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RESUMEN

La motivacion es solo uno de los engranajes que requiere la maquinaria de la seguridad
juridica, que a decir de la norma del Codigo Organico Administrativo, supone una actuacion
con criterios de certeza, previsibilidad, y confianza legitima. Es peligroso, en un ambiente
de democracia, que los funcionarios puedan decidir sin apegarse a la correcta
interpretacion de las normas, dejando de aplicarlas u omitiendo el juicio adecuado de los
hechos que les son sometidos a decision; y, como pocas cosas, se puede traducir en una
falta de respeto al usuario o administrado, el acomodar argumentos para desviar un recto
actuar o emitir decisiones contradictorias. Este autor privilegia el abordar un aspecto tan

30 Doctor en Jurisprudencia por la PUCE-Quito y Magister en Propiedad Intelectual por la UDLA. Es parte del Estudio Juridico de
Propiedad Intelectual Julio C. Guerrero B. S.A.,, con mas de veinte afios de experiencia en propiedad intelectual, tanto respecto de
procesos administrativos como judiciales, ha colaborado en diversas publicaciones juridicas, brindado charlas de capacitacién y, en
diferentes momentos, docencia universitaria. Actualmente, y desde el 2019, es vicepresidente de la Asociacién Ecuatoriana de
Propiedad Intelectual — AEPI.
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cotidiano como necesario, a fin de brindar criterios para un mejoramiento respecto de la
motivacion.

A MANERA DE INTRODUCCION

José Luis Perales nos dice “Cantar una cancion, es algo mas que hacer una semblanza del
amor”. A quienes les cause sorpresa que empiece asi, les digo que quisiera tener la
habilidad de transmitir una idea fuerte con esta analogia o sintetizar con elementos de
otro ramo, lo que me propongo abordar en estos parrafos. Decir, por ejemplo,
fundamentar en correcta logica y Derecho, es algo mas que construir formalmente una
resolucion.

Vivo convencido que el Derecho tiene algo de arte, ademas de ciencia. Por ventura, en
nuestro campo esto deberia aplicarse con mayor énfasis. Lastimosamente, el vertiginoso
ritmo de trabajo muchas veces nos aleja de uno, cuando no de ambos conceptos. El
camino de bajada nos ha conducido, a momentos, al borde de un despenadero adornado
de artesanias, donde manos rdsticas malbaratan el arte, en repeticiones poco agraciadas
o discordantes con el paisaje, y @ momentos incluso groseras.

No quisiera reducir este texto a un desagradable ejemplo de una resolucion que me ha
servido para algunos ejercicios pedagogicos, acerca de lo que no deberiamos encontrar al
resolver sobre la solicitud de registro de una marca. Uno de esos casos inolvidables —
aunque seguro los colegas me contaran que si tienen parangon-—, cuya historia se
construye, ademas, con la anécdota del firmante defendiendo una barbaridad. No se
preocupen, que no mencionaré el caso en especifico ni las personas involucradas; por el
contrario, no me limitaré a un caso, sino que toparé varios ejemplos, o0 mejor, conceptos
extraidos de diversos casos. Es que, en buen ejercicio didactico, de los casos reales se
extraen lecciones por aprender y éstas debemos digerirlas en el marco de nuestro sistema
juridico.

DEFINIENDO LA MOTIVACION, BASE NORMATIVA

El articulo 66 de la Constitucion ecuatoriana, en el numeral 23, reconoce y garantiza a las
personas, entre otros, el derecho a dirigir quejas vy peticiones a las autoridades y recibir de
éstas atencion vy respuestas motivadas. Ahora bien, ;qué son los tramites
administrativos, sino peticiones a una autoridad? La consecuencia es evidente, es exigible
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atencién —deberiamos afadir, oportuna®'- v, desde luego, resolucion motivada. Vale
decir, no solo que haya resolucion, sino que esta sea adecuada.

En paralelo, el Codigo Organico Administrativo en su articulo 23 contempla el principio de
racionalidad, que impone la motivacion de las decisiones y tiene relacion con los principios
de juridicidad v de transparencia, que contempla el mismo codigo. Esto es asi, por una
parte, respecto a las normas que deben aplicarse, v, por otra, debido a que mal podria el
usuario o administrado llegar a comprender por qué se decidio en un sentido vy no en otro,
si el propio acto no lo explica con suficiencia, en mérito de lo que revele el expediente
(considerando, ademas, que muchas veces la autoridad pudo haber dispuesto incorporar
informacion al expediente, o simplemente considerar datos, que no fueron previamente
puestos en conocimiento del administrado).

El mismo Cadigo, en su articulo 99, contempla entre los requisitos de validez del acto
administrativo, la motivacion; vy el articulo 100 describe tres condiciones: por una parte,
senalar la norma juridica o principios juridicos aplicables y la determinacion de su alcance;
por otra, la calificacion de los hechos relevantes con relacion al expediente; v, finalmente,
la explicacion de la pertinencia de las normas respecto de tales hechos.

En completa armonia con la norma antes citada, el articulo 76 numeral 7 de la
Constitucion de la Republica del Ecuador, entre las garantias del derecho a la defensa, el
literal I) contempla que las resoluciones de los poderes pablicos deberan ser motivadas.
Sin perjuicio de la indudable responsabilidad que conlleva, la relevancia de este literal se
encuentra en la siguiente puntualizacion de la misma norma:

“No habra motivacion si en la resolucion no se enuncian las normas o principios juridicos
en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicacion a los antecedentes de
hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren
debidamente motivados se consideraran nulos.”

Esta disposicion da paso a varias consideraciones que pueden resultar evidentes, pero
gque no podemos omitir para efectos de este breve ensayo. En efecto, debo dejar
senaladas tres situaciones de lo que no es debida motivacion:

a) Por una parte, no basta que en el texto encontremos varios considerandos para
sostener que la resolucion se encuentra motivada.

