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DICTAMEN N° 003-2018

Reclamo interpuesto por INDUALCA S.A. contra la Republica del Ecuador - Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, por presunto incumplimiento de
los articulos 4, 35 y 36 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina; y los articulos 127 y 128 de la Decision 500, con motivo de la
expedicién de la Sentencia de fecha 21 de octubre de 2014 y la providencia de
fecha 16 de enero de 2017, dentro del proceso No. 17811-2013-4415

Lima, 20 de diciembre de 2018

. SUMILLA.-

1] La empresa INDUALCA S.A. (en adelante, “la reclamante”) presenta ante la Secretaria
General de la Comunidad Andina (en adelante, “SGCAN”) reclamo contra la Republica
del Ecuador (en adelante, “la reclamada”) por presunto incumplimiento de los articulos
4, 35 y 36 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
(en adelante, “TCTJCA”) y los articulos 127 y 128 de la Decisién 500, con motivo de la
expedicion de la Sentencia de fecha 21 de octubre de 2014 y la providencia de fecha
16 de enero de 2017 del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1,
dentro del proceso 17811-2013-4415.

2] El presente Dictamen se emite en el marco de lo dispuesto en el articulo 25 del
Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y conforme a la
estructura sefialada en el articulo 21 de la Decision 623.

Para nosotros la Patria es América
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ll. RELACION DE LAS ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO (ANTECEDENTES).-

3] Con fecha 3 de septiembre de 2018 se recibié por parte de la empresa INDUALCA
S.A., el reclamo por el incumplimiento sefalado en el parrafo [1] del presente
Dictamen, asi como sus anexos.’

4] Mediante Comunicacion SG/E/SJ/1742/2018, de fecha 10 de septiembre de 2018, se
requirid a la reclamante que subsanara los requisitos de admisibilidad referidos a: i) la
identificacion o descripcion clara de las medidas o conductas que constituyen el
presunto incumplimiento al ordenamiento juridico comunitario; ii) la identificacion de las
normas presuntamente incumplidas; iii) la fundamentacion de las razones por las que
la reclamante considera que las medidas o conductas reclamadas constituyen un
incumplimiento de la normativa comunitaria; iv) la representacién y mandato legal; y, v)
la declaracion de no haber acudido simultaneamente y por la misma causa ante un
Tribunal Nacional. Sin perjuicio de lo anterior, se requiri6 ademas que presente copia
del Recurso de Casacion No. 102-2015 de la Corte Nacional de Justicia, copia de la
sentencia y la aclaracion a esta; asi como el Auto, Providencia o Sentencia en la cual
se verifique que dicho proceso ha concluido y se ha archivado; y, que remita copia de
la “Resolucién favorable Nro. 371 — 2004 — JP — Tutela Administrativa de los Derechos
de Propiedad Intelectual, emitida por la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual del
IEPI y ratificada por el Tribunal de Apelaciones”, sefalada en el numeral 6.10 del
acapite de anexos. Para dichos efectos, la SGCAN concedié a la reclamante un plazo
de quince (15) dias habiles.

5] Mediante comunicacién de fecha 26 de septiembre de 2018, la reclamante remiti6 a la
SGCAN el escrito de respuesta a la comunicacion SG/E/SJ/1742/2018 de fecha 10 de
septiembre de 2018 y nueve archivos electronicos?.

6] Mediante Comunicacion SG/E/SJ/1918/2018 de fecha 3 de octubre de 2018, la
SGCAN determind, luego de la evaluacion correspondiente, que la reclamacion
presentada por la reclamante se encontraba completa y conforme a lo dispuesto en el
articulo 16 de la Decisién 623, y admitié a tramite el reclamo®.

71 Mediante Comunicacion SG/E/SJ/1919/2018 de fecha 3 de octubre de 2018, la
SGCAN corrio traslado a la Republica del Ecuador del reclamo presentado por la
reclamante, otorgandole un plazo de treinta (30) dias calendario para su contestacion.
Asimismo, mediante Comunicacion SG/E/SJ/1920/2018 de la misma fecha, la SGCAN

