaciin Aduanera Ecuatoriana.

Mediante Oficio No.- CIN-DGR-JPO-OF-2704 (anexo 4), hemos procedido a comunicar al
Estudio Juridico Brito & Pinto, apoderado de la marca CONVERSE, sobre la medida tomada por la
Corporacion Aduanera Ecnatoriana.

Mediante Oficio No.- CIN-DGR-JPO-OF-2705 (anexo 4), bemos procedido a comunicar al
Estudio Juridico Corral & Rosales, apoderado de la marca ARMANI, sobre la medida tomada por la

Conporacion Aduanera Ecuatoriana.

Cabe indicar que por ser el IEPI a quien le corresponde ejercer la tutela administrativa de los derechos sobre
la propiedad intelectual y velar por su cumplimiento y observancia, le corresponde notificar los actos
administrativos <mado.r de sus respectivas autoridades.

Atentamente,

Qon At S,
Econ. Carlos Andrés Henriquez Henriq
Director de Gestion de Riesgos
Coordinaciéon General de Intervencion
Corporacion Aduanera Ecuatoriana

Adj 2 fisicas al p informe.

Ce  File
Elaborado por- I Rodriguez . 3

Revisado por: K. Santistevan .
Revisado por: . Oyarzun..,

Fecha de clhaboracion: 11/10/2010
Hop de tramite: 10-091-SEGC-05376

Ave. 25 de Julio Km. 2.5 Via Puerto Maritimo PBX: 04-2480640
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI-
SUBDIRECCION REGIONAL CUENCA

OFICIO No. 032-2010-SRC-IEPI
Cuenca, 12 de noviembre de 2010

Sefior Economista

Carlos Andrés Henriquez Henriquez
COORDINACION GENERAL DE INTERVENCION
CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA-CAE-
Av. 25 de Julio Km. 2.5, via Puerto Maritimo
Guayaquil-Ecuador

Sefior Director:

En atencién a su oficio No.CIN-DGR-JPO-OF-2683 de fecha 11 de octubre de 2010, recibido
en este despacho el 5 de noviembre de 2010, manifiesto a Usted lo siguiente:

ANTECEDENTES.-

Usted Sefior Director en el oficio antes referido indica que: “Una vez que la Gerencia
Distrital de Cuenca, mediante oficio No. GDC-OF-(1)-096 (anexo 1) nos informaré a la
Coordinacién General de Intervencién, sobre las novedades detectadas en el acto
administrativo de Aforo Flsico en cuanto a las mercancias no declaradas del
consignatario IMPORTADORA Y DISTRIBUCIONES ALTAPRINCE CIA. LTDA,
amparadas en la declaracion aduanera No. 091-10-10-002292 por presumir que
podrian vulnerar Derechos de Propiedad Intelectual, al tratarse de ZAPATOS con
disefios similares a las marcas NIKE, PUMA, ADIDAS, CONVERSE, ARMANI y VANS
(se adjuntan 12 muestras fisicas);y en cumplimiento a lo estipulado en el Articulo 342
de la Ley de Propiedad Intelectual, ponemos a su conocimiento el siguiente informe
pormenorizado a fin de que en el termino establecido, en el mencionado articulo, el
IEPI emita el correspondiente acto administrativo confirmando o revocando la medida
tomada por la CAE ..."

Las muestras fisicas que se adjuntaron al oficio No. CIN-DGR-JPO-OF-2683 de fecha 11 de
octubre de 2010, recibido en este despacho el 5 de noviembre de 2010, corresponden a: 1.- Un
zapato deportivo en colores negro y blanco, en el que se observa el uso de un disefio similar al
swoosh de la marca NIKE en los costados y en la suela, el uso de la denominacion NIKE en la
parte posterior y en la plantilla del zapato, la muestra se presenté dentro de una caja de color
café claro en la que se pueden observar reproducidos logotipos de varias marcas; 2.-Un zapato
deportivo en colores negro y verde, en el que se visualiza la utilizacién de un disefio similar al
swoosh de la marca NIKE en los costados y en la suela de la muestra, el uso de la
denominacién NIKE en la parte posterior y en la plantilla del zapato, la muestra se presentd
dentro de una caja de color naranja en la que se observa un disefio similar al swoosh de la
marca NIKE en color blanco; 3.-Un zapato deportivo en colores negro, fucsia, verde, lila y
blanco, en el que se observa el uso de un disefio similar al swoosh de la marca NIKE en los
costados de la muestra, el uso de la denominacion NIKE AIR en la lengleta, en la parte
posterior y en la plantilla del zapato, la muestra se presenté dentro de una caja de color negro y
gris en la que se pueden observar caracteres en otro idioma y la figura de unas flores;4.-Un

zapato deportivo en colores negro, amarillo, gris y blanco, en el que en se observa el uso de un_ =
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disefio similar a las tres lineas de la marca ADIDAS en los costados de la muestra, el uso de la
denominacion ADIDAS acompaiiada de lo que parece ser el signo conocido como trefoil en
color amarillo sobre un fondo gris en la parte posterior del zapato, en Ia lengleta se observa al
denominacién ADIDAS escritas en letras negras sobre un fondo gris y en la plantilla del zapato
se observa la figura de lo que parece ser el signo conocido como trefoil en color amarillo,
acompaiado de la denominaciéon ADIDAS, la muestra se present6 dentro de una caja de carton
en color café en la que se lee la denominacion ADIBAS (el subrayado me pertenece)
acompaiiada del disefio de tres rayas en color negro;5.- Un zapato deportivo en colores negro
y blanco, en el que se observa el uso de un disefio similar a las tres lineas de la marca ADIDAS
en los costados de la muestra y la denominacion ADIDAS acompaiiada de las referidas lineas
en la parte posterior del zapato y en la plantilla; en la lengleta del zapato se observa el signo
antes mencionado, acompaiado de la denominacién TOP TEN vy la figura de un circulo y una
estrella en color negro sobre un fondo blanco, la muestra se encontré dentro de una caja de
cartén en color café en la que se lee la denominacion ADIBAS (el subrayado me pertenece)
acompafiada del disefo de tres rayas en color negro;6.-Un zapato deportivo en colores gris y
blanco, en el que se observa el uso la denominacién ADIDAS acompafiada de tres lineas en la
parte posterior, en la plantilla y en la lengleta del zapato, la muestra se encontré dentro de una
caja de cartdon en color negro en la que se observan tres lineas en color blanco y la
denominacion ADIDAS acompafiada de tres lineas; 7.-Un zapato deportivo en colores azul,
amarillo y gris, en cuya lengieta y plantilla se observa el uso la denominacién PUMA escrita en
letras mintsculas color gris acompafiada de la figura de lo que parece ser un animal felino en el
mismo color, igualmente en los costados y la parte posterior de la muestra se observa la figura
de lo que parece ser un animal felino en color gris, la muestra se encontré en una caja de
cartén color negro en la que se observa la denominacion PUMA CELL escrita en letras
mayusculas y minasculas en color rojo sobre un fondo negro, acompafiadas de la figura de lo
que parece ser un animal felino en el mismo color; 8.-Un zapato deportivo en colores negro y
blanco, en cuya lengteta y plantilla se observa el uso la denominacién PUMA escrita en letras
minusculas color blanco acompafiada de la figura de lo que parece ser un animal felino en el
mismo color, igualmente en la parte posterior y frontal de la muestra se observa la figura de lo
que parece ser un animal felino en color blanco, asi como en la suela del zapato, la muestra se
encontré en una caja de cartén en color rojo, en la que se observa la denominacién PUMA
escrita en letras mayusculas y minGsculas en color blanco, acompafiadas de la figura de lo que
parece ser un animal felino en el mismo color, de igual forma, en la parte superior de la caja se
observa figura de lo que parece ser un animal felino en color blanco; 9.-Un zapato en colores
negro, verde y blanco, en cuya lengleta y parte posterior se observa el uso la denominacion
VANS OF THE WALL escrita en letras blancas sobre un fondo verde, en la plantilla, la suela y
uno de sus costados se observa la denominaciéon VANS escrita en letras minusculas color
blanco sobre un fondo verde, la muestra se encontré dentro de una caja de color negro y gris
en la que se pueden observar caracteres en otro idioma y la figura de unas flores; 10.-Un
zapato en colores café y crema, en cuya lengieta se observa el uso la denominacién CIORCIO
ARMANI escrita en letras de color café sobre un fondo dorado, en uno de los costados de la
muestra se observa la denominacién ARMA...MADE CHINA acompaiiada de la figura de una
especie de letra V, en color dorado, en la plantilla y en la parte posterior del zapato se observa
el mismo logotipo, la muestra se encontré dentro de una caja de color naranja en la que se
pueden observar caracteres en otro idioma, la expresion SHANG HAI HUA'ER y una figura de
lo que aparentan ser jugadores de basquetbol;, 11.-Un zapato deportivo en colores blanco y
verde, en cuya lengieta y parte posterior se observa el uso de la denominacion ADIDAS
acompafiada de lo que parece ser el signo conocido como trefoil en color gris y verde
respectivamente sobre un fondo blanco, en la plantilla se observa la denominaciéon ADIDAS
escrita en letras blancas sobre un fondo verde, la muestra se encontré dentro de una caja de
cartéon en color café, negro y rojo; 12.- Un zapato deportivo color negro, la capellada es de
materia textil y la suela es de un material que parece caucho; en la lengieta del zapato se
observa la marca ALL STAR con la figura de una estrella en color negro sobre un fondo blanco,
en la plantilla se observa la denominacion CONVERSE escrita en letras de color azul sobre un
fondo blanco y en la suela del zapato se observa la denominacion CONVERSE ALL STAR
acompanado de la figura de una estrella, la muestra se present6 dentro de una caja de carton
en color negro y café en la que se observa la denominacion CONVERSE ALL STAR (chuck
Taylor) acompafado de la figura de una estrella. .- ,)
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Mediante oficio No.CIN-DGR-JPO-OF-2684 (anexo 2) la Corporaciéon Aduanera Ecuatoriana a
través de la Coordinacion General de Intervencion comunicé al importador acerca de la
medida tomada por la Gerencia Distrital de la Corporacion Aduanera Ecuatoriana-CAE-con
sede en Cuenca, sin que haya presentado justificacion o argumentacion alguna dentro del
expediente.

Por medio del oficio No.CIN-DGR-JPO-OF-2703 (anexo 3) la Corporacién Aduanera
Ecuatoriana a través de la Coordinacion General de Intervencion comunico al Estudio Juridico
LCTLAW Luzuriaga, Castro & Torres apoderados de las compaiiias titulares de las marcas
NIKE, PUMA y ADIDAS acerca de la medida tomada por la Gerencia Distrital de la Corporacion
Aduanera Ecuatoriana-CAE-con sede en Cuenca.

En fecha 12 de noviembre de 2010, las 10:28, el Dr. Gonzalo Luzuriaga, apoderado especial de
la empresa NIKE INTERNATIONAL LTDA, titular de la marca NIKE presenta en las
dependencias de la Subdireccién Regional a mi cargo, un escrito a través del cual solicita con
fundamento en los articulos 342 y 343 de la Ley de Propiedad Intelectual: “...Se confirme la
medida en frontera adoptada por la Corporacién Aduanera Ecuatoriana y en este sentido se
suspenda la nacionalizacién de la mercaderia presentada mediante declaracién aduanera No.
091-10-10-002292, del importador IMPORTADORA Y DISTRIBUCIONES ALTAPRINCE CIA.
LTDA., presuntamente violatoria a los derechos de propiedad intelectual de NIKE
INTERNATIONAL, LTD...", para lo cual adjunta un informe pericial elaborado por la Dis. Maria
Fernanda Roman, perito acreditada por el Consejo Nacional de la Judicatura, en el que luego
de realizar un exhaustivo andlisis de las muestras adjuntadas, concluye sefalando que: “...LA
MUESTRA DUBITADA, ZAPATO CON MARCA NIKE, CON LA DECLARACION ADUANERA #
091-10-10-002292, DEL IMPORTADOR: ALTAPRINCE CIA. LTDA,, NO ES ORIGINAL YA
QUENO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS PROPIAS DE LA MARCE NIKE
Y POR CONSIGUIENTE ES FALSIFICADO, ESTE ZAPATO REPRODUCE LA MARCA NIKE
Y EL SWOOSH de NIKE.....”

Con fecha 12 de noviembre de 2010, las 10:29, el Dr. Gonzalo Luzuriaga, apoderado especial
de la empresa ADIDAS AG, titular de la marca ADIDAS presenta en las dependencias de la
Subdireccién Regional, un escrito a través del cual solicita con fundamento en los articulos 342
y 343 de la Ley de Propiedad Intelectual: *...Se confirme la medida en frontera adoptada por la
Corporacién Aduanera Ecuatoriana y en este sentido se suspenda la nacionalizacién de la
mercaderia presentada mediante declaracién aduanera No. 091-10-10-002292, del importador
IMPORTADORA Y DISTRIBUCIONES ALTAPRINCE CIA. LTDA., presuntamente violatoria a
los derecho de propiedad intelectual de ADIDAS AG...", para lo cual adjunta un informe pericial
elaborado por la Dis. Maria Fernanda Roman, perito acreditada por el Consejo Nacional de la
Judicatura, en el que luego de realizar un exhaustivo andlisis de las muestras adjuntadas,
concluye sefnalando que: “...LA MUESTRA DUBITADA, ZAPATO CON MARCA ADIDAS, CON
LA DECLARACION ADUANERA # 091-10-10-002292, DEL IMPORTADOR: ALTAPRINCE CIA.
LTDA., NO ES ORIGINAL YA QUENO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS
PROPIAS DE LA MARCA ADIDAS Y POR CONSIGUIENTE ES FALSIFICADO, ESTE
ZAPATO REPRODUCE LAS MARCAS ADIDAS, SHOE WITH 3 STRIPES (diseiio) y TRES
RAYAS DISENO.....”

En fecha 12 de noviembre de 2010, las 10:32, el Dr. Gonzalo Luzuriaga, apoderado especial de
la empresa PUMA AG, titular de la marca PUMA presenta en las dependencias de la
Subdireccion Regional, un escrito a través del cual solicita con fundamento en los articulos 342
y 343 de la Ley de Propiedad Intelectual: “...Se confirme la medida en frontera adoptada por la
Corporacién Aduanera Ecuatoriana y en este sentido se suspenda la nacionalizacion de la
mercaderia presentada mediante declaracion aduanera No. 091-10-10-002292, del importador
IMPORTADORA Y DISTRIBUCIONES ALTAPRINCE CIA. LTDA., presuntamente violatoria a
los derechos de propiedad intelectual de PUMA AG...", para lo cual adjunta un informe pericial
elaborado por la Dis. Maria Fernanda Roman, perito acreditada por el Consejo Nacional de la
Judicatura, en el que luego de realizar un exhaustivo analisis de las muestras adjuntadas,
concluye sefialando que: “...LA MUESTRA DUBITADA, ZAPATO CON MARCA PUMA, CON
LA DECLARACION ADUANERA # 091-10-10-002292, DEL IMPORTADOR: ALTAPRINCE CIA.
LTDA., NO ES ORIGINAL YA QUE NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS‘:>
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“Articulo No. 1.-Delegar a la Dra. Jamileth Susana Vézquez Zambrano, Subdirectora Regional
del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI- de Cuenca, la atribucién de ordenar
medidas en frontera, en la Sierra Sur y Regional Oriental, segun lo establecido en el Art. 351,
literal f), de la Codificacién de la Ley de Propiedad Intelectual, y en los términos previstos en el
articulo 342, incisos tercero, cuarto y quinto, del mismo cuerpo legal, asi como la atribucién de
sustanciar y resolver los recursos de reposicién que lleguen a interponerse en tales casos.

Articulo 2.-La presente resolucién entrara en vigencia a partir de la notificacién a la funcionaria
designada, sin perjuicio de su publicacion en el Registro Oficial.

()"

El Art. 217 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual, en armonia con lo dispuesto en el Art.
155 literal a) de la Decisién Andina 486, sefala que: “El registro de la marca confiere a su titular
el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial
realice, con relacién a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido
registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

c) Importar o exportar productos con la marca;(...)".

El articulo 76, numeral 2 de la Constitucion de la Republica del Ecuador establece que en todo
proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurara el
derecho al debido proceso, que incluye, entre ofras garantias basicas la presuncién de /a
inocencia de toda persona, y seré tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad
mediante resolucién firme o sentencia ejecutoriada.

ANALISIS Y CONCLUSION.-

En el oficio No.CIN-DGR-JPO-OF-2683 se solicita que confirme o revoque la medida adoptada.
Al respecto manifiesto lo siguiente:

Vistos los antecedentes remitidos por la Corporacién Aduanera Ecuatoriana, revisadas las
muestras enviadas y los informes periciales adjuntados, se puede concluir que existen
evidencias suficientes que demuestran la violacion de los derechos de propiedad intelectual de
las compaiias ADIDAS AG, PUMA AG, NIKE INTERNATIONAL LTDA. y GA MODEFINE SA. ,
titulares de las marcas ADIDAS, PUMA, NIKE y GIORGIO ARMANI respectivamente.

En el caso de los productos identificados con las marcas CONVERSE y VANS no existen
elementos de juicio suficientes que permitan advertir, fehacientemente, que se han
transgredido los derechos de propiedad intelectual de los titulares de las referidas marcas,
mediante la respectiva importacién, puesto que no se cuenta con un informe técnico
especializado de los productos en cuestién, que permita establecer la existencia de una
falsificacion de productos originales que estén protegidos en el Ecuador, o una utilizacién
comercial del signo distintivo sin autorizacion de su titular.

Adicionalmente, se debe considerar que el articulo 219 de la Ley de Propiedad Intelectual
codificada prevé que el derecho conferido por el registro de una marca no concede a su titular
la posibilidad de prohibir el ingreso al pais de productos marcados por dicho titular, su
licenciatario o alguna otra persona autorizada para ellos, que hubiesen sido vendidos o de otro
modo introducidos licitamente en el comercio nacional de cualquier pals, posibilidad que no ha
sido desvirtuada en este caso.

Es necesario recordar que es de obligatorio cumplimiento, para toda autoridad publica, el
respeto de la garantia procesal de presuncion de inocencia, en los términos establecidos en la
Constitucién de la Republica del Ecuador, presuncion que no ha llegado a desvanecerse en
este caso, en virtud de que, como se indicé antes, no existen pruebas contundentes que
permitan verificar la violacién de derechos de propiedad intelectual‘,:-)
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Por las razones expuestas y en ejercicio de la facultad a mi delegada, confirmo la medida
tomada por la Gerencia Distrital de la Corporacién Aduanera Ecuatoriana-CAE-con sede en
Cuenca en lo que respecta a los productos identificados con las marcas ADIDAS, PUMA, NIKE,
GIORGIO ARMANI y revoco la medida en lo que respecta a los productos identificados con la
denominacién CONVERSE y VANS.

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

Atentamente,

( AR
Dra. Susana Vazquez Zanibrano ,
SUBDIRECTORA REGIONAL DEL |
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No. DDC-ASJC-OF-0016

Cuenca, 13 de enero del 2011.

Doctora

Susana Vazquez

SUBDIRECTORA REGIONAL CUENCA

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente me dirijo a Ud. de la manera mas respetuosa con el objeto de
informarle que mediante oficio No. DDZC-AFFC-OF-(-0010, de fecha 11 de enero del
afio en curso, la Direccidn Distrital del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, ha sido
informada por la Direccién de Despacho y Control de Zona Primaria de esta Direccion,
que luego de haber realizado el aforo fisico de I mercancia impottada al amparo de la
Declatacién Aduvanera Unica No. 17238894, con CDA No. 091-2011-10-000087,
perteneciente al importador BORIS IVAN PALACIOS NARANJO, se han eacontrado
engrasadoras manuales con empaque de la marca PRESSOL, Ja mistma que cstd registrada y
es de origen aleman, por lo que nos han sugerido informar al IEPI, por si existe alguna
vulneracién a los derecho de propiedad intelectual o a los derechos de autor, ya que en la
DAU (Declaracién Aduanera Unica) y en la DAV (Declaracién Andina de Valor), se
declara todo con marca BP, que presuntamente es registrada por el importador.