31ElArt. 32 del COA, al enunciar el derecho de peticion, contempla expresamente como derecho el recibir respuestas motivadas, de
forma oportuna.
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b) Ensegundo lugar, tampoco basta que la resolucién cite algunas normas juridicas,
incluyendo la sola atribucion legal para resolver.

c) Y como tercer aspecto, la sola enunciacion de antecedentes facticos, es decir,
descripcion de los hechos, no significa que éstos hayan sido analizados a la luz de
dichas normas o que esas normas especificas son las que debian aplicarse; de
manera que no se puede dar por sobreentendido que a esos hechos le es aplicable
una norma en particular, simplemente por haberla citado.

Me diran que no siempre ocurre esto, v es cierto, pero este analisis busca desentranar o
desmitificar algunos conceptos erroneamente interpretados, en diferentes momentos,
por algunos servidores publicos.

A nivel doctrinario, hay autores que analizan de manera brillante la motivacion. Por lo
pronto, solo acudiré a esta definicion que comprende los elementos descritos. Alberto
Hinostroza Minguez®® precisa: “la motivacion del acto administrativo deberd ser expresa,
mediante una relacion concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso especifico,
y la exposicion de las razones juridicas y normativas que con referencia directa a los anteriores
(es decir, a los hechos probados relevantes del caso especifico) justifican el acto adoptado”.

SANCION PARA LA FALTA DE MOTIVACION

La resolucion debe constar por escrito y se debe ajustar a una forma. No obstante, el
cumplir con la forma no implica que exista adecuada motivacion; es decir, el solo hecho
de describir antecedentes y unos cuantos considerandos, no equivale a sostener que
cumple con la motivacion.

Desde luego vamos a tener diferentes niveles, especialmente dos: falta de motivacion,
gque sera un extremo poco probable, y, por otra parte, una inadecuada o errénea
motivacion. En ese sentido, volviendo sobre la norma constitucional, tenemos que se
sanciona con nulidad no solo a la resolucion que carece por completo de motivacion, sino
particularmente a la que no se encuentre debidamente motivada. De alli el concepto en el
que insisto, mal puede validarse una resolucion que contiene razonamientos equivocados,
inaplicacion de normas, aplicacion de prohibiciones que no corresponden, conclusiones
falsas, entre otras cosas.

32 Cita de la obra Proceso Contencioso Administrativo, en la sentencia del 30 de junio del 2021 por el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, en el juicio No. 1781120132971.
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Me detengo un momento para comentar una resolucion judicial, a proposito de esta parte.
Hace pocos meses se emitid sentencia por parte del Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo en la causa 1781120132971; no entraré en los detalles del caso, sino
exclusivamente el aspecto que interesa. En ese proceso, un cuestionamiento medular fue
la indebida motivacion de lo resuelto por la Direccion Nacional de Propiedad Industrial
hace muchos anos —debido a la conocida demora que supone obtener este tipo de
sentencias—. La sentencia concluyo basicamente lo siguiente: “De la prueba constante en
autos no se encuentra que exista ninguna evidencia que la marca XX (omitida por el autor de
estos parrafos) y/o el diseno que la acompana esté incursa con (sic) las prohibiciones
mencionadas...”

De manera que los senores Jueces encontraron que la Autoridad, en su momento, aplico
erroneamente la causal que prohibe el registro de marcas que contengan la reproduccion
0 imitacion del nombre o emblema de un Estado o de una Organizacion Internacional
oficialmente reconocida®; vy, vale decir, al resolver no se habia sustentado un
razonamiento para llegar a esa conclusion. Lineas mas adelante, los jueces en este caso
senalaron:

“Asi la motivacion del acto administrativo es un elemento esencial del mismo,
consagrado a nivel constitucional y legal, v a la vez un elemento formal del acto
administrativo, puesto que a traves del mismo, se hace conocer al sujeto pasivo la
Justificacion del actuar de la autoridad administrativa. Pese a que el acto impugnado,
resolucion NI..., no adolece de falta de motivacion, resulta ilegal...”

Esta cita tiene por objeto ejemplificar el punto bajo analisis. Si bien los jueces aceptaron
la demanda, dejaron sin efecto el acto impugnado y concedieron el registro que en su
momento fuera indebidamente negado, parecen insinuar que solamente reconocerian la
falta de motivacion —que senalan no se ha producido—, si no encontrasen considerandos
en el texto (que evidentemente es un extremo impensable), sin llegar a condenar la
inadecuada motivacion, que es un vicio al mismo nivel. De hecho, queda en evidencia esa
inadecuada motivacion cuando la propia sentencia reconoce que la autoridad aplicé una
prohibicion de registro que no correspondia. Es decir, de haber concurrido un
razonamiento adecuado sobre la marca analizada, no se habria ocasionado una situacion
lesiva para el administrado. La inadecuada motivacion, entonces, revela que puede
generar no solo un eventual error juridico, sino una afectacion que no merece el
administrado. Asi mismo, debemos rechazar que eventualmente una autoridad sostenga

33 Subrayo el hecho de que me refiero al caso especifico, no puedo desconocer que en realidad existan casos en los que esa causal
deba aplicarse con una motivacién adecuada y llegando a la conclusion correcta. Es mas, pudiera ocurrir que en algin caso deba ser
la norma aplicable, pero la motivacién sea deficiente para sostenerlo y adin en ese caso generar un acto nulo.
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que puede impugnarse una resolucion, lo cual no significa que el acto emitido no se
encuentre viciado.

Recordemos que esta previsto normativamente que los errores de la Administracion no
deben afectar al administrado. En efecto, al abordar el principio de seguridad juridica y
confianza legitima, el COA incorpora un concepto que ya fue parte del Estatuto del
Régimen Juridico de Administrativo de la Funcion Ejecutiva y de la Ley de Modernizacion
del Estado, como es que el administrado no sea afectado por errores u omisiones de la
administracion.