Tal como se indicé en la Comunicacion No. SG/E/SJ/1742/2018 de fecha 10 de septiembre de 2018, emitido por la
Secretaria General de la Comunidad Andina, el documento sefialado en el numeral 6.10 “Copia certificada de la
Resolucion favorable Nro. 371-2004-JP-Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual, emitida por la
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual del IEPI y ratificada por el Tribunal de Apelaciones” no fue remitido a la
Secretaria General. Ademas, el documento sefialado en el numeral 6.15, “Original de la Pericia TECNICO CONTABLE
de tipo particular realizada por la perito independiente Mcs. Ing. Lourdes Urbano” esta incompleto, ya que faltan dos
documentos del Anexo B.3, que son: “RECURSO DE CASACION N° 102-2015 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA”; vy,
“ACLARACION A LA SENTANCIA (SIC) — RECURSO DE CASACION N° 102-2015 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA”.
Conforme el detalle de archivos adjuntos del correo de 26 de septiembre de 2018, 16:52, los documentos electronicos
son: “5.- ACLARACION A LA SENTENCIA (SIC) RECURSO DE CASACION NO. 102-2015 CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA.pdf”; “6.- PROVIDENCIA DEL 16 DE ENERO DEL 2017 — JUICIO NO. 17811-2013-4415.pdf"; “7.-
PROVIDENCIA EN LA QUE SE DISPUSO LA NUEVA NUMERACION DEL PROCESO..pdf"; “8.- DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION Y CARNET PROFESONAL DEL ABOGADO PATROCINADOR.pdf’; “ESCRITO DE
COMPLEMENTACION, ACLARACION, SUBSANACION Y REMISION DE DOCUMENTOS..pdf"; “1.- RESOLUCION
FAVORABLE NRO. 371-2004-JP — TUTELA ADMINISTRATIVA.pdf’; “2.- RESOLUCION FAVORABLE EMITIDA POR EL
TRIBUNAL DE APELACION DEL IEPI — TRAMITE NO. 07 — 1462 RA-1S.pdf’; “3.- ORIGINAL PERICIA TECNICO
CONTABLE — MCS. LOURDES URBANO.pdf”; y, “4.- RECURSO DE CASACION N°102-2015. CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA.pdf”

Sin perjuicio de ello, se dejé constancia que no se adjunté copia del Recurso de Casacion No. 102-2015; en ese sentido,
la SGCAN dispuso a la reclamante que presente copia de todo lo actuado en el expediente antes sefialado (escritos
presentados por todas las partes, providencias, etc.) luego de la emision de la sentencia del 21 de octubre de 2014, para
efectos del andlisis correspondiente sobre las cuestiones de fondo.
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8]

(9]

[10]

(1]

V.

remitié el referido reclamo a los demas Paises Miembros, a fin de que presenten los
elementos de informacion que estimaran pertinentes.

Mediante Oficio Nro. MCEI-SDYNC-2018-0117 de 26 de octubre de 2018, recibido via
electrénica en la misma fecha, la Republica del Ecuador solicitdé una prérroga de
treinta (30) dias calendario, adicionales al plazo concedido por la SGCAN, para
presentar contestacion al reclamo.

Mediante Comunicacion SG/E/SJ/2076/2018 de fecha 30 de octubre de 2018, la
SGCAN comunic6 a la Republica del Ecuador la concesion de la prorroga solicitada;
sin perjuicio de lo cual, le solicité que remita el documento que acredite la designacion
del funcionario que suscribid el pedido de prorroga. Asimismo, mediante
Comunicaciones SG/E/SJ/2077/2018 y SG/E/SJ/2078/2018, ambas del dia 30 de
octubre de 2018, la SGCAN inform¢ a la reclamante y a los demas Paises Miembros,
respectivamente, sobre la concesion de la prorroga.

Mediante Oficio No. MCEI-SDYNC-2018-0139 de fecha 30 de noviembre de 2018 y
sus Anexos*, recibido en esta Secretaria General en la misma fecha, la Republica del
Ecuador presentd su contestacion al Reclamo; la cual fue puesta en conocimiento a
la reclamante y a los demas Paises Miembros mediante Comunicaciones
SG/E/SJ/2317/2018 y SG/E/SJ/2318/2018, respectivamente, ambas de fecha 3 de
diciembre de 2018.

IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS O CONDUCTAS MATERIA
DEL RECLAMO.-

La reclamante sefiala que la Republica del Ecuador, especificamente, el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, incumplié su obligacién de aplicar en
la sentencia de fecha 21 de octubre de 2014 y la providencia de 16 de enero de
2017, dentro del proceso No. 17811-2013-4411, la interpretacion prejudicial No. 04-
IP-2013, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante,
“TJCA”), en lo relativo a los elementos que se deben tomar en consideracion para la
liquidacion de dafios y perjuicios ocasionados por una conducta de competencia
desleal por parte de ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS
C.A. (en adelante, “ECUAQUIMICA”). Por lo anterior, sostiene que se han vulnerado
las siguientes normas del ordenamiento juridico andino®:

(i) los articulos 4, 35 y 36 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina; vy,

(ii)los articulos 127 y 128 del Estatuto de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (Decision 500).

ARGUMENTOS DE LAS PARTES.-

1. Argumentos de la Reclamante:

* Los Anexos del Oficio No. MCEI-SDYNC-2018-0139 presentado por la Republica del Ecuador fueron los siguientes: 1.
Acuerdo Ministerial 036-2017 de 26 de octubre de 2017; 2. Accion de personal que acredita el cargo del Subsecretario de
Defensa y Normatividad Comercial; 3. Escrito, sin nimero, de 31 de octubre de 2018 remitido por el Tribunal Distrital de
lo Contencioso Administrativo; 4. Oficio No. MCEI-SDYNC-2018-0113 de 17 de octubre de 2018; y, 5. Oficio No. MCEI-
SDYNC-2018-0114 de 17 de octubre de 2018.