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 227 de la Constitucién: “La administracion piblica
constituye un servicio a la colectividad que se rige por fos principios de eficacia, cficiencia, calidad, jerarguia,
desconcentracion,  descentralizacién, coordinacion, participacion. plantficacién  Iransparencid |y
evalnacion” (¢l resaltado me pertenece). )

Por otro lado, la Ley Qrganica de Garantas Jurisdiccionales y Control Constitucional en el
Art. 4, literal 2, dispone lo siguiente:  “Primipios procesules.- La justicta constilucional s¢ sustenta en
los siguivittes prineipios procesales: AAplicacidn disecta de la Constitnctin.- Los derechos y garantias
establecidos en la Constilucion y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, seran de divecta ¢
inediata aplicacion por y ante cualquier servidora o servidor priblico, adwinistrative o judicic, de oficio 0 a

peticion de parte”.

En virtud de lo expuesto y al existir indicios de que la referida mercancia podria violentar
los derechos de propiedad intelectual y tomando en cuenta que el Are. 342 de la Ley de
Propiedad lntelectual, dispone: ‘Tupedinwntos de ingresa o exportacion de. producos.- Los
administradores de ~1duana y todos quienes tengan ¢l control del ingreso o salida de mrercaderias al o desde
of Eonador, tienen la obligaciin de impedir que ingresen o ie exporten produclos qué de cualguier modo
vioken los derechos de propiedad intelectual. Si a pelicion de parte interesada no impidieren ef ingreso o
exportacion de tales bienes, serdn considerados complices del delilo, que i cometa, sin perjuicio de la sancion
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administrativa que corresponda...”, a través del presente le informamos lo sucedido con esta
importacion, para que se tomen las medidas adecuadas.

Adjunto al presente copias del oficio No. DDZC-AFFC-OF-(1)-0010; de la DAU No. 091-
2011-10-000087 y sus documentos de acompanamiento; asi como también le adjunto las 8
muestras consistentes en: aceitero tipo Aleman, grapa para tietra, llave de combinacién,
brocha, juego de piedras, cautin tipo lipiz, snap of cuter y un cepillo circular

Particular que pongo bajo su conocimiento para los fines pertinentes.
Atentamente,

y 77l s A - -
—)) ("/ﬁ(&'{t\[l(“ foreed.
Ing. Mayra Calle jguez:—
Directora Distrital Cuenca (E;
Secretaria Nacional de Aduana del Ecuador

Elaborado par: Dra. C. Canpamdz%
Fecha de elaboracian: 13/01/2011

Servicio Nacional de Aduana del Fouador
Cuenca— Av. Fhia Liue 2-08 ¥ Av. Gal Ramirez Davalos. PBX (7287900

www.aduana gob ec
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ADUANA
DELECUADOR

No. DDZC-AFFC-OF-(i)-0010

Cuenca, enero 11 det 2011

Sefior Ingeniero

Boris Coellar Davila,

DIRECTOR DISTRITAL CUENCA,

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR,
Ciudad.

De mi consideracién:

Sefior Ditector debo informar a Usted que, se ha realizado el aforo fisico de la mercancia
importada al amparo de la DAU 17238894 con CDA 091-2011-10-000087-3-01
perteneciente al importador PALACIOS NARAN]O BORIS IVAN, constatando las
siguientes novedades:

Se declaran 4214 bultos con 646.064.00 unidades comerciales de hetramientas en tres
contenedores, con la particularidad de que la procedencia de la mercancia es China, asi
como el origen declarado de la misma, sin embargo en el empaque de la mayoria de
productos se puede leer !a leyenda PROFESSIONAL TOOLS GERMANY 6 BP
GERMANY, y en ninguna patte se manifiesta el otigen chino de Ja mercancia, de tal
manera se sugiere informar de este particular a la Defensotia del Pueblo para que emita su
criterio sobre la nacionalizacién de la mercancia.

También se encontraron engrasadoras manuales con empaque de la marca PRESSOL, la
mista que esta registrada y es de origen alemin, por lo que se sugiere informar al IEPI
por si existe alguna vulneracién a propiedad intelectual o derechos de autor, ya que en
DAU y DAV se declara todo con marca BP que presuntamente es registrada por el
importador.

Es todo lo que puedo informat para que se sirva tomar las acciones legales pertinentes.

Aty
e'ﬁ%?’nﬁ'éﬁ o ORPORACIGH ADUANEKA RCUATOKEAN:
" %5 %f ERENCIA DISTRITAL CUENCA

Ing UG PO ERodsiguez
Director de Despacho y Control de Zona Primaria
Ce: Archive.

Elborade por: .. Juan Carlos Andrade..
Fechs haboracién: 11/01/2011

ARCHIVO PASIVO
s ES FIEL

Elia Liut 2-08 y Av. Gil Ramirez Davalos - Telfs. (§93-7) 807899 — 807900 — 808145
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i.1NSTITUfO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI- o
SUBDIRECCION REGIONAL CUENCA

- evrrTAL CUENCA
A piepi OFICIO No. 003-2011-SRC-IEPI
Cuenca, 20 de enero de 2011

Senior Ingeniero

Boris Coellar Davila,

DIRECTOR DISTRITAL CUENCA,

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR,
Ciudad.-

Senor Director:

En atencién al oficio No.DDC-ASJC-OF-0016 de fecha 13 de enero de 2011,
recibido en este despacho el 13 de los mismos mes y afio, manifiesto a Usted
lo siguiente:

ANTECEDENTES.-

En el oficio antes referido se indica que: “...mediante oficio No. DDZC-AFFC-
OF-(i)-0010, de fecha 11 de enero del afo en curso, la Direccion Distrital del
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, ha sido informada por la Direccion
de Despacho y Control de Zona Primaria de esta Direccion, que luego de haber
realizado el aforo fisico de la mercancia importada al amparo de la Declaracion
Aduanera Unica No.091-2011-10-000087, perteneciente al importador BORIS
IVAN PALACIOS NARANJO, se han encontrado engrasadoras manuales con
empaque de la marca PRESSOL, la misma que esta registrada y es de origen
aleman, por lo que nos han sugerido informar al IEPI, por si existe alguna
vulneracion a los derecho de propiedad intelectual o a los derechos de autor,
ya que en la DAU (declaracién unica aduanera) y en la DAV (declaracion
andina de valor), se declara todo con marca BP, que presuntamente es
registrada por el importador...”

Las muestras fisicas que se adjuntaron al oficio antes referido corresponden a:
1.- Una caja de cartén en cuya cara frontal se lee lo siguiente: la denominacion
VARIO PRESSOL SYSTEM acompanada de la figura de un circulo en tonos
negro y café claro. Adicionalmente se lee las denominaciones: POSI LOK, TUV
PRODUCT SERVICE, GS GEPRUFTE SICHERHEIT, LGA
LANDESGEWERBEANSTALT BAYEM NURNBERG; en el extremo superior
derecho de la referida caja consta la denominacion PRESSOL escrita en letras
color café claro sobre un fondo negro con un borde en el mismo color, se
observa también las palabras BOMBA DE ENGRASE-ESTANDAR en varios
idiomas y el dibujo de la bomba de engrase. Finalmente se observa un sello
superpuesto en el que se leen las palabras ACEITERO TIPO ALEMAN en
letras blancas sobre un fondo azul, esta denominacién se encuentra

acompanada de un logotipo conformado por las letras bp acompanadas de unz_
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disefio caracteristico en tonos azul y amarillo, adicionalmente de cbserva
algunas caracteristicas técnicas del producto. Dentro de la caja se pudo
observar que la bomba de engrase se encuentra empacada en una funda
plastica en cuyo extremo superior izquierdo se observa la denominacion VARIO
PRESSOL SYSTEM acompaiiada de la figura de un circulo en tonos negro y
blanco. Adicionalmente se lee la denominacion POSI LOK escrita en letras
blancas sobre un fondo negro; en el extremo superior derecho consta la
denominacién PRESSOL escrita en letras color blanco sobre un fondo negro
con un borde en el mismo color; en parte central del empaque se aprecia una
serie de dibujos que ilustran las instrucciones para el uso. Finalmente en la
parte inferior del envase constan las denominaciones TUV PRODUCT
SERVICE, GS GEPRUFTE SICHERHEIT, LGA LANDESGEWERBEANSTALT
BAYEM NURNBERG e informacién que aparentemente corresponde al
fabricante del producto como direcciones y nlimeros de teléfono.2.-Una caja en
la que se lee la denominacion GRAPA PARA TIERRA escrita en letras blancas
sobre un fondo azul; en el extremo superior izquierdo se puede observar un
logotipo conformado por las letras bp acompariadas de un diserio caracteristico
en tonos azul y amarillo, adicionalmente de observa algunas caracteristicas
tecnicas como el tamafio del objeto. Dentro de la caja se pudo observar que en
el articulo se encuentran gravadas las letras BP 300 A.3.- Una llave de
combinacién en la que se puede observar un logotipo conformado por las letras
bp acompafiadas de un disefio caracteristico en tonos azul y amarillo,
adicionalmente de observa algunas caracteristicas técnicas como el tamafio del
objeto. Dentro del empaque se pudo observar que en el artictilo se encuentran
las letras BP.4.- Una brocha de color amarillo en la que se puede observar la
denominacion BP GERMANY.5.- Un juego de piedras en cuyo empaque se
puede observar un logotipo conformado por las letras bp acompariadas de un
disefio caracteristico en tonos azul y amarillo, adicionalmente de observa
algunas caracteristicas como el numero de los objetos. 6.-Un cautin tipo lapiz
eléctrico de 60 w en cuyo empaque se puede ohservar un logotipo conformado
por las letras bp acompanadas de un disefio caracteristico en tonos azul y
amarillo. 7.-Un estilete en cuyo empaque se puede observar un logotipo
confermado por las letras bp acompafiadas de un disefio caracteristico en
tonos azul y amarillo.8.- Un cepille circular de 200 mm en cuya caja se puede
observar un logotipo conformado por las letras bp acompanadas de un disefio
caracteristico en tonos azul y amarillo, asi como informacién relativa a las
caracteristicas técnicas del producto.

Mediante oficio No.DDC-ASJC-OF-0018, Ud. sefior Director comunicé al
Estudio Juridico Novoa, Pefia, Larrea & Torres abogados de Almacenes
Boyaca, titular en el Ecuador de los derechos sobre la marca PRESSOL,
conforme se desprende el titulo No.806-07, acerca de fa medida en frontera
tomada por la Direccién de Despacho y Control de Zona Primaria de la
Secretaria Nacional de Aduana del Ecuador, sin que el titular marcario haya
presentado hasta el momento ningln documento o argumentacién en esta
dependencia administrativa que demuestre fehacientemente que se trata de
mercaderia presuntamente infractora.

Por otra parte, revisada Ja base de datos del lepi se desprende que el Sr. Boris

lvan Palacios Naranjo es titular de los derechos sobre la marca LOGOTIF’Og
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MAS LETRAS B y P conforme se deduce del titulo No. 4181-07, otorgado para
proteger productos de ia clase internacional No. 7, tales como maguinas y
herramientas.

De la documentacién remitida por ta CAE a esta dependencia, no consta que el
importador haya presentado justificacién o argumentacién alguna dentro del
expediente.

BASE LEGAL.-

El Art. 342 de la Ley de Propiedad Intelectual; sefiala: “...La Corporacion
Aduanera Ecuatoriana y todos quienes fengan el control del ingreso o salida de
mercaderias al o desde el Ecuador, tienen la obligacion de impedir que
ingresen o se exporten productos que de cualgquier modo violen los derechos
de propiedad infelectual.

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 peticién de parte el ingreso o exportacién de
cualquier producto que viole los derechos de propiedad intelectual, lo pondrén
en conocimiento mediante informe pormenorizado al Presidente del IEPI, quien
en el férmino de cinco dias confirmard o revocard la medida tomada.
Confirmada la medida, los bienes seran puestos a disposicién del fiscal
competente.

Si la Corporacién Aduanera Ecuatoriana © cualquier ofro funcionario
competente se hubiere negado a tomar la medida requerida o no se hubiere
pronunciado en el término de fres dias, el interesado podra recurrir
directamente dentro de los tres dias posteriores al Presidente def IEPI para que
Jo ordene.

()

Mediante resolucion No. 08-130 P-IEP] de 11 de marzo de 2009, emitida con
el fin de agilitar la administracion de los tramites de su competencia y al
amparo de lo dispuesto en el Art. 55 del Estatuto del Régimen Juridico
Administrativo de la Funcion Ejecutiva, el Presidente del IEPI, Ab. Andrés
Ycaza resolvio:

“Articulo No. 1.-Delegar a la Dra. Jamileth Susana Vazquez Zambrano,
Subdirectora Regional del Instituto Ecuatotiano de la Propiedad Intelectual-
IEPI- de Cuenca, la atribucion de ordenar medidas en frontera, en la Sierra Sur
v Regional Oriental, segtn lo establecido en el Art. 351, literal f}, de la
Codificacion de la Ley de Propiedad Intelectual, y en los términos previstos en
el articulo 342, incisos tercero, cuarto y quinto, del mismo cuerpo legal, asi
como la atribucién de sustanciar y resolver los recursos de reposicién que
lleguen a interponerse en tales casos. &
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Articulo 2.-L.a presente resolucion entrara en vigencia a partir de la nolificacion
a la funcionaria designada, sin perjuicio de su publicacién en el Registro Oficial.

8

El articulo 76, numeral 2 de la Constitucién de la Republica del Ecuador
establece que en todo proceso en el que se determinen derechos vy
obligaciones de cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso,
que incluye, entre otras garantias basicas {a presuncion de /a inocencia de toda
persona, y sera ftratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad
mediante resolucién firme o sentencia ejecutoriada.

ANALISIS Y CONCLUSION.-

En el oficio No. DDC-ASJC-OF-0016 se pone bajo mi conocimiento para los
fines pertinentes, la medida tomada por la Direccién de Despacho y Control de
Zona Primaria. Al respecto manifiesto lo siguiente:

Vistos los antecedentes remitidos por la Secretaria Distrital de Aduana del
Ecuador, revisadas tanto la base de datos del IEPI, asi como las muestras
adjuntadas al oficio con el que se me comunicd acerca de la medida tomada,
se puede concluir que no existen evidencias suficientes que demuestren la
viclacion de los derechos de propiedad intelectual que posee ALMACENES
BOYACA en el Ecuador sobre la marca denominada PRESSOL.

Adicionalmente, se debe considerar que el articulo 219 de la Ley de Propiedad
Intelectual codificada prevé que el derecho conferido por el registro de una
marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir el ingreso al pais de
productos marcados por dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona
autorizada para ellos, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos
licitamente en el comercio nacional de cualquier pais, posibilidad que no ha
sido desvirtuada en este caso por el titular marcario.

Es necesario recordar que es de obligatorio cumplimiento, para toda auteridad
plblica, el respeto de la garantia procesal de presuncion de inocencia, en los
términos establecidos en la Constitucion de [a Republica del Ecuador,
presuncion que no ha llegado a desvanecerse en este caso, en virtud de que,
como se indico antes, no existen pruebas contundentes que permitan verificar
la violacién de derechos de propiedad intelectual.

Por las razones expuestas y en ejercicio de la facultad a mi delegada, revoco |a
medida tomada por la Direccién de Despacho y Control de Zona Primaria de la
Secretaria Nacional de Aduana del Ecuador.

Dra. Susana Vazquez ;
SUBDIRECTORA
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Oficio Nro. SENAE-DDC-2012-0223-OF
Cuenca, 30 de mayo de 2012

Asunto: REPORTE NOVEDADES AFORC FISICO REF. 091-2012-10-001326-7
SANCHEZ ALVARADC ANGEL JOEL

Senorita

Jamileth Susana Vazquez Zambrano

Subdireccion Regional Cuenca

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
En su Despacho

De mii consideracion:

Por medio del presente me dirijo a Ud. de la manera mas respctuosa con cl objeto de
informarle que mediante memoranda No. SENAE-DDZC-2012-0179-M, de fecha 09 de
mayo del afo en curso, la Direccidn Distrital del Scrvicio Nacional de Aduana del
Ecuador, ha sido informada por la Direccién de Despacho y Control de Zona Primaria de
esta Direccion, que se realizo el aforo fisico de la mercancia importada al ampara de fa
DAU 18537812 con CDA 081-2012-10-001326-7, perteneciente a la importador
SANCHEZ ALVARADO ANGEL JOEL constatande las siguientes novedades: sc
encontraron en al acto de aforo fisico varios articulos lales como:

Peluches y juguctes del juego Mario Bross cuya marca en la envoltura dice
Nintendo y Mario Bross. :

Figuras pequenas del juego Mario Bross, en cajas individuales que indican Super
Mario Bross. Wii y cuya caja de envoltura indica la marca Furuta.

Figuras peqguenas del juego Mario Bross envueltas en fundas plasticas sin marca.

Controles para juego Nintendo Wii en envolturas con marca Nintendo y Shiro y
volante para Nintendo Wii cuya caja utiliza las imégenes de Mario y Luigi

Alcancias con personajes del juege Angry Birds con marca ROOGO que se
presumen vulneran derechos de propiedad intelectual de la marca Rovio.

Carcasas para PSP con marca Sony en cajas blancas sin identificacion.

Memoria para Play Station 2 y set de audifonos envueltos en caja con logos SONY

Audifonos con logos Sony envueitas en [undas pldsticas.

Llaveros de los personajes pitufos en fundas plasticas y figuras de jugueles marca
SMUREFS, gue se presumen vulnerar derechos de propiedad intelectual de la marca
PEYO.

Sobre esta mercancia se presume que ni por calidad, estética ¢ valor declarado estos
produclos son originales, se observa también que las mercancias no contienen los

Copyright ni marca registrada.

De lo expuesto se evidencian indicios de que la referida mercancia podria violentar los

—-d~
(Loo)
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Oficio Nro. SENAE-DDC-2012-0223-OF
Cuenca, 30 de mayo de 2012

dereches de propiedad intelectual y de que el importador en mencién habria incurrido en
el delito tipificado en el art. 323 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que esta
autoridad ha procedido conforme lo establecido en el Art. 342 de Ja Ley de Propiedad
Intelectual, que dispone: “Impedimentos de ingreso o exportacion de productos.- Los
administradores de Aduana y todos quienes tengan el control del ingreso o salida de
mercaderias al o desde el Ecuador, tienen la obligacion de impedir que ingresen o se
exporten productos que de cualquier modo violen los derechos de propiedad intelectual.
Si a peticicn de parte interesada no impidieren el ingreso o exportacion de tales hienes,
serdn considerados complices del deiito que se cometa, sin perjuicio de la sancion
administrativa que corresponda... ", a través del presente le informamos lo sucedido con
esla importacion, para que sca usted quien revoque o confirme la medida adoptada por
esta Dircccién Distrital de Cuenca, del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

Adjunto al presente copias del oficio No. SENAE-DDZC-2012-0179-M; de {a DAU No.
091-2012-10-001326-7 y sus documentos de acompanamiento; asi como tambicn le
adjunto las muestras consistentes en: Carcasa para PSP color negra SONY, Set de
audifonos para control remote SONY, Cable para audifono color Blanco SONY, memora
para Play Statio 2 SONY, Control Blanco para Nintendo Wi. Volante para Nintendo Wi
con imagen de Mario y Luigi, Control Rojo para Ninlendo Wii, Alcancia tipo Angri
Birds, Figura de Mario Bross con alas, Set de muiecos Mario Bross varios modelos,
Peluche pequeio con figura de Yoshi Juego Mario Bross, Set de figuras de juego Mario
Bross de coleccion, Caja Amerilla marca Futura con mufiecos Mario Bross Peluche
Grande tipo Mario Bross, juego de llaveros de los pitufos varios, una muestra de cada uno
de los productos indicados.