El matiz, por tanto, es supremamente importante, la falta de adecuada motivacion,
conduce igualmente a la nulidad de la resolucion y no es tema baladi. Dicho en otras
palabras, la rigurosidad deberia conducirnos no solo a decir “tiene razon”, sino llamar la
atencion a la autoridad que fallé en su raciocinio vy, sin motivacion adecuada, resolvio de
manera ilegitima —aunque historicamente la persona se pierda en el olvido—. Luego viene
un efecto de inmensa importancia para la seguridad juridica: debe quedar un precedente
que ilustre en el futuro y se eviten situaciones similares.

LA FUNDAMENTACION ES MAS QUE UN ELEMENTO DE FORMA Y NO SE CONFUNDE
CON LA COMPETENCIA

En la investigacion realizada para este articulo, ha sido menester revisar los elementos
del acto administrativo. Para Marienhoff, entre los elementos esenciales se encuentra el
sujeto —que involucra la competencia—, la causa, el objeto, la forma, la finalidad v la
moral®; incluyendo el tratamiento de la motivacion, en el elemento forma. El riesgo que
esta presente se refiere, por una parte, a confundir la competencia con motivacion v
limitar la motivacion a una presencia formal, o un mero formalismo, por asi decirlo; esto
es —como decia antes—, la mera apariencia de motivacion, por el hecho de presentar
varios considerandos en el texto.

Indudablemente es indispensable fijar la competencia de la Autoridad, y aquello va a tener
una particular relevancia cuando el funcionario actGa por delegacion de una autoridad
principal. Dicho esto, nuevamente hay que resaltar que el acto no sera motivado
solamente por el hecho de establecer que la autoridad tiene la atribucion legal para
resolver. Este aspecto tiene que ver con las facultades regladas o discrecionales del
funcionario vy, sobre todo, con minimizar la arbitrariedad de lo resuelto.

34 Miguel Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires.
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El Codigo Organico Administrativo incorpora expresamente un principio de mucha
relevancia, el de interdiccion de la arbitrariedad®, que busca evitar interpretaciones
arbitrarias vy refuerza el principio de juridicidad. Al hacerlo, hay que destacar que explicita
un concepto de gran valia, de la mano con la motivacion, la razonabilidad.

El administrativista Agustin Gordillo®®, con precision, sefala: “En realidad, nunca las
atribuciones de un organo administrativo podran ser totalmente regladas o totalmente
discrecionales; es imposible en la practica —e inconveniente— prever hasta el dltimo detalle de
lo que el organo debe hacer: siempre quedara algin pequeno margen que debera dejarse
necesariamente al arbitrio del funcionario actuante. Lo mismo ocurre a la inversa: jamas existira
una norma tal que autorice a un funcionario a hacer absolutamente cualquier cosa, sin
limitacion alguna; siempre existira alguna otra norma o principio que le fije de antemano ciertos
principios a que debera ajustar su accion.”

En nuestro campo esto sucede todo el tiempo. Es indispensable que la Autoridad tenga
competencia v la forma de la resolucion siempre debe contemplarlo en su parte inicial,
cumpliendo asi con los dos aspectos, tanto el formal como la acreditacion del sujeto. Sin
embargo, solia ocurrir en el pasado —y espero va no sea el caso—, particularmente al
contestar demandas contencioso administrativas, se aludia a la legitimidad del acto por
el hecho de provenir de Autoridad competente, como si eso fuese suficiente para justificar
el contenido de cualquier acto administrativo.

Hay que subrayar, entonces, que la competencia es requisito indispensable, pero no es
suficiente. El funcionario esta sujeto en su actuacion, a facultades regladas, aunque es
evidente que tiene un margen bastante amplio, en la medida de la multiplicidad de normas
que le permiten resolver, por ejemplo, aplicando o no causales de irregistrabilidad,
absolutas vy relativas, causales de nulidad, casos en los que cabe una cancelacion, o
situaciones que suponen infraccion de derechos, entre muchas otras posibilidades; pero
sobre todo, la razonabilidad va reposar en la calificacion que haga el funcionario sobre los
hechos con relacion a esas normas. De manera que en ocasiones se sortea el margen de
la discrecionalidad, a pesar de existir un marco legal muy bien estructurado.

“Con exactitud se dijo que las cuestiones de meérito son tan juridicas’como las cuestiones
de legitimidad... Lo referente al ‘merito’, ‘conveniencia’ u ‘oportunidad, tiene especial —
pero no unica— trascendencia en los supuestos en que la actividad de la Administracion

35 Codigo Organico Administrativo, Art. 18: “Principio de interdiccion de la arbitrariedad. Los organismos que conforman el sector
pablico, deberan emitir sus actos conforme a los principios de juridicidad e igualdad y no podran realizar interpretaciones arbitrarias.
/ El ejercicio de las potestades discrecionales, observara los derechos individuales, el deber de motivacién y la debida razonabilidad.”
36 Agustin Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 1, Buenos Aires.
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Publica es de tipo discrecional. Mas no solo los actos emitidos por la Administracion
Publica en ejercicio de su actividad discrecional deben ser oportunos y convenientes:
también deben serlo los emitidos en ejercicio de la actividad reglada.””

Ahora bien, en paralelo con la competencia del 6rgano administrativo, es frecuente echar
mano de la presuncion de legitimidad del acto vy, juntando ambos conceptos, muchas
veces se busca sostener cualquier decision como aceptable o tolerable. Hipotesis que
buscamos combatir y precisamente justifica que debamaos reflexionar sobre la adecuada
motivacion —el raciocino especifico de la cuestion—, que en el fondo es lo Gnico que
legitimara una decision.