5 Escrito de reclamo de la empresa INDUALCA S.A., p. 6.
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[12]

[13]

[14]

(18]

En el escrito de reclamo, recibido el 3 de septiembre de 2018 y en el escrito de
subsanacion, recibido el 26 de septiembre de 2018, la reclamante alegd el
incumplimiento de los articulos 4, 35 y 36 del Tratado de Creacion del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina; y, los articulos 127 y 128 de la Decision 500, sobre
la base de los siguientes argumentos:

1.1. El alegado incumplimiento del articulo 35 del Tratado de Creacién del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del articulo 127 de la
Decision 500:

La reclamante sefiala que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1
del Ecuador habria incumplido su obligacién de aplicar la interpretacion prejudicial
No. 04-1P-2013, emitida por el TICA, en la sentencia de fecha 21 de octubre de 2014
y posteriormente en la providencia de fecha 16 de enero de 2017, dentro del proceso
17811-2013-4415, en lo relativo a los elementos que se deben tomar en
consideracion para la liquidacién de dafos y perjuicios ocasionados por una
conducta de competencia desleal. Asi, la reclamante sefala:

“Si bien existen varios cuestionamientos que pueden realizarse a la sentencia
emitida por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, no
corresponde en esta instancia analizar los mismos, con excepcion del que me
lleva a la presentacién de este reclamo, y que tiene que ver con la falta de
adopcién en la sentencia del juez consultante de la interpretacion prejudicial
obligatoria integra o total dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina en lo relativo a los elementos que se deben tomar en cuenta por parte de
Juez para la liquidacion de los dafios y perjuicios ocasionados.

(...) el procedimiento para determinar el monto establecido como indemnizacién
de dafios y perjuicios, estuvo alejado de los parametros establecidos por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretacion prejudicial,
circunstancia que afecté los intereses de la compafiia INDUALCA S.A., es decir
afectdé su patrimonio, al no recibir la indemnizaciéon legal y real que le
correspondia por dafios y perjuicios.

(...) El juez consultante no dispuso como era su deber y omitié en la providencia
de fecha 16 de Enero del 2017 (SIC), disponer que el perito efectie la
liquidacion de dafios y perjuicios tomando en cuenta los pardmetros fijados en la
Interpretacion Prejudicial (...).”

La reclamante manifiesta que si bien “los criterios sefialados en la Decision 486 para
calcular la indemnizacién de dafios y perjuicios, no son taxativos, es importante
destacar que aquellos previstos en el Articulo 243 de dicha Decision Andina, son
obligatorios.” ” Ademas, que el Tribunal Nacional “NO TOMO EN CUENTA LA
INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA, RESPECTO DE LA CUAL NO HACE NINGUNA
REFERENCIA.” ® (El énfasis es propio del texto que se cita)

Asimismo, respecto a los elementos de la Interpretacion Prejudicial que el juez
nacional no habria tomado en cuenta en la sentencia del 21 de octubre de 2014, la
reclamante preciso lo siguiente:

® Escrito de reclamo de la empresa INDUALCA S.A., pp. 5y 6.
" Escrito de subsanacion de la empresa INDUALCA S.A., p. 2.
8 Escrito de subsanacion de la empresa INDUALCA S.A., p. 2.
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“Precisando algunos de los elementos de la interpretacion prejudicial no tomados
en cuenta por el Tribunal Distrital de los Contencioso Administrativo N° 1 de
Ecuador, tenemos que no considerd el andlisis realizado por el Tribunal Andino
sobre el aprovechamiento de la reputacién ajena y la dilucibn de la marca
notoriamente conocida [...] El juez nacional no tomé en cuenta el andlisis de la
interpretacion prejudicial sobre el riesgo de dilucién, evidenciado cuando en la
parte considerativa de la sentencia expresa que el infractor ha realizado actos de
competencia desleal al haber comercializado un producto que contiene
pentaclorofenol, prohibido de importarse y comercializarse en el Ecuador,
utilizando la marca MADEROL (...).”*

6] La reclamante indica que la providencia de fecha 16 de enero de 2017, dispuesta a
efectos de que, en ejecucidon de sentencia, se efectie la liquidacion de danos y
perjuicios es una continuacion del incumplimiento detectado en la sentencia del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la Republica del Ecuador; puesto
que dicha providencia no tomaria en cuenta los parametros establecidos en la
interpretacion prejudicial del TJCA.™

171 Como consecuencia del incumplimiento alegado, la reclamante sefiala que no recibid
la cantidad real por concepto de dafos y perjuicios, puesto que el informe del perito
designado por el juez nacional no contempla lo ordenado en la Interpretacion
Prejudicial del Proceso 04-1P-2013. Adicionalmente, sefiala que dicho informe pericial
tiene incongruencias de calculo."