Atentamente, /( A

Documento firmado electrénicamente

Ing. Mayra Alexandra Calic Rodriguez
DIRECTOR DISTRITAL CUENCA, SUBROGANTE

Referencias:
SENAE DDZC-2012-0179-M

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador

dehtane Cevugynes
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Oficio No. 901 - 2012-1EPI-CUE-MF
Cuenca, 6 de junio de 2012

Sefiora Ingeniera

Mayra Alexandra Calle Rodriguez

Directora Distrital Subrogante del Servicic Nacional de Aduana del Ecuador,
SENAE

Ciudad.~

Estimada Directora:

En atencién a su Oficio No. SENAE-DCC-2012-0223-OF, de 30 de mayo de 2012
recibido en esta oficina regional, ¢! mismo dia, manifiesto a usted lo siguiente:

ANTECEDENTES:

Que Usted, en ¢l oficio antes referido, indica que: “(...) mediante memorando SENAE-
DDZC-2012-0179-M del 9 de mayo del afio en curso, la Direccidn Distrital del Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador, ha sido informada por la Direccion de despacho y
Control de Zona Primaria de esta Direccion, yue se realizé el aforo fisico de la
mereancia importada al amparo de la DAU 18537812 con CDA 091-2012-10-001326-7
perteneciente al importador SANCHEZ AL VARADO ANGL JOEL constatando las
siguientes novedades: se encontraron en el acto de aforo fisico

Varios articulos tales como:

Peluchesa y juguetes del juego Mario Bross cuya marca en la envoltura dice
Nintendo y Mario Bross.
g Figuras pequeias del juego Mario Bross, en cajas individuales que indican
Super Mario Bross. Wii y cuya envolura indica la marca Futura.
Figuras pequerias del juzgo mario Bross envueltas en fundas plasticas sin marca
Coniroles para juego Nintendo Wii en envolturas con marca Nintendo y Shiro y
volante para Nintendo Wii cuya caja utiliza las imdgenes de Mario y Luigi
Alcancias con personajes del juego Angry Birds con marca ROOGO que se
presumen vulneran derechos de propiedad intelectual.
Carcasas para PSP con marce Seny en cajus blancas sin identificacion
. Memoria para play station 2 y set de audifonos envueltos en caja con logos
SONY.
Audifonos con logos Sony envueltas en fundas pldsticas.
; Llaveros de los personajes pitufos en fundas plasiicas y figuras de jugueles
marca SMURFS, que se presumen vulneran derechos de propiedad intelectual de |
marca PEYO. %
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Sobre esta mercancia se presume que ni por calidad, estética o valor declarado estos

productos son originales, se observa también que las mercancias no contienen los

copyriht ni marca registrada.
De lo expuesto se evidencian indicios de que la referida mercancia podria
violentar los derechos de propiedad intelectual y de que el importador en
mencion habria incurrido en el delito tipificado en el art. 323 de la Ley de
propiedad Intelectual, por lo que esta autoridad ha procedido conforme lo
establecido en el Articulo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual que dispone:
“Impedimentos de ingreso o exportacién de productos.-Los administradores de
aduana y todos quienes tengan el control del ingreso o salida de mercaderias al
o desde el ecuador, tienen la obligacién de impedir que ingresen o se exporten
productos que de cualquier modo violen los derechos de propiedad intelectual. Si
a peticién de parte interesada no impidieren el ingreso o exportacion de tales
bienes, seran considerados complices del delito que se cometa, sin perjuicio de
la sancién administrativa que corresponda...”, a ftravés del presente le
informamos lo sucedido con esta importacién, para que sea usted quien revoque
o confirme la medida adoptada por esta Direccion Distrital de Cuenca, del
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. (...)".

Que adicionalmente el indicado oficio sefiala que: “(...) adjunta al presente copias del
oficio No. SENAE-DDZC-2012-0179-M: de la DAU NO. 091-2012-10-001326-7 y sus
documentos de acompafiamiento; asi como también le adjunto las muestras consistentes
en: Carcasa para PSP color negra SONY, Set de audifonos para control remoto SONY,
Cable para audifono color blanco SONY, memora para Play Statio 2 SONY, Control
blanco para Nintendo Wi, Volante para Nintendo Wii, Volante para Nintendo Wii con
imagen de Mario y Luigi, Control Rojo para Nintendo Wii, Alcancia tipo Andry Birds,
Figura de Mario Bross con alas, Set de mufiecos Mario Bross varios modelos, Peluche
pequefio con figura de Yoshi Juego Mario Bross, Set de figuras de juego Mario Bross
de coleccion, Caja amarilla marca Futura con mufiecos Mario Bross Peluche Grande
tipo Mario Bross, juego de llaveros de los pitufos varios, una muesira de cada uno de
los productos indicados.

Que las muestras fisicas que se adjuntan al Oficio No. SENAE-DCC-2012-0223-OF,
de 30 de mayo de 2012 recibido en esta oficina regional el mismo dia comprenden:
Carcasa para PSP color negra SONY, Set de audifonos para control remoto SONY,
Cable para audifono color blanco SONY, memora para Play Statio 2 SONY, Control
blanco para Nintendo Wi, Volante para Nintendo Wii, Volante para Nintendo Wii con
imagen de Mario y Luigi, Control Rojo para Nintendo Wii, Alcancia tipo Andry Birds,
Figura de Mario Bross con alas, Set de mufiecos Mario Bross varios modelos, Peluche
pequeiio con figura de Yoshi Juego Mario Bross, Set de figuras de juego Mario Bross
de coleccion, Caja amarilla marca Futura con mufiecos Mario Bross Peluche Grande
tipo Mario Bross, juego de llaveros de los pitufos varias@

186




=GR~

E (SsAe 4 Pvece)

IEPI

INSTITUTO ECUATORIANG DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SUBDIRECCION REGIONAL CUENCA

Que en el Oficio No. SENAE-DCC-2012-0223-OF, cuya copia simple se ha
acompanado al informe no pormenorizado que remite la SENAE a esta Institucion, no
consta ninguna referencia acerca de que se ha comunicado al importador SANCHEZ
ALVARADO ANGEL JOEL, que el tramite de nacionalizacién de su mercaderia ha
sido suspendido hasta que el IEPI, conforme lo establece el art. 342 de la Ley de
Propiedad Intelectual, confirme o revoque la medida en frontera aplicada por la
SENAE.

Que hasta el momento el importador no se ha pronunciado respecto a la referida
medida, ni ha presentado documentos de descargo.

Que en el Oficio No. SENAE-DCC-2012-0223-OF, cuya copia simple se ha
acompaiiado al informe que remite la SENAE a esta Institucién, no consta ninguna
referencia acerca de que se ha comunicado a los titulares de los derechos de propiedad
intelectual presuntamente afectados, acerca de que el tramite de nacionalizacién de la
mercaderia del importador, ha sido suspendido hasta que el IEPI, confirme o revoque
la medida en frontera aplicada por la SENAE,

Que hasta el momento el titular de los derechos de propiedad intelectual sobre la marca
Nintendo Wii no se ha pronunciado respecto a la medida en frontera ordenada por la
SENAE, motivo por el cual esta autoridad administrativa no cuenta con los suficientes
medios probatorios que le permitan dilucidar acerca de la originalidad de los productos
identificados con la marca Wii, ni con un informe pormenorizado acerca de la
mercaderia presuntamente infractora.

Que con fecha 6 de junio de 2012, el Dr. Xavier Rosales Kuri en calidad de
apoderado especial de Rovio Entertainment Ltd. (Reg. de Poderes del IEPT N°
1672), titular de los derechos sobre la marca ANGRY BIRDS, present6 en las
dependencias de la Subdireccion Regional a mi cargo, un escrito en cuya parte
pertinente sefiala lo siguiente:" Mi representada es la legitima titular de las
marcas “ANGRY BIRDS" y sus variaciones en nuestro pais y alrededor de todo
mundo.

En el Ecuador, posee los titulos de registro marcarios detallados en el punto 1.1
del presente escrito, entre los cuales se encuentra la denominacion “ANGRY
BIRDS” que es reproducido integramente en la mercaderia infractora (...)

Por lo expuesto, amparado en lo establecido en los articulos 288, 289, 332, 334
literal ¢), 339, 342 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual, y demas
normas pertinentes aplicables, solicito que se confirme la medida adoptada por
la Corporacion Aduanera Ecuatoriana impidiendo de forma definitiva el
ingreso al pais de la mercaderia infractora y poniéndola a disposicion del fiscal
competente..."

Que con fecha 6 de junio de 2012 el Dr. Xavier Rosales Kuri en calidad de
apoderado especial de SONY CORPORATION (Reg. de Poderes del IEPI N°
1694), present6 en las dependencias de la Subdireccién Regional a mi cargo, un_

3
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escrito en cuya parte pertinente sefiala lo siguiente: " M7 representada vs la legitima
titular de las marcas “SONY”, ‘PS”, ‘PSP, ‘P51, “PS2%, “PSP” y sus variaciones en

e n/m pais y alrededor dz todo msndo, siendo de conscimiento piiblice que dichas marcas, son un
de JidaAd 4 sl v

En ¢l Ecnador, posee los litnlos de registro marcarios detallados en el punto 1.1 del presente
aicrito, entre los cuales s encuentra la denominacion SONY que es reproducida infegramente en la
mercaderia infractora.(...)

Por lo expuests, amparado en lo establecido en los articulos 288, 289, 332, 334
literal c), 339, 342 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual, y demds
normas pertinentes aplicables, solicito que se confirme la medida adoptada por
la Corporacion Aduanera Ecuatoriana impidiendo de forma definitiva el
ingreso al pafs de la mercaderia infraciora y poniéndola a disposicion del fiscal
compefente.”

Que, ademds, es publico y notorio que los personajes MARIO BROSS disefiado por
Shigero Miyamoto (v fodos sus esfrellas tales como Luigi, la Princesa Peach, toad,
Bowser, etc) , ANGRY BIRDS creados por Mikael hed, LOS PITUFOS ideados por
Peyo, y la caricatura YOSHI, gozan de proteccion mundial por derecho de autor.

Que revisada la base de datos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, no se
encontraron registros de las marcas FUTURA, ROOGO, ROVIO, ni PEYO para
identificar productos encasillados en la clase internacional No.28 que protege juguetes;

Que la marca SHIRO registrada para identificar productos de la clase internacional No.
9, especificamente aparatos eléciricos o electronicos, estuvo registrada en nuestro pais
hasta el afio 2003, por la compafita TRANSCONTINENTAL, con el nimero 311, pero
actualmente se encuentra caducada.

Que mediante Oficio No. SENAE-DCC-2012-0223-OF, de 30 de mayo de 2012
recibido en esta oficina regional el mismo dia, y, de conformidad del articulo 342 de la
Ley de Propiedad Intelectual, Usted solicita que esta autoridad confirme o revoque la
medida adoptada.

BASE LEGAL:

L.- El articulo mimero 322 de la Constitucién Politica de la Reptiblica del Ecuador,
publicada en el R.O. No. 449, de 20 octubre de 2008, que dispone:

“Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que sefiale
la ley. (...)”

[1.- El articulo niimero 22 de la Constitucién Politica de la Repiiblica del Ecuador,
publicada en el R.O. No. 449, de 20 octubre de 2008, que dispone:_ %
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“Las personas ticnen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio

digno y sostenido de las actividades culturales y artisticas, y a_beneficiarse de la
proteccién de los derechos morales v patrimoniales que les correspondan
por las producciones cientificas, literarias o artisticas de su autoria”,

I11.- El articulo nimero 76 de la Constitucion de la Reptblica del Ecuador, publicada en
el R.O. No. 449, de 20 octubre de 2008, donde dentro de las garantias del debido
proceso dispone:

“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier
orden, se asegurard el derecho al debido proceso que incluird las siguientes
garantias basicas:

(...)

6. La ley establecera la debida proporcionalidad entre las infracciones y las
sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. (...)".

IV.- La Decisién 351 de la Comision de la Comunidad Andina de Naciones.

V.- El articulo | 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 Estado reconoce, regula y garantiza la Propiedad Intelectual adquirida
de  conformidad con la lev, las decisiones de la Comision de la Comunidad

Andina, y los convenios internacionales vigentes en ¢l Ecuador.

La Propiedad Intelectual comprende:

1. Los derechos de autor y derechos conexos;
2. La_propiedad industrial, que abarca entre otros elementos, los
siguientes: ()
¢) Las mareas de fabrica, de cometrcio, de servicios y los lemas
comerciales;
)

3. Las obtenciones vegetales. {...)".

VL- El articulo 2 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:

“Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por_igual a nacionales y
extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador”.{g

o)
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VII.- El articulo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual, codificacién 2006-13 publicada
en el Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, que dispone:

“El Instituto Ecuatoriano de la_Propiedad Intelectual (IEPT), es el
organismo  administrativo competente para propiciar, promover, fomentar,
prevenir, proteger v defender a nombre del Estado ecuatoriano, los
derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los
tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones eciviles v
penales que sobre esta materia deberin conocerse por la Funcion Judicial”.

VIIL- El articulo 5 de la Ley de Propiedad Intelectual, codificacién 2006-13 publicada
en el Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, que dispone:

“El derecho de autor nace y se protege por el selo hecho de la creacién de la
obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresidn.

Se protegen todas las obras, {...) cualquiera sea el pafs de origen de la obra, la
nacionalidad o el domicilio _del autor o titular. Esta proteccién también se

reconoce cualquiera que sea el lugar de publicacion o divulgacion.

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no estd
sometido a registro, depdsito, ni al cumplimiento de formalidad alguna.

)"

IX.- El articulo 6 de la Ley de Propiedad Intelectual, codificacion 2006-13 publicada en
el Suplemento del R.0. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, que dispone:

“El derecho de aufor es independiente, compatible y acumulable con:

a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que
est¢ incorporada la obra,

b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y,
¢) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley.”

X.- El articulo 19 de la Ley de Propiedad Intelectual, codificacién 2006-13 publicada en
el Suplemento det R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, que dispone:

“El autor goza del derecho exclusivo de explotar su obra en cualquier forma y
de obtener por ello beneficios {...)".

XL- El articulo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual, codificacion 2006-13 publicada
cn ¢l Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, que dispone: &
=5
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“El derecho exclusivo de explotacién de la obra comprende especialmente la
tacultad de realizar, autorizar o prohibii:

a) La reproduccion de la obra por cualguicr forma o procedimicnto;

()
d) La importacién
()

La explotacion de la obra por cualquier forma, y especialmente mediante
cualquiera  de los actos enumerados en este articulo es ilicita sin la autorizacién
expresa del titular de los derechos de autor (...)".

XI1- El articulo 24 de la Ley de Propiedad Intelectual, codificacién 2006-13 publicada
en el Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, que dispone:

“El derecho de importacion confiere al titular de los derechos de autor la
facultad de prohibir la introduccion en el territorio ecuatoriano, incluyendo la
transmision analdgica o digital, del original o copias de obras protegidas, sin

perjuicio_de obtener igual prohibicion respecto de las_copias ilicitas. Esie
derecho podrd efercerse tanto para suspender el ingreso del original y copias

en fronteras, como para obtener el retiro o suspender la circulacién de los
ejemplares que ya hubieren ingresado. Este derecho no afectard los ejemplares
que formen parte del imporiacion personal”.

XIL- El articulo 288 de la Ley de Propiedad Intelectual, codificacién 2006-13
publicada en el Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, que dispone:

“La violacion de cualquiera de los derechos sobre la propiedad intelectual
establecidos en esta Ley, dara lugar al ejercicio de acciones civiles y
administrativas; sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si el
hecho estuviese tipificade como delito. (...)".

XIV.- El articulo 289 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:

“En caso de infraccion de los derechos reconocidos en esta Ley, se podra demandar:

a) La cesacion de los actos violatorios;

b) El comiso definitivo de los productos u otros objetos resultantes de la infraccién,
el retiro definitivo de los canales comerciales de las mercancias que constituyan
infraccidn, asi como su destruceidn; (...)". —
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XV .- El articulo 332 de la Ley de Propiedad Intelectual, codificacién 2006-13 publicada
en el Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, que dispone:

“La observancia y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual son

de  interés publico. El Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad
intelectual, IEPI, ejercerd la tutela administrativa de los derechos sobre la
propiedad intelectual y velard por su cumplimiento y observancia”.

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

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

Si a peticién de parte interesada no impidieren el ingreso o exportacion de tales
bienes, serdn considerados cémplices del delito que se cometa, sin perjuicio de
la sancién administrativa que corresponda.

Cuando impidieren, de oficio o a peticidn 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 término de cinco dias confirmard o revocard la medida tomada.

Confirmada la_medida, los bienes serdn puestos a_disposicion del fiscal
competente.

Si la Corporaciéon Aduanera Ecuatoriana o cualquier otro funcionario
competente se hubiere negado a tomar la medida requerida o no se hubiere
pronunciado en el término de tres dias, el interesado podrd recurrir
directamente, dentro de los tres dias, posteriores, al Presidente del IEPI para
que la ordene. (...)".

Nota: Lo resaltado y subrayado no pertenece al texto original de las normas
transcritas.

XVIL- El articulo 216 de la Ley de Propiedad Intelectual, codificacién 2006-13
publicada en el Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, que
dispone:

“El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira por su_registro ante la
Direccion Nacional de Propiedad Industrial.

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada (...)". g/
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XVIH.- El articulo 217 de la Ley de Propiedad Intelectual, codificacion 2006-13
publicada en e! Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, que
dispone:

“El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra
cualquier tercero gue la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con

refacion a_productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido
registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

a) Usar en ef comercio un signo idéntico o simifar a la marca registrada, con

relacién a productos idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha
registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusion o producir a su
titular un dafio econémico o comercial, u ocasionar una dilucidn de su fuerza
distintiva. {...)

(.}

¢) Importar o exportar productos con la marca; (...)".

XIX.-El articulo 219 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 conferido por el registro _de la_marca no_concede a su tifular fa
posibilidad de prohibir el inqreso al pais de productos marcados por dicho titular,
su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello, que hubiesen sidg
vendidos o de otro modo introducidos licitamente en el comercio nacional de

cualquier pais.”

XX.- El articulo 76, numeral 2 de la Constitucion de la Republica del Ecuador establece
que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier
orden, se asegurar4 el derecho al debido proceso, que incluye, entre otras garantias
bésicas la presuncion de la inocencia de toda persona, y serd tratada como tal, mientras
no se declare su responsabilidad mediante resolucion firme o sentencia ejecutoriada.

XXI.- La Resolucidén No. 09-130 P-IEPI de 11 de marzo de 2009, emitida con el fin de
agilitar la administracion de los tramites de su competencia y al amparo de lo dispuesto
en el Art. 55 del Estatuto del Régimen Juridico Administrativo de la Funcién Ejecutiva,
el Presidente del IEPI, Ab. Andrés Ycaza resolvid:

“Articulo No. 1.-Delegar a la Dra. Jamileth Susana Vizquez Zambrano, Subdirectora
Regional del Instituro Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI- de Cuenca, la
atribucion de ordenar medidas en frontera, en la Sierra Sur y Regional Oriental, segiin
lo establecido en el Art. 351, literal f), de la Codificacion de la Ley de Propiedad
Intelectual, y en los términos previstos en el articulo 342, incisos tercero, cuarto y
quinto, del mismo cuerpo legal, asi como la atribucién de sustanciar y resolver los
recursos de reposicion que lleguen a inierponerse en lales casos. zz
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Articulo 2.-La presente resolucion entrard en vigencia a partir de la notificacion a la
Jfuncionaria designada, sin perjuicio de su publicacién en el Registra Oficial.