Abriendo un breve paréntesis, en algln caso me sorprendid que un funcionario sostuviera
por escrito en un proceso judicial, que para el momento especifico y, segiin manifesto, la
Ley de Propiedad Intelectual habia sido reformada mediante Decreto Ejecutivo,
pretendiendo que ese acto estaria amparado por la presuncion de legitimidad, cuando
resulta evidente, para cualquier entendido, que es absolutamente nula la pretendida
reforma legal por via reglamentaria o simple Decreto. Dicho sea de paso, en la misma
medida podremos argumentar frente a quienes sostienen que nuestra ley interna puede
modificar la norma supranacional o prevalecer frente a ella. Si bien ese ejemplo —
lastimosamente real—, es un extremo, nos sirve a la perfeccion para recapacitar acerca
del limite ético hasta donde puede parapetarse una resolucion bajo el alero de la
presuncion de legitimidad.

Recapitulando v procurando seguir con los elementos que se dejaron enunciados en
lineas anteriores, si bien es indispensable que la resolucion se ajuste a una forma, que
incluya senalar la causa en la que se emite, enunciar los antecedentes y sustentar la
competencia de la Autoridad, ademas justificada en la norma que le faculta a resolver —y
en su caso que la delegacién se haya perfeccionado legalmente®**—, aquello ain no
significa que tengamos delante una resolucion que merezca presumirse legitima.

LA LEGITIMIDAD Y LOS FORMATOS O ESQUEMAS RESTRICTIVOS

La forma de las resoluciones es un asunto que frecuentemente nos preocupa. En general
no suele haber inconveniente en cuanto a las resoluciones de rutina que conceden

37 Miguel Marienhoff, obra citada.

38 Recordemos que, bajo la vigencia del EFJAFE, la delegacion seria valida siempre que se publique en el Registro Oficial. Requisito
de validez que ha sido modificado por el actual Codigo Organico Administrativo, que dispone como suficiente la publicacion por el
medio de difusion institucional (COA Art. 70 Gltimo inciso).
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derechos o aceptan registros, pero si conviene dar un tratamiento diferente a aquellas en
las que se resuelve negar un registro, porque entonces cobra mucha relevancia la correcta
motivacion contenida en el acto v, légicamente, los casos en que se resuelven dos
posiciones contrarias, vale decir, cuando hay controversia. En estos casos, en realidad
debe haber una doble justificacion, esto es, por qué se acepta una posicion y por qué no
son admisibles las otras alegaciones.

En ese sentido, hablando de la forma, la estructura basica de una resolucion puede
repetirse de manera ilimitada en el tiempo, pero siempre el caso debera tener una
motivacion propia, adaptada y coherente con el caso especifico. Ademas, con un anadido
de profunda significacion, como es atender los temas, argumentos v pruebas propuestos
por las partes (en el entendido antes enunciado, de que la motivacién exige mas a la
autoridad en los casos en que existe controversia entre dos intereses contrapuestos). Los
formatos resolutivos tienen el riesgo inmenso de generar resoluciones indebidamente
motivadas y por ello deben evitarse.

Aunque en este punto pueda resultar inconcebible, de hecho me sorprendi algin
momento que un colega -que habia ejercido autoridad-, senalaba con mucha firmeza que
no podemos reclamar que en las resoluciones no se analice, por ejemplo, la notoriedad
(con las consecuencias que esa condicion acarrea para el analisis®). Desde luego seria
ridiculo que quisiéramos que toda resolucion o en cualquier caso deba haber un
considerando al respecto, pero si en aquellos casos en los que se haya alegado como uno
de los puntos en discusion. Esto implica, l6gicamente, que una de las necesidades
primordiales es salir de los moldes, formatos o esquemas restrictivos, vale decir, no se
puede tener tres o cuatro tipos de resolucion y creer que se debe embutir los puntos
discutidos en una forma o tamano que no corresponde al contenido especifico. Luego,
¢qué sucederia si el funcionario deja de resolver sobre un punto esencial como ese? En mi
concepto tendriamos precisamente una resolucion nula, por inadecuada motivacion.

Digamos, entonces, que lo que es correcto para un caso, no se puede adoptar por fuerza
a cualquier otro (aunque en el primero parezca absolutamente pertinente). Asi, un
elemento de juicio aplicable para una marca farmacéutica, como es el reconocimiento de
que en ésta muchas veces se encuentra evocacion al principio activo —o también
podriamos decir, respecto a la forma de aplicacion del producto o la dolencia para la cual
es eficaz—, no tendria razén de incorporarse a una resolucion en la que se discute una
marca para vestimenta, por ejemplo. Sobra decir que en una marca de ropa no

39 Desde lo mas basico, como es el nivel de rigurosidad con el que se analizara el riesgo de confusion o aprovechamiento ilegitimo
de un signo anterior, registrado o no.
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encontraremos alusion al principio activo. Un absurdo de ese tamano, resultaria poco
menos que una burla. Imaginen ustedes, por ejemplo, que el 6rgano administrativo niegue
el registro de lamarca PEPINO —ejemplo hipotético— para prendas de vestir, incorporando
un considerando que alude a la evocacion de un principio activo (tomando el formato de
una marca farmacéutica). Lo mismo diremos, desde luego, si es que sostiene que el
nombre es descriptivo del producto, como si fuese razonable presumir que una prenda de
vestir usualmente se elabora con un producto comestible especifico (o, quién sabe, si
tiene ese aroma o textura, todas hipotesis poco probables). Posiblemente pensaran que
estoy exagerando, pero aquello ha ocurrido®.

LA RAZONABILIDAD SE DEBE ENCONTRAR EN EL ANALISIS DEL CASO ESPECIFICO, NO
EN LAS CITAS GENERALES

Marienhoff nos habla de requisitos esenciales del acto administrativo, de los cuales
depende su validez v eficacia. “Suele hablarse de elementos de la ‘legitimidad’ y de los
elementos del ‘merito” de los actos administrativos. Los primeros relacionaselos con el
cumplimiento de las disposiciones ‘positivas’ atinentes al acto, y los segundos con el
cumplimiento ‘meritorio de sus fines’ Habra cumplimiento meritorio de los fines, cuando el acto
que se emita sea oportuno, conveniente, razonable.”