18] Por otro lado, la reclamante alega que el juez consultante no habria dado
oportunidad a la reclamante para que aporte informacién sobre la cuantia de los
danos y perjuicios ocasionados; manifestando lo siguiente:

“[...] el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresamente sefialé en su
sentencia, refiriéndose al afectado por la infraccion, que ‘Este_debera aportar
igualmente la cuantia de los dafios y perjuicios en referencia o, al menos, las
bases para fijarla’. Sin embargo, el juez consultante nunca dio la oportunidad a
la compafia INDUALCA S.A., afectada por los actos de competencia desleal
(...), de que aporte informacién sobre la cuantia de los dafios y perjuicios
ocasionados, incumpliendo de esta manera la dispuesto en la sentencia de
interpretacion prejudicial.”'? (El subrayado y las negrillas son propias del texto
que se cita)

1.2. El alegado incumplimiento del articulo 4 y 36 del Tratado de Creacion del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y del articulo 128 de la
Decision 500:

9] La reclamante alega que la Republica del Ecuador incumple el articulo 4 del
TCTJCA, puesto que dicho articulo establece dos tipos de obligaciones de los Paises
Miembros, las de hacer y las de no hacer, implicando ambas la obligacion de los
Paises Miembros de respetar el ordenamiento juridico andino. Asi, el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo No. 1 estaba obligado a adoptar la interpretacion
prejudicial 04-1P-2013, conforme a lo dispuesto en los articulos 4 y 36 del TCTJCA y
en el articulo 128 de la Decision 500.

° Escrito de subsanacion de la empresa INDUALCA S.A., p. 2.

"% Escrito de subsanacion de la empresa INDUALCA S.A., p. 3.

"' Escrito de reclamo de la empresa INDUALCA S.A., pp. 5, 6, 8,9. 10y 11.
'2 Escrito de reclamo de la empresa INDUALCA S.A., p. 4.
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2. Argumentos de la Reclamada:

20 En el escrito de contestacion al reclamo, la reclamada senal6 que “(...) el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (SIC) interpreta las normas
consultadas sin referirse ni analizar el caso especifico del cual emana la consulta, y
que el Juez Nacional en este caso nosotros, el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo debemos utilizar esa interpretacion de la norma comunitaria en la
emision de la sentencia. Mientras este precepto se cumpla, el articulo 4 del Tratado

de creacion del Tribunal no sera violentado”™.

21] La reclamada sefiala que la sentencia emitida por el juez nacional ordena que se
liquiden los dafos y perjuicios, de acuerdo a lo previsto en el articulo 303 de la ley de
propiedad intelectual ecuatoriana. Dicho articulo incluye la norma comunitaria y va
mas alla, con parametros mas amplios para el calculo de la indemnizacion de dafios
y perjuicios, en comparacion con la norma comunitaria.

221 Asimismo, la Republica del Ecuador sefiala que la reclamante estuvo conforme con
la sentencia que acogio la interpretacioén prejudicial emitida, puesto que no interpuso
recurso de casacion.

23] Respecto a la providencia de fecha 16 de enero de 2017, la reclamada indica lo
siguiente:

“La providencia de fecha 16 de enero de 2017, ordena literalmente ‘...Desighase
en calidad de perito calificado por el Consejo de la Judicatura a Méndez Jarrin
Yolanda (...) quién tomara posesion de su cargo el dia 19 de enero del presente
afo, a las 10h00, concediéndole el termino de 15 dias para que presente su
respectivo informe, conforme lo solicitado en sentencia emitida el 21 de octubre
del 2014 por el Tribunal Contencioso Administrativo, (...)".” (SIC)

[24] Por otro lado, respecto a los informes periciales, la reclamada sefal6 lo siguiente:

“10. Respecto de los informes periciales a los que INDUALCA hace referencia en
su demanda de Incumplimiento es importante anotar que el peritaje de la perito
Yolanda del Carmen Méndez Jarrin, fue objeto de error esencial por parte de
INDUALCA con alegaciones que se concentraron en impugnar el porcentaje con
el que se debe calcular el valor de las regalias, y no en ninguna otra alegacion,
como las que ahora se traen en la demanda de Incumplimiento.

En el proceso correspondiente del error esencial, dentro de la prueba INDUALCA
no probd dicho error esencial en el peritaje y ampliacién como le correspondia
hacerlo, por lo que el peritaje de Yolanda del Carmen Méndez Jarrin se aceptd
como valido ya que la mencionada profesional si justific6 ampliamente su
informe pericial y su ampliacion. Contra el auto correspondiente INDUALCA no
ejercio ninguno de los recursos previstos por la Ley.