(2

ANALISIS Y CONCLUSION:

Analizados todos los antecedentes remitidos por el Servicio Nacional de Aduana
del Ecuador, la base de datos del IEPI y ia normativa legal vigente y aplicable,
se determina que existen elementos suficientes que permiten advertir que se han
vulnerado derechos de propiedad intelectual, relacionados con los personajes
MARIO BROSS (y todas sus estrellas tales como Luigi, la Princesa Peach,
Toad, Bowser, etc) , ANGRY BIRDS, YOSHI y LOS PITUFOS que gozan de
proteccién mundial por derecho de autor mediante la importacion de: alcancias
tipo Angry Birds, que incluso, a decir del mandatario del titular marcatio, no le
pertenecen ni habifan sido fabticados bajo licencia ni autorizacidn alguna, en
consecuencia setian imitaciones, figuras de Mario Bross con alas, sets de muiiecos
Mario Bross varios modelos, peluches peguefios con la figura de Yoshi, juegos
Mario Bross, sets de figuras de juego Mario Bross de coleccion, una caja
amarilla marca Futura con 12 cajas individuales que contienen mufiecos de los
persongjes del juego Mario Bross, pefuches grandes tipo Mario Bross, juegos de
llaveros de los pitufos que reproducen las imagenes de dichos personajes, sin las
debidas autorizaciones; y de la ‘marca SONY mediante la importacion de
Carcasas para PSP color negra SONY, Set de audifonos para control remoto
SONY, Cable para audifono color blanco SONY, memoria para Play Station 2
SONY, mercaderia que, al decir del mandatario de la compatiia titular de los
derechos marcarios, estos productos no habrian sido fabricados bajo licencia ni
autorizacién alguna, en consecuencia serian imitaciones.

Por las razones expuestas y en ejercicio de la atribucién a mi delegada, prevista en el
tercer parrafo del articulo 342 de la Codificacion de la Ley de Propiedad Intelectual
confirme la medida tomada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, con sede
en Cuenca, respecto de las Carcasas para PSP color negra SONY, Set de audifonos para
control remoto SONY, Cable para audifono color blanco SONY, memoria para Play
Station 2 SONY, Alcancia tipo Angry Birds, Figura de Mario Bross con alas, Set de
muiiecos Mario Bross varios modelos, Peluche pequefio con figura de Yoshi Juego
Mario Bross, Set de figuras de juego Mario Bross de coleccion, Caja amarilla marca
Futura con 12 cajas individuales que contienen mufiecos de los personajes del juego
Mario Bross, Peluche Grande tipo Mario Bross, juego de llaveros de los pitufos varios.
En _consecuencia, los mismos deberin ser puestos a disposicion del fiscal

competente para los fines de ley. ,.,7«4,

[
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En el caso de la mercaderia identificada con la marca Nintendo Wii consistente en
Control blanco para Nintendo Wi (en el que consta la palabra SHIRO), Volante
para Nintendo Wii, Control Rojo para Nintendo Wii, esta autoridad adminisirativa
no puede confirmar o revocar la medida tomada por la SENAFE debido a que como
se sefialé en la parte motiva del presente acto, no cuenta con los suficientes medios
probatorios para el efecto, consistentes en un informe pormenorizado respecto a la
originalidad o no de los productos, o con el pronunciamiento del titular marcario sobre
este mismo tema.

El presente Acto Administrativo es susceptible de los recursos establecidos en el Art.
357 de fa Ley de Propiedad Intelectual y en el Estatuto det Régimen Juridico y
Administrativo de la Funcién Ejecutiva, dentro de los plazos sefialados para el efecto.

Sin perjuicio de las facultades que tiene el IEPI, contempladas en la Ley de Propiedad
Intelectual, en virtud de que este acto constituye un acto administrativo complejo, por el
que, de conformidad con el articulo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual, el IEPT
revoca y confirma la medida de frontera adoptada por el SENAE, generada del Aforo
Fisico de las mercancias del importador, se dispone a la SENAE notificar a las partes
interesadas, en particular al consignatario y al titular de los derechos, con copia a esta
Institucion, para lo fines legales pertinentes.

Se sefiala casillero judicial No.786, ubicado en la Corte Provincial del Azuay.

Muy atentamente,

S

B // =
7 / -~ 40
(L Ll

L

L Dra. Susana Viazq

Caso de la ciudad de Guayaquil del ano 2013
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Oficio Nro. SENAE-DDP-2013-0087-OF

Puerto Bolivar, 11 de junio de 2013

Asunto: Consulta mercancias (artesanias)

Seriorita

Diana Carolina Celi Altamirano

Subdirectora

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Er su Despacho

De mi consideracidn:

Permitame extender un cordial saludo. Por medio del presente le hago conocer y ie
consulto lo siguiente: El dia 07 de abril de 2013 la Unidad de Vigilancia Aduanera de
Puerto Bolivar, procedi6 a retener 41 cartones con artesanfas, levantindose el acta de
retencién provisional Nro. UVAP-OPE-ARP-2013-105. Comparece la seiiora Susana
Allpaca Quispe con RUC 1752100477001 como propietaria de la mercancia retenida,
solicitando la devolucion de las mismas, Luego de un andlisis documental y juridico, la
sefiora en mencién desvirtiia la causa de la retencion, por lo que se procede a devolver
una parte de las mercancias retenidas; es decir, quedan retenidas 8.082 unidades de
muestras de botellas y 4 unidades de jabas/descorchadores (artesanias) que segin el
informe del Técnico Operador del SENAE estaria vulnerando propiedad inteiectual.

Por los antecedentes expuestos, y de conformidad con el Art 6 de la Resolucion N°
SENAE-DGN-2012-0238-RE publicada en el Registro Oficial N° 785 del 10 de
septiembre de 2012, solicito comedidamente a usted se sirva a designar a un funcionario a
su carge para que se levante un informe respecto la mercancia retenida para determinar si
vulneran o no propiedad intelectual (artesanias). Ademas, solicito se indigue si [a sefiora
Susana Allpaca Quispe con RUC 1752100477001 posee los permisos y/o autorizacion
por el IEPI para usar marcas reconocidas, y en caso de ser afirmativo detallar cuiles son
esas marcas.

Las mercancias de las cuales se requiere pronunciamiento técnico del 1EPI, se encuentran
en las bodegas de la Direccion Distrital de Puerto Bolivar del Servicio Nacional de
Aduana det Ecuador, ubicadas en la Av. Bolivar Madero Vargas 2710 via a Puerto
Bolivar en la cindad de Machala.

Sirvase a encontrar en el anexo las fotos de la mercancia antes referida,

Con sentimientos de distinguida consideracion.

Atentamente,

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
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Oficio Nro. SENAE-DDP-2013-0087-OF
Puerto Bolivar, 11 de junio de 2013

Documento firmado electrinicumente

Ing. Luis Alberto Zambrano Serrano
DIRECTOR DISTRITAL DE PUERTO BOLIVAR

Copia:
Sefior Abogado
Gabriel Fernando Ugarte Olvera
Abogado Aduanero

Sefiora Abogada
Dunia Bernarda Cordero Pefia
Asesor Distrital

Sefior

Daniel Andres Feijoo Perez
Asistente de Abogacia

dafp/gu

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
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Oficio Nro, IEPI-CUE-2013-0001-OF
Cuenca, 17 de junio de 2013

Asunto: Contesiacién oficio SENAE-DDP-2013-0087-OF (Consulta mercancias)

Seiior ingeniero

Luis Alberlo Zambrano Serrano

Director Distrital

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
En su Despacho

Sefor Ingenicro:

De acuerdo a lo solicitado en oficio N. SENAE-DDP-2013-0087-OF, de 11 de junio de 2013, debo
indicarle que el artfculo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que:

Los Administradores de Aduana y tedos quienes tengan el control del ingreso o salida de
mercaderias al o desde ¢l Fcuador, tienen la obligacién de impedir que ingresen o se exporien
productos que de cualquier mode violen los derechos de propiedad intelectual. (...).

Cuando impidieren, de oficio o a peticién de parte, el ingreso o exportacién de cualquier producto
que viole los dcmchns dc propledad mteleclua] mmnﬂzﬂmmmmlmm&xmm mf

Fevatars la medida tomads, () (Enfasts afadidoy.

En ftal sentido, esta autoridad no puede realizar pronunciamiento ni andlisis alguno, mientras no
cuente con ¢l informe pormenorizado al que se refiere la disposicidn transcrita. A tal propdsito, sc
recomienda que ¢l procedimiento de adopcion de medidas cn frontera se realice con sujecion a las
nomas ¢ idas en la Codificacion de la Ley de Propiedad Intelectual, la Decision 486 de (a
Comision de la Comunidad Andina y e Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio ADPIC.

(P Kl

Por lo expueslo, se recomienda dar estricto cump ralo ido en la normativa juridica
aplicable a cstos casos, para que la autoridad competente del 1EPI, una vez que reciba la
documentacion y el informe pormenorizado indicado, pueda eft el anlisis correspondienic y
adoptar una decisién con respecto al caso.

Atentamente,

Srta. Diana Carolina Celi Altamirano
SUBDIRECTORA REGIONAL CUENCA (B)

Referencias:
- TEPT-CUE-2013-0004-EX

o b Roniies 106 « Dioci do Blrvaorn B4 Farumn U Pien 17 Ru R o Tl {SGT21 ICN SN o« EARNDY o Fare FOLPPNRNDT 0 £ils Pacts RASD NIATA oI 17RENIRAATNT 0 i e
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Oficio Nro. SENAE-DDP-2013-0118-OF

Puerto Bolivar, 16 de julio de 2013

Asunto: Consulta sobre vulneracion de propiedad intelectual de mercancias de acta
105-2013

Sefiorita

Diana Carolina Celi Altamirano

Subdirectora

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
En su Despacho

De mi consideracion:

Mediante oficioc N° SENAE-DDP-2013-0087-OF de fecha 11 de junio 2013 se realizd
una consulta ante su autoridad, solicitandole indique si las mercancias retenidas
(artesanias) por acta N° UVAP-OPE-ARP-2013-105 consistentes en 8.082 unidades de
botellas de muestra y 4 unidades de jabas/descorchadores vulneravan propiedad
intelectual de marcas reconocidas; asi mismo, se solicitd si la sefiora Susana Allpaca
Quispe con RUC 1752100477001 posee los permisos y/o autorizaciones emitidas por el
IEPI para usar marcas reconocidas.

En respuesta a esta consulta, se recibié el oficio N° IEPI-CUE-2013-0001-OF de fecha
17 de junio de 2013, suscrito por {a srta. Diana Carolina Celi Altamirano en su calidad de
Subdirectora Regional Cuenca, en el que manifiesta "...debo indicarle que el articulo 342
de la Ley de Propiedad Intelectual establece que: Los administradores de ad ¥ todos
quienes tengan el control del ingredso o salida de mercancias al o desde el Ecuador,
tienen la obligacion de impedir que ingresen o se exporten productos que de
cualgquiermodo violen los derechos de propiedad intelectual (...} Cuando impidienren de
oficio o a peticion de parte, el ingreso ¢ exportacion de cualquier producio que viole los
derechos de propiedad intelectual, lo pondrin en conocimiento mediante informe
pormenorizado al Presidente del IEPI, quien en el término de cinco dias confirmard o
revocard la medida tomada (..) En tal sentido, esta autoridad no puede realizar
pronunciamiento ni analisis alguno, mientras no cuente con el informe pormenorizado al
que se refiere la disposicion transcrita. A tal proposito, se recomienda que el
procedimiento de adopcion de medidas en frontera se realice con sujecion a las normas
contenidas en la Codificacion de la Ley de Propiedad Intelectual, la Decision 486 de la
Comisién de la Conmunidad Andina y el Acuerdo sobre derecho de Propiedad imelectual
relacionados con el Comercio ADPIC..."

Al respecto, cabe indicar que la Direccién Distrital de Puerto Bolivar NO REALIZA
CONTROL EN FRONTERA, sino en Zona Secundaria de conformidad con los Art 106 y
144 dei Codigo Organico de Ja Produccion, Comercio e Inversiones, y que las mercacias
objeto de esta consulta fueron retenidas mediante un Operativo ¢n la ciudad de Machala,

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
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Oficio Nro. SENAE-DDP-2013-0118-OF
Puerto Bolivar, 16 de julio de 2013

por tanto, resulta necesario un pronunciamiento inmediato por parte de el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, a fin de darle el destino mas idoneo.

Por lo expuesto, solicito a usted comedidamente se digne pronunciarce respecto de si las
8.082 unidades de botellas de exhibicién, y las 4 unidades de jabas/descorchadores
retenidos mediante acta N° 105-2013, vulneran derechos de propiedad intefectual?, y si la
sefiora Susana Allpaca Quispe con RUC 1752100477001 posee autorizacion por parte del
IEPI para usar a marcas reconocidas?, de ser afirmativo se debe sefialar cuales son.

Adjunto el informe pormenorizado requerido por su autoridad.

Con sentimientos de distinguida consideracién. o

Atentamente,

Documento firmado electrénicamente

Ing. Luis Alberte Zambrano Serrano
DIRECTOR DISTRITAL DE PUERTO BOLIVAR

Copia:
Seflor Abogado
Gabrie! Fernando Ugarte Olvera
Abogado Aduanero

Sefiora Abogada
Dunia Bernarda Cordero Pefia
Asesor Distrital

Sefior
Daniel Arndres Feijoo Perez
Asistente de Abogacin

dafp/gu
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Oficio Nro. IEPI-CUE-2013-0004-OF
Cuenca, 25 de julio de 2013

Asunto: Contestacion al oficio N. SENAE-DDP-2013-0118-0F, de 16 de julio de 2013.

Seiior Ingeniero

Luis Alberto Zambrano Serrano

Director Distrital

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
En su Despacho

En mpusta a su Oficio N. SENAE-DDP-2013-0118-0F, de 16 de julio de 2013, respecto a que si la

ia di acta 105-2013 vulnm hos de propiedad intel I, tal como habia
indicado en dias anteriores en la d di oﬁcu) N. IEPI-2013-0001-0F, de 17 de
junio de 2013, la autoridad competente para emitir este pronunciamiento es el Director Ejecutivo de la
Instituci6n, esto de do a lo establecido en el articulo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual, que
indica lo siguiente:

“{...) Cuando impidieren, de oficio 0 a petlcnén de pane el ingreso o exp i6n de cualquier prod:
que viole los derechos de propiedad i lo pondrin en i di; informe

izado al Presid del TEPI, quien en el término de cinco dias confirmard o revocard la
medida tomada. Confirmada la medida, los bienes serén puestos a disposicion de un juez de lo penal™.

(Enfasis afadido)

.

En este sentido, al no tener competencia sobre este p iami me de emitir criterio
alguno sobre esta consulta.

De igual forma, con respecto a la consulta de que si la sefiora Susana Allpaca Quispe, con RUC
1752100477001 posce autorizacion del IEPI para usar las marcas indicadas en el informe, debo indicar al

p que el i i de la Propiedad Intel J-IEPI-, no de ‘autorizaci o
licencias con respecto al uso de marcas, debido a que esto es de comin acucrdo entre las partes.

Cabe indicar que la finalidad del IEPI, de do a lo establecido en el articulo 3 de la Ley de Propiedad
Intelectual, es “(...) propiciar, promover, fomemar prevenir, proteger y defender a nombre del Estado
Ecuatoriano, los derechos de propiedad intel I r idos en la presente Ley y en los tratados y
convenios internacionales (...). Asi mismo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 280 de la misma
ley, cl se establece que son los titul, de las marcas, los que podran conceder autorizaciones o
Ii iasa para la explotacion o uso de las mi itos entre las partes, y
es facultativo la inscripcién de estos en el IEPI, razén por la cual mal podria informar sobre este aspecto.

Atentamente, ———— P

ks | 27 OE LA AN
/ L,//: (ol ¥ ( b %)
~ - e e i &) P <
¥ o) 3 C

Srta. Diana Carolina Celi Altamirano 3
SUBDIRECTORA REGIONAL CUENCA (B)

Referencias:
- IEPI-CUE-2013-0006-EX D,
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Caso de la ciudad de Guayaquil del ano 2014
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Providencia Nro. SENAE-DDC-Z014-1219-PV

Cuenea. 14 de noviembre de 2014

Providencin Decomiso Acka EVAC-OPE-A\-2H14-146.

SERVICIO NACION AL DE ADUANA DEL ECUADOR, DIRECCION IISTRITAL
CUENCAL- Cuenit, 2 fos 14 dias del mes de Noviembre de 2014, @ las 12040 VINTOS- I'n
sirtud de Mentorando N SENAE-LVAC-2004-0229-M, de fecha 07 de Julie del 201, se pone 3
i conovinuento ¢ Aeta de Aprehension Nro. UVAC-OPE-AA-2014-146, de fecha (17 de Jube
del 2014, susenita por of seior Inspector, Manuel Acosta, inspector Francis Seaccoy fos Valantes:
acaniel Marguer, Luis Cieeres, Tomas Cucva, guicnes manidiestan ol dia 05 de dudio deld
D014 swendn aprexinnedamente Jas 230 e readiza fa o pnpecaon del s chicalo de ransporte
Juihfico dde e Conperaine Azaov. Disco Neo SEde placa SAVIEET, Ccomduciddo por el condadhano
Notrer Hairio Pando Romcn con O O 004443658 al revivar fa bodeqa se stconrr wmt bl
it ll‘-‘-l:‘ e cskerno b ovdranora amparadas on las guic Neo 1136703 o
s Quevedsl al silicdarde I docimettos que aoredien el fegol ingreo al

centoniciifo prindas
destintario (’l\.')'l;_‘»}»l
pets dle OSIN ICTCNCRIS NEE A UPO mamifestar gie mo dispontia de aniga docmento] s de eaplica
al N1 Conductor ire fa movsbiza ion de merccady extrameras dentro de la zona seenidaria sin o
doctmonio gue acecdin b fevad Wi J ks mispias. os i infraceion adnonea ipdicada o o
& e Orgentica d vl Frodiiccess Comencie o fveciomes. pur tal taznn v o virtied du e o s

wesalicn o desed wrrovo s dh fens sorlintas mercancis, presonsal do ot Ltodead procedto
Con lp aprehensin el parcancnr somloraie o estebibes e b articula 2T el By per evsnr
Jrraszaig s ded contetemets et indeace i adwennora fypficado i el e 17T fiterd By K
el
pon persenal de et fondad basta fas Insndacianes def SE.
Pt it 205 v Gl Ramrez Devados o donde se pracedic g roalts
Lot e e ratinde presdas deovestn deproes decio irangerse las BSIG i e GO Cnt
Loy revidaciones ostabive s on ol Reghanentr INEN-ULS Segradiirente L mercancras sont
mer ey aprefedidas o e

th ganice ol Produccrin Comer i o dnvensioies fus nercancean fiscion st
NAE-Cienea, ubigadas el cidicy
1l PSP ST VA

agreseddis o peon cdinienito b adond de astontean e day Dodeaay o
Dircecran Dastrial Crenca dod Sei ctardor. costforne lo estublece of
articnb 170 det Cadrzo Ovgaitico Je de Peodnceidn Comercao o s ersiones. Postorionsente se
procede siviaborar v proseine parte de aprcbonsion pare ganes o ardenes de Ja Dicecerdn Disie iserd
SENAECrernoa ™ Por o gue, previo s prosear o gue corresponda en derecle, of suswrits Direetor
Distintal constdera PRIMERO: 1.1 Conste ¢l Memorando Nio SENAL-AFFC-2014-0316-M e
lechs I8 de dubo el 2004, susertte por el keence operador lng. Pablo Andris Goneates
Sequiigm, quien mlorma gue Jaomercancta comsste en. 1 bulte que contiene: 84 unidades
correspondiente a ¢ ety deportivas. sin marca, toduy las miercancias sun de provedencia
extranjeri, siendo el esado de tas mercancias releriday ef de aueve, cuyo valot reterencial
anctende o USDL S 466,20 (CUATROSUIEN 1S SENENTA Y SERS DOIARES DELOS ESTADOS
LNIOOS DE NORTEANFRIC.E COX 20 1ot ¢ ndics gue Ta mereancia no cemple con ke Norma
INEN du etnuetadu, on esie caso puniual se encuentra desprovista des ) Regisuo de Importador
del Misistierto de fndustias 3 Productvidid. b) Uertificado INFN el Instnuto Beastonang de
Notmabizion. y. e} Lliguetado s sotaldo. masmphiendo To dispuesto en ef Reglainwmo Pecaseo
Bengtorane RTE INENGES Presumiéndose ademins de 13 vidneracion de derechos de Propredinl
intetectial de wdos Tos tenss Que contorme o o detallado en e Aeta de Aprehension Nro,
LY AC-OPE-AA-2014-140, no eviste nmgun documento que amgaee Lo propicdad de fas
vy e bos caales s puedia constanar b legalidad de Ta mercangin campliends con todas
Administracien Advanera considera nn et la

e Nagconad o Acdianc el

FHTUALN
Brs Formalelides adineris, por taoto, s
auhiciente fteemacian du o progesarivn, s ConNmBaririan & o ConNigientey 1.2.- Que, dosde T
aprchension redizada of 03 de Julio del 2813 hasta b prosente fecha o hi existdo amguna
persoria que Bavirechamade o sohieado swdes olueicn yoo usiificado B propiedad de fa totalidae
de Tas marvancas amehendidas en of Parte de Aprehension Nro. UV AC-OPE-PA-2015-140.