En realidad este es el tema medular. El caso va a quedar delimitado en los antecedentes,
pero la motivacion realmente va a desarrollarse en los considerandos de la resolucion. En
éstos debe desplegarse el razonamiento conforme a lo que dispone tanto la Constitucion
como el Codigo Organico Administrativo, esto es, no solo la enunciacion o incluso
transcripcion de normas, o principios juridicos, sino, principalmente, la pertinencia o
aplicabilidad de aquellos al caso especifico, esto es, a los hechos bajo resolucion y/o a las
pruebas que obran del expediente.

En este sentido, la Corte Constitucional del Ecuador, ha manifestado:

“..el derecho a la motivacion se considera como un condicionamiento de todas las
resoluciones de los poderes publicos, con el objeto de que las personas puedan conocer
de forma efectiva y veraz las razones que motivaron la emision de una determinada
decision. La motivacion, debe indicarse, no implica la enunciacion dispersa de
disposiciones normativas o de antecedentes de hecho, sino por el contrario, exige un
mayor ejercicio argumentativo en el cual se fundamente la aplicacion de una

“0 Exclusivamente por respeto a las personas, no incluyo los detalles del caso.
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determinada norma juridica a un antecedente de hecho y las conclusiones establecidas
a partir de ello, con lo cual la obligacion de motivar va mas alla de la mera enunciacion
de normas, puesto que conlleva un deber de indagar a partir de los hechos presentados
en el caso, como estos se relacionan con las normas juridicas a partir de un
razonamiento, a mads de explicativo, justificativo.™’

Esto es de gran relevancia porque, lastimosamente, en ocasiones encontramos
resoluciones que citan una norma o jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina y muchas lineas o parrafos que transcriben dichas normas o conceptos —lo que
brinda una apariencia de motivacion—; sin embargo, de pronto omiten mas explicacion del
caso especifico y simplemente pasan a la conclusion, por decir un ejemplo, que la
denominacion solicitada es irregistrable. Es decir, falla en la parte de meérito vy
razonabilidad, porque no explican la forma o motivo por el que la situacion especifica
incurre en el supuesto normativo (en el ejemplo, que la marca carece de fuerza distintiva,
0 que una forma tridimensional no es distintiva). No se puede, entonces, dar por supuesto
0 sobreentendido que el caso incurre en esa situacion.

Hace no mucho tiempo, tuve oportunidad de contrastar tres resoluciones de casos ajenos
(resalto esto, para que no se piense que mi critica se origina en que no me favorecio una
decision). No abordaré detalles, sino exclusivamente voy a realizar un esfuerzo por extraer
conceptos. Los tres casos fueron acerca de marcas para identificar determinados
productos alimenticios —todas en la misma clase internacional- vy en ninguno de los tres
hubo oposicion. En un caso se habia solicitado el registro de una palabra, en combinacion
con un vocablo genérico (nombre de un producto alimenticio de la misma clase) y ademas
con un disefio (esta grafica alegorica, elaborada con colores especificos, aparentemente
con detalles originales vy con elementos decorativos como hojas v lo que podria ser el
cascaron de un producto natural envolviendo la figura central); este registro fue negado®.
Meses mas tarde, otro solicitante aplica por el registro de la misma denominacion junto a
otro disefio (en este caso una grafica alegorica menos detallada, en blanco vy negro, dentro
de una figura geométrica, que también posee caracteres individuales); registro que fue
negado®. En un tercer momento, mas tarde se presentd una solicitud de marca
denominativa, esto es, sin diseno alguno, exactamente de la misma palabra principal que
contenian las dos primeras, sin ningQn tipo de agregado; este registro fue concedido**.

“1 Desarrollo Jurisprudencial de la Primera Corte Constitucional, Centro de Estudios y Difusion del Derechos Constitucional, serie 7,
noviembre 2012 a noviembre de 2015, Quito, 2016; citado en sentencia del 30 de junio de 2021, del Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo.

42 Resolucion SENADI_2019_RS_3961, tramite IEPI-2018-16857.

43 Resolucion SENADI_2019_RS_12908, tramite SENADI-2018-87449.

44 Resolucion SENADI_2020_RS_1041, tramite SENADI-2019-54379.
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Un primer elemento a considerar en cuanto a las resoluciones en referencia es que la
dltima —la que concedid el registro de la marca denominativa—, contiene las
consideraciones “de cajon": identificacion del caso, fechas y nimeros, competencia de la
autoridad, no hubo oposicion, no encontro dificultad alguna y el signo no incurre en las
prohibiciones; en consecuencia, se concede el registro. No habria inconveniente con este
caso si no fuese por el antecedente de los otros dos casos, debido a que involucra
exactamente la misma palabra que fue elemento principal de los otros dos signos
solicitados.

Un segundo elemento, es que las otras dos resoluciones son iguales entre si. En definitiva,
concluyen que el signo solicitado en cada caso esta incurso en la prohibicion de registro
del literal g) del articulo 136 de la Decision 486, en armonia con el numeral 8 del articulo
361 del COESCCI. Esa causal, hay que decirlo, es amplia porque contempla varios
supuestos o hipdtesis, pero podriamos concentrarnos en la expresion cultural de
comunidades indigenas, afroamericanas o locales; cosa que no llego a hacer la autoridad
en su motivacion, que, de hecho, refleja un problema en la motivacion porque, entre varios
supuestos, debemos conocer con certeza cual es la objecion concreta y el razonamiento
especifico. Por tanto, lo que esperariamos es que los considerandos no solo transcriban
la norma de un cuerpo normativo y de otro, asi como un articulo de la Declaracion de las
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indigenas; en otro considerando, el
concepto general acerca de que la marca debe cumplir con la condicion de ser distintiva;
dos interpretaciones prejudiciales en torno al concepto de distintividad; sino,
fundamentalmente, esperariamos encontrar la explicacion de por qué considera que el
signo solicitado (recordemos, denominacion + grafica) incurre en la causal transcrita. Solo
uno de los considerandos —intermedio— se acerca timidamente al punto medular.