Cabe mencionar que el peritaje del Dr. Marco Vinicio Guerra al que hace
referencia INDUALCA en su demanda de Incumplimiento es un peritaje privado,
gue no habia por qué analizar ni acatar mucho mas aun cuando en el error
esencial INDUALCA no pudo probar lo que el peritaje del Dr. Marco Vinicio
Guerra sostiene.” (SIC)

'3 Oficio Nro. MCEI-SDYNC-2018-0139, mediante el cual la Republica del Ecuador contesta el reclamo presentado por la
empresa INDUALCA S.A., Anexo 3 (Escrito del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo), pp 1y 2.
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[25]

[26]

[27]

(28]

[29]

[30]

[31]

EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL SOBRE EL
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMUNITARIAS.-

Respecto alas cuestiones de procedimiento.-
1.1. Competencia de la Secretaria General para conocer del presente asunto:

De conformidad con lo sefalado en el articulo 25 del Tratado de Creacion del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el articulo 13 de la Decision 623
(Reglamento de la Fase Prejudicial de la Accidon de Incumplimiento), la SGCAN es
competente para conocer de las reclamaciones por incumplimiento de la normativa
comunitaria que le presenten las personas naturales o juridicas que se sientan
afectadas en sus derechos por un Pais Miembro y para resolver cuestiones
reguladas en el ordenamiento juridico andino.

Esta reconocido en el ordenamiento juridico andino y la jurisprudencia andina que en
la accion de incumplimiento se verifica cualquier medida, “sea legislativa, judicial,
ejecutiva, o administrativa del orden central o descentralizado geograficamente o por
servicios, llamense (...) sentencias o0 providencias que puedan obstaculizar la

aplicacion del ordenamiento juridico andino”™.

Asimismo, el TJCA ha sefialado que el juez nacional debe aplicar, al emitir su fallo en
el proceso interno, la interpretacion prejudicial que sea emitida por el TJCA, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 127 del Estatuto del TJCA. Si el juez nacional
incumple dicha obligacién, los sujetos legitimados para el efecto podran acudir al
TJCA, mediante la accién de incumplimiento.™

Al respecto, con fecha 3 de septiembre de 2018, se recibié por parte de la empresa
INDUALCA S.A. un reclamo contra la Republica del Ecuador, por el presunto
incumplimiento de los articulos 4, 35y 36 del TCTJCA y los articulos 127 y 128 de la
Decision 500, con motivo de la expedicion de la Sentencia de fecha 21 de octubre de
2014 y la providencia de fecha 16 de enero de 2017 del Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo No. 1, dentro del proceso 17811-2013-4415, en las
cuales no se habria considerado la Interpretacion Prejudicial No. 04-1P-2013",

En ese sentido, de conformidad con lo expuesto, se advierte que la Secretaria
General es competente para conocer el reclamo planteado.

1.2. Sobre si el reclamo cumple los requisitos del articulo 14 de la Decision 623:

De acuerdo con lo sefalado en las Comunicaciones SG/E/SJ/1742/2018 de fecha 10
de septiembre de 2018 y SG/E/SJ/1918/2018 de fecha 3 de octubre de 2018, el
reclamo cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en el articulo 14 de
la Decision 623.

Por otro lado, si bien la reclamada ha solicitado que “se desestime la denuncia

infundada por improcedente y se ordene el archivo de la misma”"’; no ha objetado el

cumplimiento de algun requisito de admisibilidad en especifico. En virtud a ello, esta

' Sentencia de fecha 8 de diciembre de 1998 del Proceso No. 03-Al-97.

5 Interpretacion Prejudicial de fecha 10 de mayo de 2012 del Proceso No. 149-1P-2011.

'® Emitida por el TJCA, a solicitud del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo del Ecuador, con sede en
Quito, dentro del proceso 17801-2006-15688. La reclamante aclaré, mediante escrito recibido por la SGCAN el 26 de
septiembre de 2018, que actualmente el proceso tiene el nimero Juicio 17811-2013-4415.

"7 Oficio Nro. MCEI-SDYNC-2018-0139, mediante el cual la Republica del Ecuador contesta el reclamo presentado por la
empresa INDUALCA S.A., p. 4.
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SGCAN entiende que la reclamada se encuentra conforme con lo sefalado en las
Comunicaciones SG/E/SJ/1742/2018 y SG/E/SJ/1918/2018.

2. Respecto alas cuestiones de Fondo.-

2.1. El alegado incumplimiento del articulo 35 del Tratado de Creacion del TICA
y el articulo 127 de la Decisién 500, referidos a la adopcién de la
interpretacion prejudicial:

32] El asunto principal del reclamo versa sobre el presunto incumplimiento del articulo 35
del TCTJCA y el articulo 127 de la Decision 500, referidos a la adopciéon de la
interpretacion prejudicial por parte del juez nacional. Dichos articulos sefialan
expresamente, lo siguiente:

“Articulo 35.- El juez que conozca el proceso debera adoptar en su sentencia la
interpretacion del Tribunal.”

“Articulo 127.- Obligacion especial del juez consultante
El juez que conozca del proceso interno en que se formulé la consulta, debera
adoptar en su sentencia la interpretacion del Tribunal.”