Servicin Nacional de Aduana det Ecuador
Dharcccion Distrital de Cuencs — Blia Taer 22003 Gd Raonieez Davalas (0361073 PEX. (173 2607900

wwwaduana,gob.ec
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Pravidencia Nro, SENA E-DDC-2014-1219-pV

Cuenca, 14 de noviembre de 2014

3= Que s ha conligurade of vencmenta del plazos que concede of Codige Grganmice de e
Produccion. Comercio ¢ {ny LIS pan presentar fa docamentacion que justefigee 3 acredite ol
origen licito de s mercancias, SEGUNDO: 2.1 Que. o Chdiga Orgdnics e Ta Produceiin
Comercio ¢ Inversiones establece: At 123~ “Decomise  Administrativo.- £ dovomne
administrasive es fa pévdida de o Propredead de kas mercancias por declaratoria d, et servidova o
ef servidor a cargo de he direccion distriial corvespendionte. en resollicton firme o erecutorda,
dictada en Jos sigricntes caso W= Mercum ian rezagadas e lusive en e s primarie cand

se deseonnzea s propclario. convgnanario v comsigrone " Arg, U4 Extinciin de tu z

OMigacion Tributaria- Lo obligaciin tribitaria adwancre MOCxbagie pur 1) Deconnn
admnstrative o Judicial de iy mercans s, decturady Porel Director Disiind et SENAL
competente de conformidad con fu dispucsin e of Art, 218,- C ‘ompetencias de las Direccinnes
Distritales- La servidora o of SCrvidor a cargo e fax divecciones distritutes 1ndra ki St
wtribuictones: 3y Declarar o decomise adpinistrativg s uceptar o abandone expreso de fuy
Bereancias v adnudicarias o proceda, conforme to Jrevisto en este Cadigo v su reghamento,
2.2.- Que. of Fenador ox i Extackr Comnncnmal de Derechos vidwsticia, de seuerdo al Aet, | de
Ta Constitacion de la Repihlica del Ecuador en concordancia eon ¢ Art. 169 ibidem gue indicy
Tk Noose saeriticara Ia Justicia por da sola onsisidy de formalidudes™. 2.3.- Que. o) Art. 85,
numeent {de la Constitucién de fy Repibhca deb Ecuador seal, T politcas priddices v Ja
prestacian de hivney g servicioy pablicos se orenrarin o hacer Cfoctves ol e vivie s tendos oy
derechos, v se formnderin « PArtie dei pronoapie de solidaridod. " in setad de Jo expueste. o
susertte Divector Distrital de Cuencn del Ser icia Nacional de Aduan Je! Eenador, en wso de ki
atribuciones establecidas en ¢l fiteral A i) v rhdel Codigo Orgimes de fa Produccion Comereio o
Imensiones se DISPONE; [) Declarar Ly referidas mercaderiay como M ADERIA
REZAGADA, por no ser posible hasta fa presente fecha determinar su propictario o consignalario,
¥ consiguientenente of BECOMISO ADMINISTRATIVO de: | bulto (e contiene 84 unidades
carrespondiente a camisetas deportivas, sin marea, todas Jas mereancias son de procedencia
extranjera. siendo el estado de las mercancias referidas o de nuevo, PUr Cuani no cumplen
con kit Norma RTE INEN 013, 2) Declurar extingaida la Obligacién Tributaria Adusnera, o
fo que respecta al cobro de los fespectivos tritritos de las mercamcius detalludas e el numeral
witertor. conforme lo sefalado en of Art. 114 dei Codigo Organico de fa Produccion, Comercio ¢
fversiones. Iniciar of proeeso de adjudicacion gratusta de fa mercancias de acuerdo il Resolucion
N SENAE-DGN-2013.238-RE publicads vn el Registio Oficial N® 785 el 10 de sepreenmbre de
20120y sureforma comenida en la Resolueiin N* SENAL-DGN-2014-01 1o de techa |7 e fobrero
de 2004 susenta por ¢l Director General SENALL 3) Previo o iniciar of procedinviente de
adjudicacion yoatuita de as 84 camisetss  deporti do acwerdo o ke Resoluern No
SENAE-DGN-2012-238-RE suscrita por el Birector General de la SENALE, de techa 03 Qe Julio del
2012, publicada en ¢l Registro Oficial Na. 6788 dispongo comunicar ul nstituto fcttortne de
Propicdad thteleciual H-P1, o mamfestado mediante ¢l Memorando No
SENAE-AFFC2004-0316-M de fochs 15 de utio del 2004, en razon de CNBUP presuncion de
sulneruaion de los derechos de propredad mtclecuai, respecto de b mercancia relerida contendi
en el Acta de Apreiension Nro. L AC-OPE-AN-2014-146, 4) S¢ ekt asahvo el derecho que le
asiste al Serviers Nacional de Aduana del Fomdor en miciar of provediiento SinConitono e
cantra de quienes se determine ue mearneron con mosilizac mercanciy extrers dentro de o sona
seeundaria sin docamentos gue serediten sa legal irporiaeion. teaencia o wdquisteion, §) Hagase
saber ¢l contenido de esta providencia al Jefe Guardiinmueen de esta Diceccion Distrital. guien es ¢l
custodio de la mercancia dettiada en ol acta Jo apreliension, comuniquese a i Seeretarfa Goneral
del TEPT (Subdiveceion Regional de Cyency L. por cualguiera de fos medios yie establece of A
H7 del Codige Tributario en concordancia al Ar. 219 del COPCLL tenidndose como medio de

~

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
Dirccctin Distrital de Cienca = Elia Line 208 v Gil Ranures Dis shos (010107} PRX: (673 2807900
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Cuenca, 23 de marzo de 2015

Asunto: Oficio NO. 014-2015-SRC-1EPI-OF

Ingeniero

Christian Alfredo Ayora Vasquez

Director Distrital Cuenca

SERVYICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
En su Despacho

De mi consideracion:

En atencion a lo dispuesto en ia providencia No. SENAE-DDC-2014-1219-PV, de 14 de
noviembre del 2014, me permito poner en su conocimiento lo siguiente:

La Codificacion a la Ley de propiedad intelectual, en el Titulo I denominado: “DE LA
PROTECCION Y OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL, sefiala en el art, 288 que: La violacion de cualquiera de los derechos
sobre la propiedad intelectual establecidos en esta Ley, dard lugar al ejercicio de
acciones civiles y administrativas, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere
fugar, si el hecho estuviese tipificado como delito..."”

En lo que respecta a las acciones administrativas, la Codificacién a la ley de Propiedad
Intelectual contempla dnicamente dos posibilidades en las que el Instituto de Propiedad
Intelectual debe asumir coimpetencia, la primera, es la llamada tutela administrativa,
misma que puede ser de oficio o a peticion de parte, con el fin de evitar y reprimir
violaciones a los derechos de propiedad intelectual, y la segunda, que es la llamada
medida en frontera, misma que tiene por objetivo evitar que las mercancias que
presuntamente vuineran un derecho de propiedad intelectual, ingresen o salgan del pais, y
que estd a cargo del Servicio Nacional de Aduana.

El principio de legalidad en materia de Derecho Administrativo consiste en que, en
Dereche Piblico sole se puede hacer lo que expresamente se encuentra permitido por la
fey, por ende, si la codificacién a Ley de Propiedad Intelectual establece claramente ia
competencia que tiene el IEPI en el ambito administrativo para reprimir y evitar
sanciones administrativas a través de la tutela administrativa para la cual establece un
procedimienio constanie en el reglamento respectivo, o, para evitar el ingreso o salida de
mercaderia, no se podria solicitar que asuma otra competencia que no esté prevista
expresamente en la normativa aplicable.

La competencia es la capacidad funcional genérica derivada de la Constitucion o la ley,
que le otorga el Estado a un funcionario, para que pueda actuar, dentro de un marco
determinado. Al respecto el maestro Wiadimiro Villalba Vega, asimila a la competencia
con la capacidad, pudiendo ésta a su vez entenderse como Ia aptitud o suficiencia para
realizar una cosa o como la aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones. Cabe
resaltar que la regia general es que toda persona es capaz, excepto aquella a la que la ley
la declare incapaz, es decir la capacidad es la regla y la incapacidad es la excepcion, pero
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en e} caso de la competencia es todo lo contrario, la incapacidad es la regla y la capacidad
la excepeidn; pues la competencia viene de Ja Constitucién o fa ley, no de la voluntad del
funcionario, porque ésta es una aptitud oficial de Derecho Pablico.

Por fo expuesto, en virtud de que la normativa aplicable no contempla expresamente la
competencia que debe asumir el 1EPI para pronunciarse en los tramites de decomiso
administrativo, respecto a si la mercaderia aprehendida vulnera o no un derecho de
propiedad intelectual, me veo en la imposibilidad de pronunciarme al respecto

Con sentimientos de distinguida consideracion.

Atentamernite,

Documento firmado electronicamente

Srta. Dra. Jamile}h Susana Vazquez Zambrano
SUBDIRECCION REGIONAL CUENCA
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Oficio Nro. SENAE-DDC-2015-0244-OF

Cuenea, 21 de mayo de 2015

Asunto: PRESUNCION DE VULNERACION DE DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL DE £LAS MARCAS: TOUS, CARTIER, BULGARY, TORY BURCH, CHANEL,
MICHEL KORS, YSL, DIO, HERMES, TIFANNY, VA&C, GUCCI, MANKINS. {Acta de
Aprehension No. UVAC-OPE-AA-2013-006}

Sefiorita Doctora

Jamileth Susana Vazquez Zambrano

Subdirectora Regional

INSTITUTO ECUATORIANO BE PROPIEDAD INTELECTUAL
En su Despacho

De mi consideracién:

A través del presente me permito poner en su congcimiento las novedades encontradas dentro de un
caso de Control Posterior efectuado por miembros de la Unidad de Vigilancia Aduancra, en fecha
12 de marzo del aiio 2013, que resultd en la aprehension de 2 maletas tipo equipaje con bisuteria
al sefior MARIO ESTEBAN IRIGUEZ CARDENAS con nimero de cédula 0102304185;
informe que remito por presumir se estarfan violentando derechos de Propiedad Intelectual de
varias marcas, por cuanto la mercancia aprehendida tleva grabada los nombres de las siguientes
marcas: Tous, Cartier, Bulgary, Tory Burch, Chanel, Michei Kors. Ysl, Dio, Hermes, Tifamy,
Va&C, Gueci, Mankins.

ANTECEDENTES

Mediante Memorande No. SENAE-UVAC-2013-0024-M de fecha 13 de marzo del 2013, s¢ remite
para conocimiento de la Direccion Distrital de Cuenca dei Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador, el Parte de Aprehension No. UVAC-OPE-PA-2013-006 y Acta de Aprehension No.
UVAC-OPE-AA-2013-006. Dentro del Acta de Aprehension No. UVAC-OPE-AA-2013-006
{Anexo No. 1) remitido se relatan las cir ias de la Aprehensién, dc en el gue en su
parte pertinente se indica, entre otras cosas, lo siguiente: “Z/ dia martes 12 de marzo del 2013, a las
19h00 aproximadamente. lnege de recibir la denuncia via Movitalk (sistema de comunicacion def
1800 Delitc Aduana). se organizé el operativo para localizar el objetive y confirmar la denuncia.
o 20010 aproximadamente, se focaliza y se toma contacto personal eon el objetivo, y fuego de
explicarle que se irata de wn control rutinario de parte de la Aduana del Ecunador. por lo que
necesitamos revisar el equipaje. el cindaduno en cuesiion, me entrega el pasaporte constatando
gtie se irata det sefor INIGUEZ C. ARDENAS MARIQ ESTEBAN, y al pregumarie ef comtenido del
equipafe. me manifiesta que contiene efectos personales y Bisuteria, para lo cual me entrega un
documento que dice ser la liquidacion con la cual ha pagado los impuestos de la Bisueria, ante lo
cual se fe solicita que nos acompaiie hastu las instalaci de nuestra unidad. .. Al revisar los
equipajes enconiramos lo siguiente: - En uno de los equipajes una funda plistica conteniendo
bisuteria. v una mochila color negro dentro del cual se encuentan mds findas pldsiicas
conteniendo de igual manera bisuteria. - En el otro equipaje de igual manera una funda pléistica
conteniendo bisuieria. y una mochila color negro demtro del cual se encuentran mds funidas
plisticas conieniendo de igual manera bisuterfa. - En el otro equipaje af ser revisado encontramos
solo efectos personales. - En la inochila color rojo, encontramos una funda pequeiia plistica
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conmeniendo de igual manera bistteria y otros efectos personales. ... "

AFECTACION A MARCAS

Ante la evidencia de una posible aféctacion a Derechos de Propiedad Intelectral, en un proceso de
Control Posterior efectuado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a través de efectivos
de ta Unidad de Vigilancia Aduanera, una vez en conocimiento del expediente, el suscrito efectud
las siguientes gestiones:

I.- Esta Direccién Distrital de Cuenca del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, solicité a la
Subdireccion Regional de Cuenca del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI),
wmediante Oficio Ne, SENAE-DDC-2014-1040-OF de fecha 23 de diciembre del 2014, informacion
de las marcas de las que se presume vulneracién de derechos, a fin de poner a su conocimiento el
caso que ahora expongo ante autoridad competente. La solicitud efectuada fue respecto de las
siguientes marcas: TOUS, CARTIER, BULGARY, TORY BURCH, CHANEL, MICHEL KORS,
YSL, DIO, HERMES, TIFANNY, VA&C, GUCCI, MANKINS

2.~ Bn fecha 02 de marzo del 2015, mediante Oficio No. 1EPI-CUE-011-2015, y signado por el
Sistema de Gestidon Documental Quipux con el nimerc SENAE-DDC-2015-0582-E, la
Subdireccion Regional de Cuenca del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual {IEP)), remite
a esta Dircccion Distrital datos suficientes para Ja localizacion de los solicitantes o apoderados de
las siguientes marcas: TOUS, CARTIER, BULGARI, CHANEL, MICHAEL KORS, YSL, DIOR,
HERMES y GUCCTI.

3.- El suscrito procede a informar sobre el caso y solicitar el pronunciamiento de las marcas a fin de
determinar o establecer si efectivamente la mercancia aprehendida corresponde 2 mercancia que
vulnera sus derechos; pronunciamientos requeridos mediante oficios No.
SENAE-DDC-2015-0119-0OF (CARTIER Y CHANNEL); SENAE-DDC-2015-0126-OF {TQUS);
SENAE-DDC-2015-0121-OF (MICHAEL KORS Y DIOR). SENAE-DDC-2015-0122-OF
{BULGARY Y); SENAE-DDC-2015-0123-OF (HERMES) SENAE-DDC-2015-0124-OF
{GUCCH.

4.~ Mediante escrito signado por el Sistema de Gestion Documental Quipux con el nimero
SENAE-JDAR-2015-1180-E (Anexo No. 2) comparece el Dr. Luis Marin Tobar Subia, en
representacion de HERMES INTERNATIONAL, quien solicita sea enviados por medios
electrénicos, folograflas de las mucstras de bisuteria aprehendida; por lo que en atencion a su
solicitud esta autoridad mediante Oficio No. SENAE-DDC-2015-0149-OF (Anexo No. 3) procede
a remitir las fotografias solicitadas, do ento debid notificado a la direccion del Sistema
de Gestion Documental Quipux sefalada.

5.~ Comparece la Dra. Maria Cecitia Romoleroux Armijos, en calidad de Apoderada Especial de
las siguientes marcas:

® TOUS: Mediante escrito No. SENAE-JDAR-2015-1362-E (Anexo No. 4)

® BULGARI: Mediante escrito No. SENAE-JDAR-2015-1363-E (Anexo No, 5)
® CHANEL: Mediante escrito No. SENAE-JDAR-2015-1364-E (Anexo No. 6)
® GUCCI: Mediante escrito No. SENAE-JDAR-2015-1448-E (Anexo No. 7)
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® TORY BURCH: Mediante escrito No. SENAE-JDAR-2(] 5-1522-E (Anexo No. 8)

Quien indica que - pudieron verificar que en efecto ef producto retenido al seior MARIO
ESTEBAN INIGUEZ CARDENAS corresponde a productos falsificados - por 1o que a decir de la
compareciente, las marcas repr das — estin legitimadas para impediv que sin su
consentimiento, se importen, mantengan en exisiencia. y comercialicen productos que inciuyan
marcas idénticas y o confundibles con fa suya v de solicitar la inmediata destruccion de los bienes
retenidos como el en presente caso -.

FUNDAMENTACION LEGAL

El articulo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual establece:

Art. 3. El Institwto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (EPI), es el Organismo Administrativo
Conipetente para propiciar, promover. fomentar, prevenir. proteger y defender a nombre del
Estado Ecuatoriano, los devechos de propiedad intelectual réconacidos en la presente Ley y en los
tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta
materia deberdn conocerse por ln Funcion Judicial.

Asi mismo el articulo 288 ibidem dispone:

Lot infol i)

Art. 288. La violacion de cualquiera de los derechos sobre ia propi wal idos en
esta Ley, dard lugar al ejercicio de acci civiles y adminisirativas. sin perjuicio de las acciones
penales a que hubiere Iugar. si el hecho estuviese tipificado como delito. La tutela administrariva
de los devechos de propiedad intelectuad se regird por lo previsto en el Libro V de la presente Ley.

En concordancia de lo expueste, los articulos 332, 333 y 334 del mismo cuerpo legal rezan:

Art. 332. La observancia y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual son de interés

piibiico. £l Estado. a través del Instituto Ecuaiorianc de la Propiedad Inteiectual. [EP!. ejercerd la

intela administrativa de los derechos sobre la propiedad intetectual y velard por su cumplimiento y
observancia.

Art. 333. EI IEPI a través de las Divecciones nacionales efercerd, de oficio o a peticion de parte,
funci de i ion, vigilancia y. ion para evitar y reprimir violaciones a los derechos

yZ

sobre la propiedad intelectual.

7 D

Art. 334, Cualquier persona afeciada por la vi 1 0 posible vi in de los derechos de

propiedad infelectual podrd requerir al 1EP! la adopcion de las siguientes medidas: a} Inspeccién:
b} Requerimiento de informacion. y, ¢} Sancién de ia violacién de fos derechos de propiedad
intelectial.