Pero, ademas, el contexto de los considerandos revela dos aspectos que en apariencia
fueron analizados: si las marcas tenian fuerza distintiva en si mismas, y si es que se
vulneraba una prohibicion relacionada con la expresion cultural. Lo cierto es que, luego de
una de las citas relativas a la distintividad, el texto simplemente comenta: por tanto, el
signo no es distintivo, sin hacer ninguna reflexion acerca de la denominacion y el grafico,
elementos de la marca solicitada. Esto me parece destacable porque habia dejado
delineado que cada una de las marcas solicitadas tenia una grafica con caracteres
individualizadores, por lo que parece forzado senalar que los dos signos carecian de
aptitud para diferenciar productos en el mercado; v, sobre todo, no se encuentra analisis
alguno al respecto. Luego, lo anterior parece revelar que, en criterio del funcionario, la falta
de distintividad vendria automaticamente a consecuencia de incurrir en la causal senalada
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(a pesar de no ser una causal que cuestione la aptitud distintiva del signo por si solo, como
si ocurre con la genericidad o descriptividad).

Un tercer elemento es que a la palabra a la que se refieren las tres solicitudes, se le
confiere una significacion que va mas alla de la que tiene el vocablo por si solo
(recordemos que las marcas pueden tener palabras con significado o no); es decir, Ano es
igual A+B, sin embargo, se la interpreta como si fuese A+B (a pesar de que en uno de los
casos la solicitud en realidad es A+D —aunque D sea el nombre de un producto—, pero
nada de eso fue analizado).

Como quedo senalado, las tres solicitudes aludian exactamente a la misma palabra (A),
salvo que las dos primeras contienen una grafica que subjetivamente permitiria pensar
en un concepto que se forma con dos vocablos (A+B), pero curiosamente ese segundo
vocablo no es parte de la denominacion solicitada en ninguno de los tres expedientes.
Luego, en el contexto de la resolucion, parece que a la parte grafica se le da un peso mayor,
ya que el propio considerando central senala que la palabra esta en quechua vy significa
cabeza; por ese motivo, la resolucion senala que es una terminologia de uso comdn. Aqui
tenemos un problema, primero porque considera que la palabra quechua es de
conocimiento generalizado y, por otra parte, que por el solo hecho de tener una traduccion
al castellano, deberia excluirse o considerarse falta de distintividad. Me permito, desde
luego, cuestionar que eso sea asi, especialmente porque resulta que unos meses
después, se concedio el registro sobre esa palabra (A), demostrando de esa forma que ni
es carente de distintividad, ni es de uso comun, ni encontro afectacion de la cultura local
0 una de sus expresiones, pues va no realizd la vinculacion de A+B, que es lo que

200

“contamind” la interpretacion de los otros casos.

El cuarto elemento que rescato es que resulta contradictorio que, a diferencia del tercer
caso que concede el registro, en las dos primeras resoluciones la parte denominativa sea
subestimada v hasta calificada como de uso comin (aspecto que no esta sustentado,
salvo en la ligera afirmacion de tener un significado en quechua); lo que en principio
llevaria a pensar que esa falta de distintividad de la palabra por si sola —en caso de que
haya esa debilidad o carencia distintiva— podria suplirse con un grafico distintivo (indiqué
previamente que el grafico posee caracteristicas individuales, en cada caso). De manera
que el grafico especifico, deberia haber sido objeto de un mejor analisis o razonamiento,
porque en opinion de este autor, la consideracion fue muy ligera al vincular ese dibujo con
una apropiacion cultural. Esto es, no podria darse la calificacion con el sobreentendido de
que no es un dibujo original, incluso objeto de proteccion de Derecho de Autor; ni siquiera
hubo juicio acerca de la originalidad (recordemos que los dibujos pueden ser marcas y
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estar en combinacién con palabras). La calificacién del disefo especifico como una
propiedad cultural de una comunidad especifica, requeriria de una base probatoria
adecuada (mas alla del imaginario colectivo que posee una serie de elementos culturales
no de propiedad exclusiva de una persona o grupo vy, desde luego, las marcas pueden
tomar elementos culturales). Debo decir, no veo manera para que alguien pueda
objetivamente afirmar que ese dibujo (noten que los dos son diferentes entre si),
constituyen LA REPRODUCCION de una expresion especifica de la cultura (a lo sumo,
serian una alusion o representacion arbitraria). En una analogia, la representacion de un
sol (inti), dificilmente podria objetarse como marca, a titulo de que los pueblos aborigenes
lo consideraban una deidad.

El problema de motivacion, entonces, se centra en que la parte grafica no fue realmente
analizada, pues bien podria ser entendido como el dibujo caricaturesco de un rostro con
decoraciones a su alrededor (en uno de los casos, enmarcado en lo que yo llamo una
especie de cascaron), pero sobre todo destacando que tienen particularidades. Siendo asi,
en realidad es cuestionable que ese dibujo pueda ser catalogado como una apropiacion
cultural, sin que haya constancia de cual es la grafica o diseno que ha sido apropiado.