[33] Sobre el particular, es pertinente traer a colacién algunos aspectos generales en
cuanto a la adopcién de las interpretaciones prejudiciales del TJCA, por parte de los
jueces nacionales. Al respecto, el TJCA ya se ha pronunciado en el Proceso No. 68-
IP-2014 indicando lo siguiente:

“Aplicar o adoptar la interpretacion prejudicial no significa simplemente hacer una
relacion de la misma en la sentencia, sino que el juez consultante la tome como
el pardmetro interpretativo de la normativa comunitaria aplicable al caso
concreto. Por tal motivo el juez consultante debe hacer lo siguiente:

Acatar de manera integral la Interpretacion Prejudicial. No se puede utilizar la
Interpretacion Prejudicial de manera fragmentaria, es decir, Unicamente sobre
algunas partes de la misma. La obligacién de acatarla es en relacion con todo su
contenido. Se aclara que las conclusiones contenidas en la mencionada
providencia son el reflejo de la parte considerativa de la misma y, por lo tanto, el
juez consultante debe llenar de contenido dichas conclusiones con la parte
motiva de la Interpretacion.

Acatar la Interpretacion Prejudicial de conformidad con el sentido de la misma. El
juez consultante no puede hacer una interpretacion de la interpretacion
prejudicial, o usar fragmentos aislados para validar una posicion contraria a la
gue realmente contiene la providencia. Si el juez consultante encontrara partes
oscuras 0 ambiguas en el texto de la providencia, puede solicitarle al Tribunal la

respectiva aclaracién mediante un escrito en ese sentido”."® (Enfasis agregado)

34] Asimismo, en la Interpretacion Prejudicial del Proceso No. 149-IP-2011, el TJCA
refirio lo siguiente:

“1. Efectos que se desprenden de la expedicion de la interpretaciéon prejudicial.

'® Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2406 del 23 de octubre de 2014.
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[35]

(36]

[37]

Una vez expedida la Interpretacion Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos:

(...)

» El Juez Nacional debera aplicar adecuadamente la interpretacion prejudicial.
(articulo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Aunque
el juez sea de instancia, una vez expedida la interpretacion prejudicial debe
aplicarla en su sentencia. Por lo tanto, el Juez Nacional no sélo debe remitirse a la
interpretacién prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera
integral y de conformidad con el sentido de la misma.

Si el Juez Nacional incumple dicha obligacion, los sujetos legitimados para el
efecto podran acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la
accion de incumplimiento. (Articulo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, segundo pérrafo).

= Obligacién de vigilancia por parte de los Paises Miembros y la Secretaria
General de la Comunidad Andina. Como es tan importante la aplicacion uniforme
de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Paises Miembros y la
Secretaria General, una carga especifica de vigilancia de la labor jurisdiccional
nacional en el campo de la Interpretacion Prejudicial. (...).”'® (Enfasis agregado)

Como se puede observar el juez nacional, al aplicar las interpretaciones prejudiciales
del TJCA, debera acatarlas en relacion con todo su contenido y en conformidad con
su sentido, sin interpretarla ni editarla para validar una posicidon contraria a la que
realmente contiene.

Ahora bien, la reclamante ha sefalado que la Republica del Ecuador habria
incumplido el articulo 35 del TCTJCA vy el articulo 127 de la Decision 500, mediante
la expedicion de la sentencia del 21 de octubre de 2014 y la providencia de 16 de
enero de 2017 emitidas dentro del proceso No. 2013-4415, por el Tribunal Distrital de
lo Contencioso Administrativo No. 01 del Ecuador, a al no acatar la obligacion que
tendria el referido Tribunal de aplicar de forma obligatoria el contenido de la
interpretacion prejudicial No. 04-IP-2013, emitida por el TJCA, en lo relativo a los
elementos que se deben tomar en cuenta por parte del Juez para la liquidacion de
los daios y perjuicios ocasionados. Ello, en virtud a que, a criterio de la reclamada:

e EIl procedimiento para determinar el monto establecido como indemnizacién de
dafnos y perjuicios habria estado alejado de los parametros establecidos por el
TJCA.

¢ El juez consultante no habria dado oportunidad a la reclamante para que aporte
informacion sobre la cuantia de los dafios y perjuicios ocasionados.