Por todo lo expucsto, y cn consideracidn a que existen derechos de propiedad intelectual que se
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arian p ibl vul dos en virtud de lo manifestado por los representantes de las
marcas; ademés de que la ia aprehendida, en caso de que fuera objeto de comercializacion,
podria inducir a error y engaiio al p ial idor, remito el p informe, a fin de que

sea la Autoridad Competente en materia de Propiedad Intelectual quien emita su
pronunciamiento y ejercite las acciones legales que considere pertinentes, asi mismo se conmina
a los representantes de las marcas a comparecer y presentar sus informes y pronunciamientos
respectivos ante la misma.

Sin otro particular que comunicar, suscribo.

Atentamente,

Ing.Christian Alffedo Ayora Vasquez
DIRECTOR DISTRITAL CUENCA

Referencias:
- SENAE-DDC-2015-1194-PV

Anexos:
- Anexo No. | zip
- Anexo No. 2.pdf
- Anexo No. 3.pdl’
- Anexo No. 4.pdf
- Anexo No. 5.pdf
- Anexo No. 6.pdf
- Ancxo No. 8.pdf
- Anexo No. 7.pdf

Copia:
Abogada

Maria Cecilia Romoleroux

CORRAL ROSALES CARMIGNIANI PEREZ
Sefor Abogado

Luis Hernan Marin Tobar Subia

Abogado

PEREZ, BUSTAMANTE Y PONCE ABOGADOS

srva
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Asunto: Contestacion a Oficio No. SENAE-DDC-2015-0244-OF

Ingeniero

Christian Alfredo Ayora Vasquez

Director Distrital Cuenea

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
En su Despacho

De mi consideracion:

Mediante oficic Nro. SENAE-DDC-2015-0244-OF de 21 de mayo de 2015, se puso en
conocimiento de esta autoridad las novedades encontradas dentro de un caso de Control

Posterior efectuado por miembros de la Unidad de Vigilancia Aduanera, en fecha 12 de-

marzo del afio 2013, que resulté en la aprehension de 2 maletas tipo equipaje con
bisuteria, de propiedad del sefior MARIO ESTEBAN INIGUEZ CARDENAS, por
presumir que se estarfan violentando derechos de Propiedad Intelectual de titulares de
derechos de propiedad intelectual, por cuanto la mercancia aprehendida llevaba grabada
las siguientes marcas: Tous, Cartier, Bulgary, Tory Burch, Chanel, Michel Kors, Ysl,
Dio, Hermes, Tifanny, Va&C, Gucei, Mankins.

Con el cbjetivo de dar contestacion al referide oficio, que en su parte pertinente sefiala:
“... en consideracion a gque existen derechos de propiedad intelectual que se
encontrarian presumiblemente vulnerados en virtud de lo manifestado por los
representantes de las marcas; ademds de que la mercancia aprehendida, en caso de que
Jfuera objeto de comercializacién, podria inducir a error y engaiio al potencial
consumidor, remito el presente informe, a fin de que sea la Autoridad Competente en
materia de Propiedad Intelectual quien emila su pronunciamiento ...", esta autoridad
administrativa, quien actia por delegacion del Director Ejecutivo del IEPI, contenida en
la resolucién No. 073-2015-DE-IEP], tiene a bien exponer lo siguiente:

NORMATIVA APLICABLE:

El articulo 1 de la codificacion a la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador sefiala que:
“El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adguirida de
conformidad con la ley, las decisiones de la Comisién de la Comunidad Andina y los
convenios internacionales vigentes en el Ecuador. (...)"

Asimismo el Art. 3 de la referida Codificacion establece que: “Ef Instituto Ecuatoriano
de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el organismo administrativo competente para
propiciar, promover, fomenlar, preveniv, proteger y defender a nombre del Estado
ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en
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los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales
que sobre esta materia deberdn conocerse por la Funcion Judicial .

Correlativamente el Art. 342 de la ley de a materia dispone que: “La Corporacicn
Aduanera Ecuatoriana y lodos quienes tengan el control del ingreso o salida de
mercaderias al o desde el Ecuador, tienen la obligacion de impedir que ingresen o se
exporten productos que de cualguier modo violen los derechos de propiedad intelectual.

Si @ peticidn de parte interesada no impidieren el ingrese o exportacidn de tales bienes,
serdn considerados complices del delito que se cometa, sin perjuicio de la sancion
administrativa que corresponda.

Cuando impidieren, de oficio o a peticién de parte, el ingreso o exportacion de cualquier
producto que viole los derechos de propiedad intelectual, lo pondrdn en conocimiento
mediante informe pormenorizado al Presidente del IEPI, quien en el término de cinco
dias confirmard o revocard la medida tomada (...})"

Finalmente, el Art. 332 de la codificacion sefiala que: “La observancia y el cumplimiento
de los derechos de propiedad intelectual son de interés piblico. El Esiado, a iravés del
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, JEPI, ejercerd la tutela administrativa
de los derechos sobre la propiedad intelectual y velard por su cumplimiento y
observancia”.

CONCLUSIONES:

1.-El IEPI, como autoridad Nacional Competente en materia de Propiedad Intelectual
cuenta con facultades claramente determinadas en la Ley de Propiedad Intelectual y su
reglamento, asi como en las normas de carécter comunitario (Decisiones Andinas) e
internacional (ADPIC).

2,-Las medidas en frontera, como su nombre lo indica, son actuaciones que realizan las
autoridades aduaneras respecta de fos productos que se importan o exportan dentro det
aforo aduanero, una vez que estos se han exportade o nacionalizade deben
comercializarse libremente, salvo excepciones dadas por las caracteristicas y propiedades
de Jos bienes, como en el caso de los medicamentos, mismos que deben pasar por una
revision sanitaria, previo a su comercializacion.

3.-Cuando un producto ya se encuentra en territorio ecuatoriane y ya ha pasado por todos
los filtros aduaneros, es decir cuando ya se lta nacionalizado, se presume su iegalidad, sin
embargo, la mercaderia podria ser falsificada; en ese supuesto ia Ley de Propiedad
Intelectual establece que el titular de la marca registrada que se sienta perjudicado, es
quien debera presentar las acciones correspondientes para impedir su circulacion, venta,
efc.
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Por todo lo expuesto, queda claro que el IEPI no puede pronunciarse respecto al pedido
realizado por la SENAE, por tratarse de un caso de Control Posterior efectuado por
miembros de la Unidad de Vigilancia Aduanera, ya que la mercaderfa importada y
nacionalizada por el Sefior MARIO ESTEBAN INIGUEZ CARDENAS, fue aprehendida
en un operativo realizado en el territorio nacional como parte de un control rutinario y
que tuvo como origen una denuncia telefonica al 1800 delito Aduana.

Con sentimientos de distinguida consideracion.

Atentamente,

Documento firmado electrénicamente

Srta. Dra. Jamileth Susana Vazquez Zambrano
SUBDIRECTORA REGIONAL

B
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Cuenca, 02 de febrero de 2016

Asunto: Sc ponc ¢n cimi posible vulneracion de derechos de propiedad intel I de me 1a de
Acta dc Aprehension N° UVAC-OPE-AA-2015-017

Schorita Doctora

Jamileth Susana Vazquez Zambrano

Subdirectora Regional

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
En su Despacho

Dc mi consideracion:

Reciba un  cordial saludo de mi parte. en vinud de lo dispucsto mediante  providencia N°
SENAE-DDC-2016-0151-PV, de fecha 01 de Febrero de 2016, la cual adjunto al presente y de acuerdo a lo
dispucsto cn ¢l Art. 6 de la Resolucion No. SENAL-DGN-2012-0238-RE suscrita por ¢l Economista Xavier
Céardenas Moncayo ~ Director General que ordena: ... Articulo 6: Sospecha de vulneracion de derechos de
propiedad intelectual.- Si posierior a la aceptacion del abandono expreso, declaratoria de abandono definitivo,
decomiso, se detectare que tales mercancias vulneran de cualquier forma derechos de propiedad intelectual. se
pondra este hecho en conocimiento del Institmo  Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI cuvo
pronunciamienio decidird el tratamiento que debe ddarsele a las mercancias...”: me permito poner en su

la posiblc vul ion de derechos de propicdad intel | de la ia descrita on cl Acta de
Aprchension N® UVAC-OPE-AA-2015-017 a excepeion de los items N° 28,29, 30. 31, 32, 33 y 34, a fin que s¢
determinc ¢ tratamicnto que debe darse a la mercancia antes especificada.

Para su mayor ilustracion adjunto al presemte remito copia ceniificada del Acta de Aprchension N°
UVAC-OPE-AA-2015-017.

Solicitando dc la mancra mas cordial se remita ¢l informe requerido en cl término de 7 dias a fin de poder
i con cl tramite respectivo. ’

Con sentimi de distinguida consid

Atcntamenic.

BROGANTE

-acta_de_sprehension_n®_uvae-ope-a3-2015-017 pdf
- senac-dde-2016-0151-py. pdf

mmnce

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
Direccion Distrital de Cuenca — Elia Liut 2-08 v Gil Ramirez Divalos (010107) PRX: 07\ 2807900

213



O ot s o Campe

ABLANA TS )
41 ADOR

SENAE

Providencia Nro. SENAE-DDC-2016-0151-P\
Cuenca, 01 de febrero de 2016

Sumario Administrativo Nro. 067-2015 JOSE LINO CHILLOGALLI CHILLLOGALLE

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. DIRECCION DISTRITAL DE CUENCA-
Cuenca. a | dia del mes de Febrero de 2016, a las 1126, Vistos.- Ing Diczo Donvso Aguiers en nu calidad
de Director Distrital de Cuenca del Senvicio Nacional de Aduana del Feusdor Subrogante. calidad goe L
justifico con la Accion de Personal que adjunto sl presente. wvove conocimieento dentro del Sumur o
Administrative N? 067-2015 inwiado en contra de JOSF LINO CHILLOCGALLI CHILLLOGALLY
mediante Provideacis No. SENAF-DDC-2015:0621-P\ | de fecha T de marze de 2005 notiticada oo fecha 19
de mazo de 2015, se dispuso do smiguienter * Faosatud del An 4 de b Rowluoon N
SENAL-DGN-2015-0051-RE suscrita por el Eco Pedro Xavier Cirdonss Moncave DIRFCTOR GENERAL
se concede al sunanado. seiior JOSE LINO CHILLOGALLI CHILLOGALLY ¢f plazo de 30 dus para
cumplir con las formahdades aduancras lo coal ncluye dar destne mercana cnstantes o o \ors de
Aprehension N° UVAC-OPE-AA 20158177 por fo expucsto. v azon e gue hasta o presenic ke
hu dado cumpliniento a lo dispuesto en la Providencia No. SENAL DIXC-2015-0621 PN . previo o pretest io
que fuere procedente en derecho. ¢f suscrito DIRECTOR DISTRITAL DE CLENCA DEL SERVICIO
NACIONAL DE ADUANA DEL. ECUADOR. cfecni las ntes corsdersciones PRIMER A= Fay
Autorkkxl es competente para conocer y resolver el presente cso contorme ol dispuesto por ol An :
sus hierales 3) y r) del Codigo Orgénico de ka Produccion. Comercio ¢ Inverswones. SEGUNDAL- Medinie
Resolucion No. SENAE-DGN-2015-0794-RE de fecha 24 de seprembre del 2013, susenita por ¢f Feon Pedra
Xavier Cirdenas Moncayo. Director General del Senvicio Navional de Aduana del Feuador. e refonma 3
sustituye ¢l articulo 5 de Resolucion No. SENAT-DGN-2015-0051-RE. de fecha 22 de enero del 7015 gue trata
sobre “Lox liwcamientas para nxulun.ur Iu mercan i u[nrln-u-lulu e ok secaickiviar respecto de ke cnal
iea iniciade wn proceso de ion . en Jos s wermmos. “Articulo 1= Sastiiie
articule 3 de la Resvlucion No. SENAE-DGN-2013-1H15 | RE por el sigricnte “4nt S < dphicacon e 3 hadones
Teicito v Definitivo.- En caso de verificarse que el adnumsstrada no ha < smplids com fa presentacen o fos
documentos de comral preves dems formalidades, dentres del plizo cssablonio oo < arucads antconn la
atitnrichd cxhanera competente deherd declarar ol abandona wicitn de Jow saercancias af ampare =i bicsd o s
del articudo 132 del Codign Organico de I Produccion, Comer i o Inersames: s i dontes de s vete s
comcn dias haibites posteriores no e procedido o swihsanar lu o e prewvdera ve cho e |

el fefinitive de conf icl 'u)uIu[nruumuul’rru.llu/-kl.:ﬁn
e mercancn perecible, de ficil dexcomposicidn, o mo apte pare o oo
costu del propeiario. segein e proceso respectng ” TERCFRA [a Diposicion | ransitona de.la Resolucon
No. No. SENAE-DGN-2015-0794.REE de fecha 24 de (tplwﬂbu del 2MS, establoce "Ly prerncedimicnin
imcrados previo o la cxpedicin de Iu prevemic resoiucem hasta antes e da spesscowon e Taomdie e
me linento de plazos de gue & disposicion de deceomie adnmisng
apred Ik-mlnlm deboran aplcar of meve provedippento estahiedo on e presente Resodin v o ioonde powa of
efectr comtahifizar o plazos pava ef whandono it dosde fu fimaie o el placa oo, .
adminisiratn s sox wnatorio por el comettmicnte &y mfraceon aenarens respecter T Trel presente caso.
hasta la presente fecka no s ha sancionado ol incompiinniento de 2 disposicion de reembargue. de acserd
que manda ¢l aniculo 190 freral h) del Codrgo Ongarico de L Prods
EL AR 142 literal 2 ) del Codigo Orgamcn de fa Produccron. (v
Abandono Tacito.- Ei abandono tdcito operara de plens dorecio. caamdo
sigwientes vunsales @, Falta de prosentacson o trarmnsnm e L desdon i o e fvemeva Jeonten
previsto en el Reglamento of presente codigo QUINTA.- ! Ap ateral .
143.~ Abandone Definitive.- La servidora o ¢l ven wlen o Ft attren v asins s mnstial ok oA ety

A
oo 148 tbackms. En vaver ok ratan e
s sy dispndra fo destrin e on o

vk das e et

lenn en

defimtnvo de Iy merscnnoas que se adecien G g de Tas «aiooles ging o Seoho e tees vcamiiy iner dean
hahides contempladas en of articulo anteror o s subsamn las casabos de abendoane tce LE
De ka revision del se de de que of Ahand Licmn de 1as mercancis objeto del presente

trimite, opera en fecha 19 de abnl de 2015, transcuroiznde on su micgndad semte v oneo divs habales basta of
dia 25 de mayo de 2015, sin que se hays subsanado la caasal del abandono ticite por pene el seior JOSF,
LINO CHILLOGALLI CHILLLOGALLI. SEPTIMA- &1 At 6 Jd¢ 1o Resolucon Noo No
SENAF-DGN-2012-0238-RE establece: ™~ Articulo 6: Saspecha de vulneracion de derechos de propicdad
intelectual.- St posierior a fa acepranion del ubandonas expreso. declaratonia de ahandonn defimtinon. deconise
se detectare que tales merconcias vubneran de cualqricr lomma devcchos de propeded meclo il s pieds o

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
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Providencia Nro. SENAE-DDC-2016-0151-PV
Cuenca, 01 de febrero de 2016

este el en conenimrenia del Inseneo Ecugtoriona de Propiedad Intelectnal < IEPT cuyo prosanciumiento
decudrg ol waranmento que debe darsele a lus mercancias  Antes del promuciamiento definitivo de la
santovidad eompetente imcamente Jas entdades publicas podrin obtener csius mercancias en adpwdicacion
PG NEmPIC que Crenten con sironzacion expresa del tindlur del derecho presuntamente vulnes. Para esic
propsita se publicara i listado :adependiente de mercancias que se encuentren en estas circunstancias en el
sitin wob aficral def Servicie Nactonal de Aduane del Ecvador La emtidod piblica que hava gestionada lu
watiten iz won ol ntidar del devecho prosuntamente vulnerado serg la adpudicataria: no ohbstante, las
mercan s e abionndus, mo podvan ser destinadas al comercio. . pol tanto y en virtud de h& unbwuunes
conteridas en el At 2K Dterales a) y ) del Cadigo Organico de Ia di Comercio ¢ |

concordancia con el Art 143 ibidem. ¢ suscrito DIRECTOR DISTRITAL DE CUENCA DEL SERVICIO
NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. RESUELVE: 1) Declarar c| ABANDONO DEFINITIVO
de 02 bultos conteriendo relojes, pulscras de relojes, pilas de botén y cordon para lentes en un total de 256
umcades descritos en ¢l Acta de Aprehension N° UVAC-OPE-AA-2015-017. 2.) Declarar ulhlulda Ia
Obligacién Tributaria Adw en Jo que respecta al cobro de los respectivos tributos de las

dcuumm en ¢l numeral 1), conforme lo sefialado en ef Art. 114 del Codigo Organico de la Produccion.
Comercio ¢ laversiones. 3) En virtud de lo :subl«ub cn ¢l At6 de la Resoluﬂon No. No.

SENAF-DGN-2012-0238-RE oficiese Instituto de Propiedad en

Ia posibie vulneracion de derechos de de parte de la i al Acta de
Aprehension N® UVAC-OPE-AA-2015-017 a fin que se pronuncic al respecto y decida el tratamicnto que debe
darsele a fas mercancias. 4.) llagase saber el ido de esta Provid al Jefe Guardalmacen de esta

Direccion Distrital. quien os el custodio de la mercancia detallada ca of Acta de Aprehension, por cuslquiers de
los medios que establece ef Art. 107 del Codigo Tnbutario en concordancia al Art. 219 del COPCI, teniéndose
como med:o de nouficacion ¢l Sistyma de Gestion L 1 “QUIPUX™ I nga como S Ad-hoc
13 Ab. Marcela Calle C qhy/ ando prgsente acepta cumplir fiel y lealmente su cargo.-NOTIFIQUESE Y
CUMPLASE.-

2y
bhlavlgh ,lc(/" 7
s«mayﬂ/l HOC /S

e fogen 1
Marthis Susaesa € s Musor

Directora de Despacho y Control de Zona Primaria CCAT (Encargado), Subrogante
Sofr L omouds

Genanny Masnco ( ancio Ulles

Tecnico Operador Cantro de Zona Primaria

mmee

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
Direccion Disttal de Cuenca — Elva Liut 208 y Gil Ramirez Divalos (010107) PBX: (07) 2807906
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SE..VICIO NACIONAL DE ADUANA DE.. ECUADOR
UNIDAD DE VIGILANCIA ADUANERA
UNIDAD OPERATIVA “CUENCA”

‘G UF ES SIEL COPIA
ol C._,.\st;.

B Unidad Opesauya
confornudad a lo que r&v"f,..