Desde luego es correcto que en el tercer caso la autoridad haya considerado solo el
vocablo que forma parte de la marca solicitada (mal podria ir mas alla del signo tal y como
fue solicitado). No obstante, es llamativo que en los dos primeros casos no lo haya
considerado igual, incluso cuando sabemos que en las marcas mixtas prevalece la parte
denominativa, porque tiene la virtud de ser pronunciada y servir como identificativo verbal
de la marca, al tiempo que los dibujos suelen ser alegorias 0 adornos que se incorporan,
pero regularmente no son lo mas importante de un signo distintivo. Me pregunto si la
autoridad revisara qué tan autoctonos o simbalicos son los dibujos que se acompanen a
cualquier marca. Entonces, tenemos la paradoja de que la palabra por si sola resulta ser
registrable, pero la misma cuando estuvo incorporada en signos mixtos, no lo fue. Sin
duda es una contradiccion evidente que no encuentra explicacion suficiente en la
motivacion de cada una de las resoluciones.

EXIGENCIA DEL SILOGISMO JURIDICO.

Como sabemos, la resolucion supone un silogismo juridico. En la premisa mayor tenemos
la norma que contempla una hipétesis y una consecuencia, mientras que en la premisa
menor debe circunscribirse el caso concreto, para poder llegar a la conclusion coherente
con ambas premisas. De alli que, mas alla de encontrar varias normas, citas doctrinarias
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o jurisprudenciales, es indispensable establecer como es que el caso especifico queda
subsumido en dichas normas o conceptos; como dice la norma constitucional, debemos
encontrar la explicacion de la pertinencia de su aplicacion a los antecedentes de hecho.
Por eso es exigible la razonabilidad y es, realmente, |a parte en |a que tiene que esforzarse
mas el 6rgano administrativo, porque la transcripcion de normas o citas jurisprudenciales
son relativamente comunes v sencillas, lo que llamariamos “de cajon”, mientras que la
argumentacion del caso especifico estara en esa explicacion de como se subsume el caso
especifico a los conceptos generales y a la norma aplicable. Tenemos, entonces, dos
situaciones: la correcta interpretacion de la norma y la adecuacion del caso a la hipotesis
contenida en la norma.

Esa concatenacion de los conceptos legales o doctrinarios aplicables a los hechos o a las
pruebas es la explicacion fundamental que debe estar cargada de racionalidad, esto es,
como se aplica la norma al caso especifico. En ocasiones se han encontrado resoluciones
que, por ejemplo, recogen muy bien los conceptos de denominacion genérica o descriptiva
y, tipicamente, las citas jurisprudenciales acerca de las preguntas que sirven para
establecer cuando tenemos un vocablo de ese tipo, es decir, “;qué es?" y “scomo es?”,
respectivamente; no obstante, en muchos de los casos, no se encuentra la aplicacion de
esa pregunta al caso especifico. Entonces, no basta conocer qué es un término genérico
y tampoco es suficiente extender la cita sobre la pregunta que ayuda a identificar esos
términos (aspectos que normalmente son conocidos por los profesionales que practican
en este campo) vy, menos adn, extenderse en varias interpretaciones perjudiciales que
califican como irregistrable uno de esos términos, pues si no se demuestra que, al aplicar
dicha pregunta, se contesta espontaneamente con la palabra en cuestion, tendremos una
resolucion inmotivada.

Lo que puede suceder, entonces, es que la resolucion omita esa parte principalisima de la
explicacion vy, sin embargo, pase a concluir que en el caso es aplicable la causal de
irregistrabilidad de denominaciones exclusivamente genéricas —en el ejemplo
mencionado—. En ocasiones me he preguntado como es que en un mismo texto se
describe esa explicacion tedrica, pero la practica refleja precisamente lo contrario, esto es,
que no puede demostrarse que la respuesta a las preguntas de qué es o como es, no
reflejen dicha genericidad o descriptividad, seglin el caso. Dicho sea de paso, es muy
improbable que un mismo vocablo sea genérico y descriptivo al mismo tiempo, por lo que
también es importante la diferenciacion de cual es la condicion que afecta a una palabra
en especifico y como puede sustentarse esa apreciacion. Tengo en mente, por ejemplo,
ciertos casos de denominaciones compuestas en las que resultaba ciertamente
improbable que pueda sostenerse una condicion de ese tipo, respecto de la combinacion
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de los dos vocablos. De alli que sea importante que también los funcionarios manejen
conceptos paralelos, como podrian ser la debilidad marcaria o la evocacion, que pueden
conducir a una conclusion diferente.

En otro ejemplo, diremos que sabemos que ciertas particulas pueden considerarse de
“uso comun”, mas alla de que sea un concepto no propiamente definido en la ley, sino a
nivel doctrinario y jurisprudencial. En ese sentido, desde hace muchos anos el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina habia definido que se catalogue como tal, si esta presente
en seis 0 Mas registros de diferentes titulares. Lo que debe recoger una resolucion, en esa
hipotesis, es la demostracion de que efectivamente existe ese nimero o mas de marcas,
para asi poder abordar el caso especifico en el que pueda reconocerse una particula o
vocablo de esa indole. Mas, si el funcionario encuentra dos o tres ejemplos, estaremos
frente a una falta evidente en la motivacion y la consecuente arbitrariedad de catalogar el
caso en el supuesto recogido como base tedrica.

En este punto, resulta fundamental que los funcionarios consideren adecuadamente las
alegaciones efectuadas por las partes involucradas en un proceso. Me niego a creer que
los funcionarios no revisen y analicen los alegatos de las partes que, mas bien, son fuente
fundamental para la correcta motivacion de las resoluciones. Desatender lo expuesto por
las partes, no solo que significaria omitir un trato de igualdad ante la ley vy el debido
respeto que merece el administrado, sino, sobre todo, incumplir la obligacion de analizar
los aspectos propuestos en la controversia. Lastimosamente, las normas parecerian
permitir que la autoridad seleccione los aspectos que considera principales para resolver,
sin embargo, no excluye la obligacion ética respecto de temas que resulten determinantes
en funcion de lo expuesto por una de las partes.