Sobre el particular, en las siguientes lineas se analizan dichos aspectos:
2.1.1.Respecto a que el procedimiento para determinar el monto establecido como

indemnizacion de danos y perjuicios habria estado alejado de los parametros
establecidos por el TJCA:

"% Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2069 del 5 de julio de 2011.
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Alegatos de la reclamante

38] La reclamante manifiesta que el procedimiento para determinar el monto establecido
como dafios y perjuicios habria estado alejado de los parametros establecidos por el
TJCA en su interpretacion prejudicial (Proceso 04-1P-2013). Al respecto, a efectos de
sustentar dicho alegato, la reclamante citd, en su escrito de reclamo, el texto del
acapite “La indemnizacién de los danos y perjuicios” de la Interpretacion Prejudicial
04-IP-2013%;

“El mencionado articulo 243 establece los criterios que deberdn tomarse en
cuenta para el célculo de la indemnizacion de los dafios y perjuicios sufridos,
cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el
actor. Este debera aportar igualmente la cuantia de los dafios y perjuicios en
referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Se entiende que sera indemnizable el dafio que, sufrido por el titular, se
encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, sera
indemnizable el dafio emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida
efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneracion de su derecho.
La pérdida en referencia debera ser estimada tomando en cuenta, en lo principal,
el grado de comercializacién de los productos amparados por el signo que no ha
respetado la exclusividad de la marca. En todo caso, si el actor ha demandado
también la adjudicacion en propiedad de los productos resultantes de la
infraccion, asi como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados
predominantemente para cometerla, debera imputarse el valor de tales bienes al
monto de la indemnizacioén que se acuerde (articulo 241, literal e).

Sera igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el
actor habria obtenido mediante la comercializacion normal de sus productos, de
no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las
ganancias a considerar seran las que habrian sido obtenidas en el periodo que
medie entre la ocurrencia efectiva del dafio y el pago de la indemnizacion.

La norma autoriza, ademas, que se adopten otros tipos de criterios como el
monto del dafio indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como
consecuencia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habria tenido
gue pagar por la concesion a su favor de una licencia contractual, teniendo en
cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se
hubiera concedido. “En estos eventos, el juez consultante tendra que tomar en
cuenta el periodo de vigencia del derecho de explotacion, el momento de inicio
de la infraccion y el nimero y clase de las licencias concedidas”. (Proceso 116-
IP-2004. Caso: accion por presunta infraccion del derecho sobre la marca
“CALCIORAL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1172, de 7 de marzo de 2005).”

39] Respecto a los elementos especificos de la Interpretacion Prejudicial que el juez
nacional no habria tomado en cuenta en la sentencia del 21 de octubre de 2014, la
reclamante precisod, en su escrito de subsanacion, lo siguiente:

“Precisando algunos de los elementos de la interpretacion prejudicial no tomados
en cuenta por el Tribunal Distrital de los Contencioso Administrativo N° 1 de
Ecuador, tenemos que no considerd el andlisis realizado por el Tribunal Andino
sobre el aprovechamiento de la reputaciéon ajena y la dilucién de la marca

2 Escrito de reclamo de la empresa INDUALCA S.A., p. 6.
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notoriamente conocida, pues de haberlo hecho no habria emitido un
pronunciamiento tan contradictorio como el de negar notoriedad de las marcas
del reclamante y aceptar parcialmente la demanda en lo relativo a las
pretensiones de competencia desleal y dilucion marcaria, aspecto este ultimo
propio de los signos notorios. El juez nacional no tomé en cuenta el analisis de la
interpretacion prejudicial sobre el riesgo de dilucién, evidenciado cuando en la
parte considerativa de la sentencia expresa que el infractor ha realizado actos de
competencia desleal al haber comercializado un producto que contiene
pentaclorofenol, prohibido de importarse y comercializarse en el Ecuador,
utilizando la marca MADEROL sin autorizacion alguna, ‘diluyendo el valor de
dicha marca’; es decir, si hubiera tomado en cuenta el andlisis de la
interpretacion prejudicial, habria conceptualizado claramente la razén de ser de
las instituciones de propiedad industrial respecto de las cuales se estaba
pronunciando, y que el juez comunitario habia explicado, al interpretar las
normas comunitarias .”%'

401 Asimismo, en su escrito de subsanacion sefialé que la norma aplicada por el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 fue la contenida en el articulo 303 de
la Ley de Propiedad Intelectual®® (norma nacional ecuatoriana), el cual establece
expresamente lo siguiente:

“Art. 303.- La indemnizacion de dafios y perjuicios comprendera las pérdidas
sufridas y el lucro cesante, causadas por la infraccion. La cuantia de los ingresos
no obtenidos, se fijara teniendo en cuenta entre otros, los siguientes criterios:

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

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

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

d) Los gastos razonables, inclusive honorarios profesionales, incurridos por el
titular con relacién a la controversia.”

411 Por otro lado, la reclamante manifestd que no recibio la cantidad real por concepto de
dafios y perjuicios, puesto que el informe pericial del perito designado por el juez
nacional no contempld lo ordenado en la Interpretacion Prejudicial del Proceso 04-1P-
2013. Adicionalmente, la reclamante indico lo siguiente:

“El juez consultante no dispuso como era su deber y omitié en la providencia de
fecha 16 de enero del 2017, disponer que el perito efectie la liquidacion de
dafos y perjuicios tomando en cuenta los parametros fijados en la Interpretacion
Prejudicial (...). Asi, de fojas 191 a 193 del proceso interno obra la liquidacion
presentada por el sefior Milton Alfredo Tobar Barrionuevo, perito designado por
el Tribunal Consultante quién estableci6é un valor de USD $ 757,875,52 (...), por
concepto de utilidad neta obtenida en el periodo de los afios 1996-2004 por
ECUAQUIMICA (...) por la venta del producto ‘MADEROL’ (...), sin embargo,
INDUALCA S.A. recibi6 como indemnizacion final la suma de USD $ 205.919,16
(...) (Ver numeral 6, subnumeral 6.14 [Peritaje de la perito Yolanda Carmen
Méndez Jarrin]).