Comerao ¢ Inversiones,

ad de Viglancia \duanera, a los catorce dias del mes de Linero del afo dos mil qumnce, se procede a levantar la presente Acta de /137«::_5
delCadigo Organico lotegral Penal (COIP;, en su articulo 301, en concordancia con los articulos 211 v 222 del Codigo Orginico de la Produce

ANTECEDENTES:

1] 13 de Fnero del 2015, personal de I Umdad de Vigilancra \duanera Cuenca, en cumplimiento a la Orden de Patralla N® 011, aproximadamente a Jas 18h00, en ol Cantén Santa Tsahel,
conowido como el Botadero de Basura, detuve la marcha del vehiculo de la Cooperanva de transporte “Azun Intezaacional” de placas: \ A A4139, disco “2, al revisar ¢l mterior del vehicul
encantrd que el Se. Chillogall: Chillogall José Lino CC0103560942, tenia en su poder dos fundas plisucas lis cuales contenian relojes v repuestos de reloj, una vez revisada v verificado que se
de mercaderia con Logotipos v Mareas Reconoadas como: Guess, Lacoste Fossil; \didas, Nike entre otras de procedencia exitanjera, se le soleua al dueio I documentacion de respaldo de di

presentando de Venta con Nos(O01-001-000005675; (01001 000003676,  001-001-000005677 v 001-001-000005678,  del  almacén  CENTRO  EL RE
RUCAT0216178700LSTBASTLAN EUGENIO NAVARRETE VALENCLA; DIRECCION MATRIZ: SUCRE $/N Y JUAN MONTALVO; TLF:2935-327/2038-078 MACHALA- EL Q
Iin La Nota de Venta ( no estar llenada ca su rotalidad v se presume adulteracion de la misoa Adicional o_».rc mencionar la presuncion de violacion u la Propredad Tntelectua
tas marcas v logoupos que mercanciay poseen, ante tales hechos se le procede a explicar que la movibizacion de mercancias extranjeras dentro de zona secundana sin ¢l documento que acr
It legal tenencia de las mismas, €5 una nfracaon aduanena, por al razén se le indica al conductor que en virtud de gue no se yustifica el legal ingreso al pais de lay senaladas mercancias, personal
Unidad de \ygilancia Aduancra procedia con la aprehension de las mercancias conforme lo establece ¢l articulo 211 del Codigo Orginico de la Produccion, Comercio ¢ Inversiones por ¢
presunciones del cometmiento de una mfraccion aduanera, las mercancias fueron desembarcadas v colocadas en la patrallera de placas
SENAE Cuenca, ubicadas er s calles Fba Liut 2

GEA-2366,para scr trasladadas hasta Instalacione:
08 v Gil Ramirez Davalos en donde se 13.‘2__: a realizar el respecnvo myventano determinando que se trata de aniculos de vidno (vas
monederos. Segwdamente Lis mercancias son ngeesadas en procedimiento de cadena de custodia a las bodegas de mercancins aprehendidas de Ta Digeceion Distatal Cuenca del Serviao Nacion
Aduana del Ecuador, conformne lo establece el articulo 176 del Cadigo Organico de la Produccion Comercw ¢ Inversiones. Postenionmente se procede a claborar el presente parte de aprehe:
para poner 4 ordenes de la Duecaon Distanal SENAL Coenca: La mereancia aprehendida consiste en

: , | A )
e g DESCRIPCION DE LA b e — - !
BULTO | CANT. .z:yﬁU MERCGANCIA MARCA PROCEDENCIA | ESTADO !

| :
1 < Unidad Reloy de Pulsera Tommy Hilnger tanjer Nuevo
—— A — e e = e ey
2 2 Unadad Qeloy de Pulsera Extrange _ Nuevo !
3 1 Uudad Reloy de Pulsera Renien Lxtranjeta Nuevae
A LI s A .o NR,... S Lo |
. | Unudad R Nike . Listrampen i Nuevo ~
- 1 — . — —_— - — - — -—— fhh ce—— w|0, —

& | i 4 - Umead Reloy de Pulsera i Foss) Fxtranjera Nuevo
Bura | — e ot~ dot s uen " P o e 5
> !

o H 2 I Unmiad _ Reloy de Pulsery Cat Fatranjera Nueva
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i i | I I
_ e I Undad Relop de Pulsera \ddas Farranjera Nuevo |
i - _~ )
8 _ _T 1 Umdad Reloy de Pulsera Ferran _ Lixtranjera Nuevo \;
_ ] T _ 1
9 | 8 Unidad _ Reloy de Pulsera D Lixteanjera Nuevo i
| |
| i i [ i 1
10 12 Umdad | Reloy de Pulsera 1acoste Extranjera Nuevo
ol | | i _
: ' T i
1 5 . Umdad ' Relojde Pulscra Michae! Kors _ Extranjera Nuevo
i )
— P + t : f
H . Z
( 12 ! 1 Unidad ' Reloj de Pulsera H Shhors Extrangera Nuevo .
b E 1 i _ I
e A¥ | ! 2 ! Umdad | Reloy de Pulsera 1 S/MLogo Lmelec | Fxtranjera Nuevo
1 | 3 _
1 : H | i
i O 3 t Umdad Reloj de Pulsern 5/ M Logo Barcelons _ 12 Nuevo :
| 5 | ! . ]
| 15 _ 16 _ Umdad | Reloj de Pulsera Nnjia _ Extranjera Nuevo MM..
_ _ t =i i
16 10 | Undad Reloj de Pulsera Polit Fxtranjera Nuevo 173 Hu_,
- = 3
! o)
17 — 3 Unidad | Reloy de Pulsera \lingrul — Extranjera Nuevo g
b |
18 ) v Unidad | Reloy de Pulsera Lacoste Fxianjera Nuevo
_ 19 " 3 Umdad | Reloy de Pulsera | Michae: Kors | Lxtanjera ! Nuero
| S } ik 5 ——— S
b
toau _ | indad Reloy de Pulsera _ Wr _ Exrranjera Nuevo |
s : " 1 i BT | S— el
N4 _ 3 Umidad _ Reloy de Pulsera ; Cruess : Fistranyera Nuevo
o | . L SO (- ST W —— | 1 3
2 _ 4 L nadad ., Relop de Pulsera " Renos Fxtranjera Nuevo
PSS m.| e . Sem—. Sov e B eI
23 i 1 L omdad Reloy de Pulsers Rolex Nuevo
2 | L niaad “ Reloy de Pulsera . Kloss Lxtrancera Nuevo
iy e S - e e e s — t i
m 25 3 1 L nidad Relo) de Pulsera d Das 1 Fsteanjena | Nuevo
e ————p— ‘I._rly —_— — T s ,_ e
26 ! i Undad  * Reloj de Pulsera k Geneva | Lxtranjera “ Nuevo |
| et s — e
| ' 1 udad Reloy de Pulsera ling, Du | Latramera I Nuevo
} ol e : WS e e

—_— s— o — _— — —



! 28 , 8 Unidad Pulseras para relop metibicas S/ LExtranjera Nuevo
i
; t
29 , 3 Unmidad Pulseras para reloy caucho $/M Exteanjeta Nuevo
30 { 42 Umidad Pulseras para relo cuero S/ Exttangers Nuevo
L
31 ' 30 Unidad Pulseras para reloy plisticas S/M Extranyera Nuevo
32 43 © Unidad | Pilas de litio Sony 3V Lxtranjera : Nuevo _
) i . |
3 ] \
33 I Unidad | Pilas de buo Sony 155\ Extranjera 1 Nuevo
! -+ :
34 12 Umidad | Cordones para lentes X S/M Fxtranjera i Nuevo H

Para constancia de lo actuado y en fe de conformdad, firman los aprehensores que coordinaron el operatve en cuatro ejemplares del mismo tenor v efecto, quedando las mercanciag en las bodi
de mercancias aprehendidas del Servicio Nuctonal de Aduwana del Ecuador ubicadas en I Parroquia Ricaurte de Iy ciudad de Cuenca, las mismas que estardan o ordencs de la Direccion Distnral

SENAL Cuenca, v permanceeran en proce Qo de cadena de custodia conforme lo exrablece el 10n Comero ¢ Inversiones, rauficand
entrega-recepaon e las mercancias el PAul Qeuto, Guardalmacén Encargadg de J/Diccen F_/u\. // _)
N7, % m M)
4 R
< y Ao
ns, i

- 2
Insp. Francis Scacco 1 Magdiel Aguilar <——"{g} nu_a\myh Franklirr Vigi. Villarreal Johnny “ing. Paul Quito (e)
Supervisor de Patrulla Jefe de Pareulla Aprehensor Aprehensor Guardalmacén DDC

¢ FIEL COPIA
B SU QRIGINAL

218



fnstluto Ecuatoriane
de la Propledad
Intelectual

Oficio Nro. IEPI-CUE-2016-0002-OF
Cuenca, 08 de marzo de 2016

Asunto: Contestacion a oficio No.SENAE-DDC-2016-0075-OF

Ingeniero

Christian Alfredo Ayora Vasquez

Director Distrital Cuenca

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

Sefior Ingeniero

Diego Fernando Donoso Aguilera

Director de Despacho y Control Zona Primaria CCAT
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
En su Despacho

De mi consideracion:
CONSIDERACIONES:

1.-Mediante oficio Nro. SENAE-DDC-2016-0075-OF de 02 de febrero de 2016, recibido
en esta dependencia el 10 de febrero del 2016, se remitié a esta autoridad copia de la
providencia No, SENAE-DDC-2016-0151-PV, en cuya parte perlinente, el Director
Distrital de Cuenca del SENAE Subrogante sefiala que el Art. 6 de fa Resolucién No.
SENAE-DGN-2012-0238-RE establece que: “St posterior a la aceptacion de abandono
expreso, declaratoria de abandono definitivo, decomiso, se detectare que tales
mercaderias vulneran de cualquier forma derechos de propiedad intelectual se pondra en
conocimiento del IEPI, cuyo pronunciamiento definitivo decidird el tratamiento que debe
ddrsele a las mercancias (...)"

De fa misma forma sc ha remitido a csta autoridad copia de! Acta de Aprehensién No.
UVAC-OPE-AA-2015-017, en la que constan las novedades reportadas dentro de un
operativo de control aduanero realizado por parte del personal de la Unidad de Vigilancia
Aduanera “Cuenca”, en fecha 13 de enero del afio 2015, mismo que concluy6 con la
aprehension de 2 fundas plésticas con relojes y repuestos para relojes que se encontraban
en poder del seffor JOSE LINO CHILLOGALLI CHILLOGALLI, por presumir que
se estarfa violentando derechos de Propiedad Intelectual, por cuante la mercancia
aprehendida llevaba grabada las siguientes marcas: Tommy Hilfiger, Nautica, Renos,
Nike, Fossil, Cat, Adidas, Ferrari, Diesel, Lacoste, Michel Kors, Shors, Loge Emelec,
Logo Barcelona, Xinja; Polit, Mingui, Wr, Guess, Rolex, Kloss, Dns, Geneva, Mung
Du y Sony.

2.-Con el objetivo de dar contestacién al referido oficio, que en su parte pertinente
sefiala: ... me permito poner en su conocimiento la posible vulneracion de derechos de
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Inslituto Ecualoriano
de la Propiedad
Intelectual

Oficio Nro. IEPI-CUE-2016-0002-OF
Cuenca, 08 de marzo dc 2016

propiedad intelectual de la mercancia descrita en el Acta de aprehension No.
UVAC-OPE-AA-2015-017 (...), a fin de que se determine el tratamiento que debe darse a
la mercaderia antes especificada (...}""; esta autoridad administrativa, quien actia por
delegacion det Director Ejecutivo del IEPI, contenida en la resolucion No.
006-2016-DE-]EPI, de 8 de marzo de 2016, tiene a bien exponer lo siguiente:

NORMATIVA APLICABLE:

La Decisién 486 de la Comunidad Andina, norma supranacional, en materia de medidas
en frontera establece lo siguiente:

“Articudo 250.- El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para
suponer que se va a realizar la importacién o la exportacion de productos que infringen
ese registro, podra solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operacion
aduanera. Son aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte esa awtoridad las
condiciones y garantias que establezcan las normas internas del Pais Miembro.

Quien pida que se tomen medidas en la frontera debera suministrar a la autoridad
nacional competente la informacion necesaria y una descripcion suficieniemente
detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infraccion para que puedan
ser reconocidos.

St la legislacién interna del Pats Miembro lo permite, la qutoridad nacional competente
podrad ordenar de oficio, la aplicacion de medidas en fronfera.

Articulo 251.- A efectos de fund: tar sus recl iones, la awtoridad nacional
compelente permitird al titular de la marca participar en la inspeccion de las merconcias
relenidas. Igual derecho corresponderd al importador o exportador de las mercancias.
Al realizar la inspeccion, la autoridad nacional competente dispondra lo necesario para
proteger la informacion confidencial, en lo que fuese pertinente.

Ariiculo 252.- Cumplidas las condiciones y gar ‘antias aplzcables. la autor tdad nacional
competente ordenard o denegard la suspension de la operacion aduanera y la notificard
al soficitanie.

En caso que se ordenara {a suspension, la notificacion incluird el nombre y direccion del
consignador, impartador, exportador y del consignatario de las mercancias, asi como la
cantidad de las mercancias objeto de la suspension, Asi mismo, notificard la suspension
al importador o exportador de los productos.

Articulo 253.- Transcurridos diez dias hébiles contados desde la fecha de notificacidn de
la suspension de la operacion aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la accion
por infraccion, o sin que la auioridad nacional competente hubiere prolongado la
suspension, la medida se levantard y se procedera al despacho de las mercancias
refenidas.

Articulo 254.- niciada la accién por infraccion, la parie contra quien obré la medida
podra recurrir a la autoridad nacional competente. La autoridad nacional competente
podrd modificar, revacar o confirmar la suspension.

Articulo 255.- Una vez determinada la infraccion, los productos con marcas falsificadas,
que hubiera incautado la autoridad nacional competente, no podrdn ser reexportados ni
somefidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos debidamente
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Oficio Nro. IEPI-CUE-2016-0002-OF
Cuenca, 08 de marzo de 2016

calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorizacicn
expresa del titylar de la marca.

Sin perjuicio de las demds acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva
del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional
competente podra ordenar la destruccion o decomiso de las mercancias infractoras.
Articulo 256.- Quedan excluidas de la aplicacién de las disposiciones del presente
capitulo las cantidades pequefias de mercancias que no lengan cardcter comercial y
Jormen parte del equipaje personal de los vigjeros o se envien en pequeiias partidas
[

El articulo 1 de la codificacion a la Ley de Propicdad Intelectual del Ecuador, por su parte
seflala que: “Ef Estade reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida
de conformidad con la ley, las decisiones de la Comisicn de la Comunidad Andina y los
convenios iniernacionales vigentes en el Ecuador. (.. )"

Asimismo el Art. 3 de la referida codificacion establece que: “El nstituto Ecuatorianc de
la Propiedad Inielectual (IEPI), es el organismo adminisirative competenie para
propiciar, promaover, fomentar, prevenir, profeger y defender a nombre del Estado
ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en lu presente Ley y en
los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales
gue sobre esta materia deberan conocerse por la Funcién Judicial”,

En lo que respecta a las medidas en frontera, el Art. 342 de la ley de la materia dispone
que: “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
que ingresen o se exporten productos que de cualquier modo violen los derechos de
propiedad intelectual.

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

Cuando impidieren, de oficio o a peticién de parte, el ingreso o exportacion de cualquier
producto que viole los derechos de propiedad intelectual, lo pondrdn en conocimiento
mediante informe pormenorizado al Presidente del IEPI, quien en el término de cinco
dias confirmard o revocard la medida tomada (...)"

Finalmente, ¢l Art. 334 de la citada codificacion al regular la tutela administrativa
establece que: “Cualquier persona afectada por la vielacion o posible violacion de los
derechos de propiedad intelectual podra requerir al IEPI la adopcion de las siguientes
medidas:

a) Inspeccidn;
b) Requerimiento de informacion; y,
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¢) Sancion de la violacién de los derechos de propiedad intelectual. "

CONCLUSIONES:

2.-Las medidas en frontera son actuaciones que realizan las autoridades dentro del aforo
aduanero para impedir que ingresen o se exporten productos que de cualguier modo
violen los derechos de propiedad intelectual; una vez que estos productos se han
exportado o nacionalizado pueden comercializarse libremente, salvo excepciones dadas
por las caracteristicas Yy propiedades de los bienes, como er el caso de los medicamentos,
mismos que deben pasar por una revision sanitaria, previo a su comercializacion,

3.-Cuando un producto ha pasado por todos los filtros aduaneros, es decir cuando ya se
ha nacionalizado, se presume su legalidad, sin embargo dicho producto podria ser
falsificado; en ese Supuesto, la Ley de Propiedad Intelectual establece que el titular de una
marca que pudiere sentirse perjudicado por la violacién o posible violacién de un derecho

territorio nacional, Lo propio se aplicarfa en el caso de que la autoridad aduanera haya
aceptado el abandono expreso de ias mercancias, haya declarado el abandono definitivo
de las mismas por falta de presentacién de los documentos de control previo, asi como
cuando haya procedido al decomiso de mercaderia, debido a Gue, en estos supuestos, los
productos presuntamente infractores Ya se encontrarian en territorio nacional,

Por todo lo expuesto, queda claro que el IEPI no puede determinar el tratamiento que
debe darse a la mercaderia aprehendida, en razon de que el pronunciamiento acerca de la
existencia o no de una vulneracién a un derecho de propiedad intelectual luego de que ia
autoridad aduanera competente ha declarado el abandono definitivo de la misma, no se
encuentra enmarcado dentro de las medidas de observancia contempladas en la normativa
de propiedad intelectual, para €uyo conocimiento la suscrita se encuenira expresamente
facultada,

Con sentimientos de distinguida consideracién.

Atentamente,
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v ‘ Instituto Eguatodano
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Oficio Nro. IEPI-CUE-2016-0002-OF
Cuenca, 08 de marzo de 2016

Documento firmado electronicamente

Dra. Jamileth Susana Vazquez Zambrano
SUBDIRECTORA REGIONAL
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Anexo C. Caso de la RepUblica de Colombia
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AUTO 1 48 245-1125-
POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE SUSPENSION DE

UNA
OPERACION DE IMPORTACION DE MERCANCIAS POR LA PRESUNTA VIOLACION DE

e

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

INTERESADO LUXOTTICA COLOMBIA SAS.
NIT 900.829.318

APODERADO CAMILO ZAMORA FLOREZ
C.C. No. 1.026.259.272 Bogota

T p. NO. 282.432 del C.S.de laJ
DIRECCION CALLE 90#12-28

CIUDAD BOGOTAD.C.

LA JEFE DE LA DIVISION DE GESTION DE LA OPERACION ADUANERA DE LA
DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE CARTAGENA

n uso de sus facultades legales conferidas por el articulo 11 de la Resolucion No. 0009 del 4 de noviembre de
108, Decreto 390 de 2016, Decreto 4540 del 22 de diciembre de 2006 y demas normas concordantes, y

CONSIDERANDOS:

n respuesta a los perfiles determinados por la sala de analisis, el dia 5 de abril de 2019, el reconocedor de
irga, debidamente comisionado se hizo presente en las instalaciones de Sociedad Portuaria Regional
artagena, con el fin de verificar las mercancias contenidas en la unidad de carga KOSU451202-4, amparado
n el documento de transporte MITCTG03010, consignado a IEXPOR S.A.S, y que dice contener 954 bultos
n bafiera, coche, mosquitero, pafialeras, tapete, relojes, sillas de comedor para bebe, gafas, exhibidores,
tlojes, chupos, partes para gafas, monturas para gafas, estuches para gafas, con un peso documental de 14.019
gs.

al como quedo consignado en las acta de diligencia nimeros 11547714693029 del 5 de abril de 2019,
1547714737328 y 11547714737367 del 12 de abril de 2019, se establecid que el nimero de bultos estaban
nparados seguin los documentos de transporte, sin embargo, se encontrd6 mercancia no descrita en los
scumentos de transporte y en lo referente a las gafas se observd una presunta falsedad marcaria, procediendo
n la medida cautelar de inmovilizacion segun lo establece el articulo 73-1 de la Resolucion 4240 del 2000.

| importador a través de su agencia de aduanas, mediante radicado nimero 048E2019010768 del 10 de abril
2 2018, allego los documentos que soportan la mercancia no descrita en el documento de transporte, factura
Imero 150-18 del 24 de octubre de 2018 en 88 folios.

n razon a que en la diligencia de reconocimiento de carga se determind que la mercancia consistente en gafas
aneraba dudas sobre la autenticidad de la marca, se procedi6 de acuerdo al titulo XVI1I del Decreto 390 de
)16, mas especificamente lo establecido en el articulo 613 del mismo Decreto, que determina que en caso de
Je se presenten indicios de falsedad marcaria y no existiere solicitud de suspension previa, el funcionario que
erce al control se remitira al procedimiento previsto en el articulo 626 del mismo Decreto, como en efecto el
Incionario comisionado para adelantar el reconocimiento de la carga y demas diligencias referentes a la misma
‘ocedi6; razén por la cual el dia 08 de abril de 2019, se remitid correo electronico al buzon
strategia@estrategiaiuridica.co de la empresa: ESTRATEGIA JURIDICA, representante en Colombia de la
larca: RAY BAN, con el fin de que efectuara el peritazgo sobre la mercancia embalada en el contenedor
Jmero KOSU-451202-4, BL MITCTGO03010 consignado a la empresa: EXPORT S.A.S con NIT:
10.065.277.
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propiedad industrial.