El area de propiedad intelectual es muy rica en desarrollos doctrinarios v, ciertamente, no
todo lo vamos a encontrar en una norma especifica. De alli que debo senalar mi
inconformidad por la posicion que, algunas veces, se adopta en determinadas
resoluciones. Pensemos, por ejemplo, que se manifieste que no existen las marcas
seriadas o familias de marcas, porque no estan definidas en las normas. Pues lo cierto es
que he visto situaciones asi, por ejemplo, no comprender lo que puede ser una marca
secundaria (entendido que puede haber una principal) y sefalar simplemente que eso no
esta previsto en las normas o que acaso el compareciente se quiere referir a marcas
derivadas; bajo ese argumento, también nos diran que no existen las marcas paraguas.
Es importante, entonces, que también exista una correcta aplicacion de criterios
comprensivos de parte de quienes elaboran las resoluciones, es decir, que haya amplitud
en la mentalidad y comprension de lo que se esta solicitando o argumentando.
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Paradojicamente, en tanto se aleja del sentido normativo, en mas de una resolucion habia
encontrado que se calificaba el legitimo interés de una empresa X, bajo el argumento de
que si bien no estaba en el sector industrial al que aludia la marca cuya cancelacion
perseguia el actor, a futuro en cualquier momento la compania podria modificar su objeto
social (ni siquiera un analisis acerca de si esa modificacion del objeto social ya se hubiera
producido)*. Indudablemente no se midi6 la consecuencia de que, entonces, cualquier
empresa tendria legitimo interés para cancelar una marca de cualquier tipo de producto o
servicio, reduciendo el legitimo interés a la existencia de una solicitud de registro, sin mas
consideraciones de contexto. En ese punto, uno realmente se pregunta si es que hay un
compromiso con la seguridad juridica o solamente se resuelve para el caso especifico. Es
necesario, entonces, ir rectificando determinados precedentes poco reflexivos o faltos de
suficiente raciocinio.

Ya cerrando este grupo de situaciones curiosas v, respecto al concepto previamente
mencionado acerca de que se resuelvan los aspectos sometidos a decision, recuerdo hace
mucho tiempo un caso de infraccion®®. En dicho caso habiamos formulado cinco
pretensiones, supongamos que fuese A, B, C, X v Y. Al resolver, se rechazo por completo
confundiendo dos de los aspectos, como si dijeramos que no procede porque no se puede
sumar B+X, cuando cada una tenia su propia fundamentacion y de todas formas sin
motivar nada sobre las otras peticiones. Luego, lo mas indignante del caso, fue que, para
una resolucion casi ininteligible, se tardaron tres meses. ;Qué resultaba de aquello? Un
beneficio inmerecido para el infractor.

Asi, lastimosamente, también los tiempos de demora suelen ser un mal endémico de
nuestro medio, al punto que a empresas y personas extranjeras les parece casi
inconcebible. Como les habia mencionado brevemente al inicio de estos parrafos, en aquel
Caso vergonzoso, tuvimos que interponer un recurso v el ofrecimiento del funcionario fue
resolverlo en un mes. Me parece que al cabo de dos anos, efectivamente el caso fue
resuelto.

Hace pocos dias, entre esas cosas que se leen en redes sociales, encontré esta frase
atribuida a Ana Frank: Lo que se ha hecho no se puede deshacer, pero se puede evitar que
ocurra de nuevo.

45 Resolucion No. 922-2013-CPI-1S, dentro del tramite 12-1776-AC-1S.
“6 Providencia sin nimero del 31 de enero de 2006, dentro del expediente No. 491-2005 WUR.
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CONCLUSIONES

En Ecuador se encuentra garantizado a nivel constitucional que las resoluciones deban
estar correctamente motivadas.

No solo la ausencia completa de motivacion, sino también la inadecuada motivacion,
acarrean nulidad absoluta de un acto administrativo, conforme a la sancion que la propia
Constitucion establece.

Es derecho de los administrados ser escuchados vy que su argumentacion sea
considerada, incluso abordando en la resolucion los aspectos propuestos por las partes
enfrentadas en un proceso.

No basta que en el texto de una resolucion encontremos varios considerandos, para
sostener que la resolucion se encuentra motivada. Tampoco la competencia del drgano
administrativo supone un blindaje por la presuncion de legitimidad, toda vez que su
actuacion no puede ser arbitraria, sino ajustada a las normas especificas atinentes al
asunto resuelto.

Mas alla de la presuncion de legitimidad, es exigible que un acto administrativo se
encuentre racionalmente motivado, pues solamente aquello garantizara su legitimidad.

La debida motivacion cobra mayor importancia en los casos en que se niega el
reconocimiento de un derecho vy cuando existe controversia entre dos partes con
pretensiones contrarias.

Los formatos resolutivos tienen el riesgo inmenso de generar resoluciones
indebidamente motivadas vy, por ello, deben evitarse.

La razonabilidad se debe encontrar en el analisis del caso especifico, no en las citas
generales. Sin fundamentacion adecuada de como el caso se subsume dentro de la
norma, no puede existir motivacion adecuada.

Para el caso de marcas mixtas, dado el caso de cuestionarse la aptitud distintiva de un
vocablo, debera igualmente motivarse esa situacion con analisis suficiente v, si es que el
signo posee elementos graficos, también estos deberian ser objeto de un analisis
pertinente para determinar su cualidad distintiva y, de ser el caso, la circunstancia de
encontrarse impedidos de ser registrados.
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La correcta formacion del silogismo juridico supone citar la norma como postulado mayor,
mientras que el analisis de los hechos especificos como premisa menor, con su
explicacion de cémo se subsumen esos hechos a los supuestos normativos, para que
pueda aplicarse la consecuencia legal que impone la norma.

Otros aspectos relevantes a considerar son la apertura de conceptos de los funcionarios,
su capacidad de comprension de las alegaciones de las partes, mantener sindéresis entre
las peticiones y la resolucion, y, sobre todo, guardar consideracion también con la demora
de los tramites.
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