El dia 1 1 de abril de 2019, se hicieron presentes en las instalaciones de SPRC el funcionario comisionado del
G.I.T CARGA Y TRANSITOS, el sefior Diego Camelo Torres, como perito representante de la empresa:
ESTRATEGIA JURIDICA, funcionarios de la Embajada Americana y funcionarios ubicados en grupo CSI con
el fin de realizar el reconocimiento a las mercancias contenidas en el contenedor nimero KOSU451202-4, BL
nimero MITCTG03010, consignado a la empresa IEXPOR y que dice contener GAFAS, de las cuales se
presume falsedad marcaria por simulacion.

La Direccion Seccional de Aduanas de Cartagena, garantizando el debido proceso, puso a
disposicién del perito asignado por el representante de la marca citada y facilitd el procedimiento

de verificacion de las mercancias el dia 11 de abril de 2019, mediante la cual se verifico la siguiente mercancia:
203 cajas que contienen Gafas marca REY BIC en buen estado, las cuales son causales de presunta simulacion
marcaria. Como respuesta al peritaje anterior, se presento escrito con radicado No. 048E2019011 143 de abril
12 de 2019, en lo que el perito manifiesta.

"Conclusion: De acuerdo con el analisis anterior, certifico preliminarmente que los elementos dejados a
disposicion del suscrito perito presentan similares caracteristicas a los productos fabricado por la sociedad
LUXOTTICA GROUP SPA Titulares en Colombia de la marca: RAYBAN, por lo que se concluye que estos
productos pueden generar riesgo de confusion y/o asociacion con la marca, frente a los consumidores.”

Por lo anterior, teniendo en cuenta que la empresa LUXOTTICA GROUP S.P.A. es titular de la marca RAY -
BAN (mixta), con certificado de registro N © 183019 de la Superintendencia de Industria y Comercio, se
considera que los derechos de propiedad industrial que otorga la marca

presuntamente se estan violando de conformidad con el articulo 306 de cddigo penal y los articulos 155 y 238
de la legislacion andina. Decision 486 de 2000.,,

Posteriormente mediante escrito con radicado No. 048E2019011145 de abril 12 de 2019, el abogado CAMILO
ZAMORA FLOREZ, identificado con la cédula de ciudadania No. 1.026.259.272 expedida en Bogota, y
portador de la tarjeta Profesional No. 282.432 del Consejo Superior de la Judicatura, apoderado de la compafiia
LUXOTTICA GROUP SPA-propietaria en Colombia de la marca RAY-BAN, fundamentado en el articulo 613
del Decreto 390 de 2016, solicité la SUSPENSION DE LA OPERCION ADUANERA de la mercancia
amparada en documento de transporte No. MITCTGO03010, contenida en la unidad de carga No. KOSU-
451202-4, importada por IEXPOR S.A.S con NIT: 900.065.277, por el presunto delito de USURPACION DE
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE OBTENTORES DE VARIEDADES
VEGETALES, tipificado en el articulo 306 del Codigo Penal, cometido en relacion

con la marca RAY- BAN debidamente registrada ante la superintendencia de Industria y Comercio por la
compafiia LUXOTTICA GROUP SPA

Manifiesta que "De conformidad con lo exigido por el Decreto 390 del 7 de marzo de 2016 la mercancia
identificada con la marca RAY-BAN es importada y distribuida directamente por LUXOTTICA COLOMBIA
S.A.S con las siguientes licencias registradas.

REPRODUCCION [TIP TITULAR CERTIFICADO VIGENCIA
Ray-Ban LUXOTTICA GROUP 183019 22/01/2026
SPA.
RAY- BAN LUXOTTICA GROUP 19652 08/05/2021
SPA.

Los sefiores estrategia juridica, en representacion de la empresa LUXOTTICA COLOMBIA S.A.S.
importadores y comercializadores de la marca RAY-BAN, fundamentan su peticién en los siguientes términos:

"Las anteriores similitudes son capaces de generar confusion en el consumidor. Esto teniendo en cuenta que el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que. La confusién en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad
para poder elegir un bien de otro, a la puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad
suficiente para ser distintivo, por lo anterior el consumidor podra adquirir los productos de la marca Rey-Bic pensando
que trata de los aquellos identificados con la marca.
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Ray-Ban o que es una nueva linea de productos de la sociedad LUXOTT/CA GROUP S.P.A cuando en realidad no lo es.

Teniendo en cuenta lo anteriormente manifestado y en viltud de las disposiciones contenidas en los articulos 613 y 614
del Decreto 390 de 2016, los interesados solicitan que suspenda provisionalmente la operacion de importacién de la
mercancia amparada en documentos de transporte No. MITCTG03010 contenida en e/ contenedor N © KOSU-451202-4
importada por IEXPOR S.A.S y no efectué el transito y/o levante de la mercancia hasta tanto la autoridad competente se
pronuncie sobre la falsedad de la misma.

La anterior solicitud de suspension de la operacion aduanera, la realizan presentando los siguientes anexos:

1 Certificacion de la marca No. 19652 expedida por la superintendencia de industria y comercio.
2.Certificacion de la marca No. 183019 expedida por la superintendencia de industria y comercio

3.Documento de poder que acredita la calidad con que actud.
4. Peritaje preliminar realizado del producto.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

DECRETO 390 DE 2016

Articulo 613. Facultades de la Direccion de impuestos y Aduanas Nacionales. Previa solicitud, y conforme al
procedimiento aqui previsto, la autoridad aduanera podra suspender provisionalmente la importacién, exportacion o
transito de mercancias supuestamente piratas o de marca falsa, mientras la autoridad competente resuelve sobre la
existencia o no de tal circunstancia. iEste procedimiento se surtira en las diligencias de reconocimiento, revision o de aforo,
donde se adoptara la suspension provisional si a ella hubiere lugar. Cuando no mediare solicitud, y hubiere indicios de
pirateria o falsedad marcarla, el funcionario que ejerce el control previo o el simultaneo adelantara el procedimiento
previsto en el articulo 626 del presente Decreto.

Lo anterior, sin perjuicio de la aprehensién de las mercancias, cuando a ello hubiere lugar, en cuyo caso se adelantara el
proceso aduanero de decomiso y no el de suspension provisional de la operacion a que se refiere este Decreto.

En caso de existir serios indicios de encontrarse las mercancias vinculadas a un delito diferente o adicional al de
contrabando, estas seran puestas a disposicion de la Fiscalia, incluso de oficio, y con preferencia sobre cualquier otro
procedimiento

Articulo 614. Solicitud de suspension de la operacién de Importacion o exportacion. E/ titular de un derecho propiedad
intelectual vinculado a mercancias objeto de importacion o exportacién puede solicitar a la Direccién Seccional Aduanas
la suspensién provisional de dicha operacion, mientras la autoridad competente resuelve la denuncia o demanda que el
titular debera presentar por la supuesta condicion de piratas o de marcas falsa resaltado nuestro.

Articulo 616. Efectos de la solicitud. La presentacion de la solicitud tiene las siguientes consecuencias:

1 La suspension del término de almacenamiento y en consecuencia del levante, o de la autorizacion del embarque, segtn e/ caso.

2 La imposibilidad
de obtener la entrega
directa de la mercancia, evento en el cual se ordenara el traslado de la misma a un depo6sito temporal. Esta misma medida

se adoptara en relacion con las mercancias que se pretendan someter a
los regimenes de exportacion, depdsito aduanero o de transito.
3. Respecto de mercancias sometidas al régimen de depoésito aduanero que se pretendan someter a un régimen de

importacion o de exportacion, la mercancia permanecera dentro del mismo depdsito.
Articulo 617 Tramite de la solicitud. La administracion de aduanas admitira o rechazara la solicitud

mediante auto, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su presentacion. E/ auto admisorio orde ara:

1. La suspension de la operacion aduanera.
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2. La constitucion de una garantia de compafiia de seguros, dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes a la ejecutoria
del auto, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor FOB de la mercancia, para garantizar los perjuicios que
eventualmente se causen al importador o exportador, sin perjuicio de la responsabilidad de otro orden. En toda garantia
habré renuncia expresa al beneficio de excusion. No habra lugar a constituir la garantia si la suspension de la operacion
aduanera proviene de la autoridad competente.

Articulo 620. Derechos de informacion e inspeccion. jAntes de presentar la solicitud de suspension de la operacion
aduanera, las mercancias podran ser examinadas por e! titular del respectivo derecho de propiedad intelectual o por la
persona que él designe, previa solicitud en ese sentido ante la Direccion Seccional de Aduanas, en la que describa de
manera general las mercancias y los hechos en los que hace consistir la presunta violacion de los derechos propiedad
intelectual. A ella anexaré:

1. Copia del registro, titulo o documento que lo acredita como titular del derecho, en los eventos en que este fuere
legalmente necesario para constituir el derecho.

2. Copia del poder o del documento que acredite la calidad con que actua, si fuere el caso.

La solicitud se resolvera dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, mediante auto que no admite recurso, y sera
comunicada al importador, expoliador o declarante por cualquier medio. La observacion de la mercancia se hara en
presencia de un funcionarlo aduanero. El peticionario podra estar asistido por maximo dos peritos por él contratados para
el efecto.

La observacion de la mercancia se hard sin perjuicio de la proteccion de la informacién confidencial y podra ser presenciada
por elimportador o exportador, quien no podra interferir en la diligencia, ni obstaculizarla.

La solicitud no requerira de presentacion personal, ni de los anexos, cuando quien la suscribe aparece inscrito en el
directorio de titulares, en cuyo caso podra enviarla por fax.

Articulo 626. Utilizacion del directorio. La Subdireccion de Gestion de Comercio Exterior pondra el directorio a
disposicion de todas las Direcciones Seccionales, en el curso del mes de febrero de cada afio.

El funcionario que en desarrollo del control previo o Simultaneo encuentre mercancias respecto de las que exista algin
indicio de pirateria o de falsedad en la marca, conforme al conocimiento que pueda tener de aquellas, se comunicara con
el interesado que aparezca en el directorio para informarle que debe presentarse, en los términos que defina la Direccion
de Impuestos y Aduanas IVacionales, con el fin de examinar las mercancias, luego de lo cual, si confirma la existencia del
posible fraude, podra presentar la solicitud de suspensién de la operacion aduanera dentro de los dos dias habiles
siguientes; de lo contrario, se continuara con la operacion aduanera.

Cuando no hubiere inscripcidn en el directorio, el hecho se pondré en conocimiento de la Fiscalia o de la Policia Judicial,
sin perjuicio de la continuidad de/ tramite de la operacidn, a menos que la Fiscalia disponga la incautacion de las
mercancias dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la denuncia.

LEGISLACION ANDINA- DECISION 486 DE 2000.

Articulo 155- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su
consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha
registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases,
envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los
productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se
ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes 0 acondicionamientos de tales productos;

C) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi
como comercializar o detentar tales materiales;

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

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera
productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un dafio econémico o comercial iniusto por razén
de una dilucién de la fuerza distintiva o de/ valor comercial o publicitario de la marca, o por razén de un aprovechamiento
iniusto del prestigio de la marca o de su titular

228



Continuaciéon Por el medio del cual se resuelve una solicitud de suspensién de una operacion de importacio, por la presunta

violacién de derechos de propiedad industrial.

‘ usar  Ublicamente un si no idéntico o similar a una marca notoriamente conocida aun ara fines no

comerciales, cuando ello pudiese causar una dilucién de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca,
0 un aprovechamiento iniusto de su prestigio.

De los Derechos del Titular

Articulo 238- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decision podra entablar accién ante la autoridad
nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podra actuar contra quien ejecute actos
que manifiesten la inminencia de una infraccién.

Sila legislacién interna del Pais Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podra iniciar de oficio, las acciones
por infraccion previstas en dicha legislacion.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podra entablar la accidn contra una infraccion sin,
que sea necesario el consentimiento de los demads, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

En mérito de lo anteriormente expuesto y en cumplimiento del procedimiento normativo, garantizando el
cumplimiento del debido proceso para las partes, y teniendo en cuenta todos los documentos aportados, y
con base en el informe del perito; este Despacho considera pertinente ADMITIR LA SOLICITUD DE SUSPENSION
DE LA OPERACION ADUANERA, presentada por el abogado: CAMILO ZAMORA FLOREZ en su condicidn de
apoderado de la empresa: LUXOTTICA COLOMBIA S.A.S., en razén a que las mismas se presentaron dentro de
la oportunidad que establece el articulo 626 del Decreto 390 de 2016.

En mérito de lo expuesto, la Jefe de la Divisidon de la Gestion de la Operaciéon Aduanera, como autoridad
competente

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - AUTORIZAR LA SUSPENSION PROVISIONAL DE LA OPERACION ADUANERA, de la
mercancia amparada con el documento de transporte No. MITCTG03010, en el contenedor No. KOSU-
451202-4, consignado al importador IEXPOR S.A.S con NIT: 900.065.277.

ARTICULO SEGUNDO: - ORDENAR a la empresa: ESTRATEGIA JURIDICA y/o al abogado
CAMILO ZAMORA FLOREZ con TP No. 282432 del CS de la J. en calidad de representantes en Colombia de la
empresa: LUXOTTICA COLOMBIA S.A.S con NIT: 900.829.318, La constitucién de una garantia de compafiia de
seguros, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la ejecutoria del presente auto, equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor FOB de la mercancia, para garantizar los perjuicios que eventualmente se causen
al importador o exportador, sin perjuicio de la responsabilidad de otro orden. En toda garantia habra renuncia
expresa al beneficio de excusion.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR por correo y subsidiariamente por aviso el contenido del presente acto
administrativo, por parte del Grupo Interno de Trabajo de Documentacién de la Division de Gestion
Administrativa y Financiera de Direccién Seccional de Aduanas de Cartagena, al abogado CAMILO ZAIVLORA
-FLOREZ, identificado -con- la cédula de - ¢iudadania No. 1.026.259.272 expedida en Bogota, y portador
de la Tarjeta Profesional No. 282.432 del Consejo

Superior de la Judicatura, en calidad de apoderada de la empresa: LUXOTTICA COLOMBIA S A S. con NIT:
900.829.318, en la siguiente direccion: Calle 90 No. 12-28 en la ciudad de Bogot3, D.C., de conformidad con
lo establecido en los articulos 664 y 665 del Decreto 390 de 2016.

ARTICULO CUARTO. —NOTIFICAR por correo y subsidiariamente por aviso el contenido del presente acto
administrativo, por parte del Grupo Interno de Trabajo de Documentacién de la Division de Gestion
Administrativa y Financiera de Direccion Seccional de Aduanas de Cartagena, a IEXPOR S.A.S. con NIT:
900.065.277 a la direccién: AV VIA 40 73 290 OF 405 en la ciudad de Bogotd, D.C de conformidad con lo
establecido en los articulos 664 y 665 del Decreto 390 de 2016.
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Continuacion Por el medio del cual se resuelve una solicitud de suspensién de una operacién de importacio, por la presunta violacién de derechos de
propiedad industrial.

ARTICULO QUINTO. — COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo, por parte del G.L.T
Documentacién de la Divisidon de Gestion Administrativa y Financiera de la Direccion Seccional de Aduanas de
Cartagena, al Depdsito SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A. con NIT: 800.200.969-1, en la
siguiente Direccidn: Barrio Manga Terminal Maritimo de la Ciudad de Cartagena, para su conocimiento.

ARTICULO SEXTO: - COMUNICAR la presente decision, por parte del GIT Documentacién de la Divisién de
Gestidon Administrativa y Financiera de la Direccién Seccional de Aduanas de Cartagena, al Grupo Interno de
Trabajo Control Carga y Transito, Grupo Interno de Trabajo Exportaciones, Grupo Interno de Trabajo
Importaciones, al Grupo No Formal de Control de Garantias, al Grupo No Formal Control de Usuarios
Aduaneros, asi como al Grupo Interno de Trabajo de Comercializacion de la Division de Gestion de
administrativa y Financiera de esta Direccidn Seccional; para los fines pertinentes.

ARTICULO SEPTIMO - ADVERTIR al solicitante que contra el presente acto administrativo sélo procede el
recurso de reposicion, que debera interponer dentro de los diez. (10) dias siguientes a su notificacién, de
conformidad a lo establecido por los articulos 74, 76 y 77 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

ARTICULO OCTAVO: - REMITIR una vez notificado, comunicado y ejecutoriado el presente acto administrativo
por el Grupo Interno de trabajo de Documentacidn de la Division de gestion Administrativa y Financiera de la

Direccion Seccional de Aduanas de Cartagena, copia del mismo a la Divisién de Gestién de la Operacidn
Aduanera de la misma direccién seccional, para los fines legales pertinentes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

BL N A LEONOR BASTO RIN
| vere |

(;}érw\ /'/ Jefe Divisié de Gestidn de la Opera -on Aduanera

Reviso: AL IN CSTILL -BABILONIA
n‘trol Carga y Transito (A)

Provecto: MIRALVIS G MAR ——

J GT Kol Carga y Transito (A)
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Anexo D. Entrevista

Preguntas realizadas al Catedrdatico Universitario y exfuncionario de SENAE

Ing. Antonio Torres

1. En base de su experiencia como ex funcionario del Servicio Nacional de
Aduanas del Ecuador-SENAE, conoce si en el Distrito Aduanero en Cuenca
se han presentado casos de medidas en frontera ordenadas por una

presunta infraccion a un derecho intelectual?

Respuesta: Si

2. En caso de ser positiva la respuesta anterior, la mayor parte de los
procedimientos que Ud. conocié fueron ordenados de oficio o solicitados

a peticion de parte interesada?

Respuesta: De Oficio

3. Desde el punto de vista operativo, podria describir cémo se realizaban los
procedimientos para la aplicacion de una medida en frontera previstos

en la Ley de Propiedad Intelectual?

Respuesta: Se recibia capacitacion de empresas que deseaban controlar los
productos importados de manera mds eficiente, se realizaban aforos
recurrentes en mercancias consideradas de control, en materia de
propiedad intelectual, y en caso de detectar cualquier anomalia en estos
temas se reportaba a los representantes de las marcas, quienes acudian al
acto publico de aforo y ejercian sus derechos sobre las marcas a través de

los canales correspondientes.

4. Considera Ud. que los procedimientos referidos en la pregunta anterior,

eran eficaces para evitar una infraccion a un derecho intelectual?

Respuesta: Si

231



5.

La reforma contenida en el Cédigo Ingenios promulgado el 9 de
diciembre de 2016, limita la participacion de SENAE y le otorga la
competencia privativa al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales-
SENADI para el conocimiento y resolucion de un procedimiento de
medida en frontera en materia de derechos intelectuales. ;Cudl es su

opinion al respecto?

Respuesta: considero que puede ser un problema el hecho de la SENADI no

tenga acceso fisico de oficio ante carga sospechosa.

6.

Por su parte el COPCI consagra como uno de los principios fundamentales
que debe observar el SENAE, la coordinacion entre instituciones publicas,
a fin de evitar que se produzca un caso de riesgo no aduanero. Como
considera Ud. que se podria garantizar el cumplimiento del referido

principio?

Respuesta: Que nuevamente la aduana pueda motivar la coordinacion ante

carga sospechosa.

En concordancia con lo senalado en la pregunta anterior, como
considera Ud. que los administradores de Aduana, podrian detectar de
mejor forma la presunta infraccion a un derecho intelectual en los

procedimientos de control aduanero?

Respuesta: mediante el aforo fisico intrusivo se puede constatar.

Gracias por su colaboracion.
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