! Escrito de subsanacion de la empresa INDUALCA S.A., p. 2.
2 Escrito de subsanacion de la empresa INDUALCA S.A. p. 2.
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[42]

(43]

[44]

Una pericia TECNICO CONTABLE de tipo particular realizada por perito
independiente, apegada a los lineamientos dispuestos por el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, establece una liquidacién consolidada de UN MILLON
OCHOCIENTOS NOVENA Y UN MIL OCHOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
52/100 (USD $ 1.891.835,52) (...), con lo cual claramente se establece que el
Tribunal Contencioso Administrativo No. 1, al no cumplir y hacer cumplir de
manera obligatoria el texto integro de la interpretacion prejudicial donde se
establecen todos los parametros que deben tomarse en cuenta en la liquidacion
de daflos y perjuicios (dafio emergente y lucro cesante) incumplio el
ordenamiento juridico comunitario andino, perjudicando los intereses legitimos
de nuestra representada al no recibir como se indicé ut supra la cantidad real
que debié recibir por concepto de dafios y perjuicios por parte de la
demandada.”®

Alegatos de la reclamada

En el escrito de contestacion al reclamo presentado por la reclamante, la reclamada
sefialé que “(...) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (SIC)
interpreta las normas consultadas sin referirse ni analizar el caso especifico del cual
emana la consulta, y que el Juez Nacional en este caso nosotros, el Tribunal Distrital
de lo Contencioso Administrativo debemos utilizar esa interpretacion de la norma
comunitaria en la emision de la sentencia. Mientras este precepto se cumpla, el

articulo 4 del Tratado de creacién del Tribunal no sera violentado”?.

Asimismo, la reclamada indica que la norma nacional ecuatoriana incorpora la norma
comunitaria e incluso es mas detallada al incluir criterios mas amplios para el calculo
de la indemnizacion de dafios y perjuicios que la norma comunitaria, que es menos
amplia y taxativa®.

Por otro lado, en relacion al informe pericial del perito designado por Tribunal Distrital
en lo Contencioso Administrativo No. 1, la reclamada sefalo lo siguiente:

“10. Respecto de los informes periciales a los que INDUALCA hace referencia en
su demanda de Incumplimiento es importante anotar que el peritaje de la perito
Yolanda del Carmen Méndez Jarrin, fue objeto de error esencial por parte de
INDUALCA con alegaciones que se concentraron en impugnar el porcentaje con
el que se debe calcular el valor de las regalias, y no en ninguna otra alegacion,
como las que ahora se traen en la demanda de Incumplimiento.

En el proceso correspondiente del error esencial, dentro de la prueba INDUALCA
no probd dicho error esencial en el peritaje y ampliacién como le correspondia
hacerlo, por lo que el peritaje de Yolanda del Carmen Méndez Jarrin se aceptd
como valido ya que la mencionada profesional si justific6 ampliamente su
informe pericial y su ampliacion. Contra el auto correspondiente INDUALCA no
ejercid ninguno de los recursos previstos por la Ley.” (SIC)

% Escrito de reclamo de la empresa INDUALCA S.A., pp. 5y 6.

2 Oficio Nro. MCEI-SDYNC-2018-0139, mediante el cual la Republica del Ecuador contesta el reclamo presentado por la
empresa INDUALCA S.A., Anexo 3 (Escrito del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo), pp 1y 2.

% Oficio Nro. MCEI-SDYNC-2018-0139, mediante el cual la Republica del Ecuador contesta el reclamo presentado por la
empresa INDUALCA S.A., Anexo 3 (Escrito del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo), p. 4.
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Andlisis SGCAN

45] Sobre el particular, esta Secretaria General observa que la normativa andina (tal
como se puede apreciar en el parrafo [32]) no exige, para que una interpretacion
prejudicial se entienda adoptada en una sentencia expedida por un juez nacional,
que dicha interpretacién deba expresamente mencionarse o0 reproducirse
textualmente. Lo relevante es que los criterios y el sentido de la interpretacion
prejudicial estén debidamente acogidos en la sentencia del juez nacional.

46] Ahora bien, en la sentencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.
1 de fecha 21 de octubre de 2014, no se menciona la interpretacion prejudicial del
TJCA emitida en su Proceso 04-IP-2013; como tampoco se menciona el articulo 243
de la Decision 486, relativo a los criterios para calcular la indemnizacion por danos y
perjuicios. Mas bien, el Tribunal Distrital hizo alusién, en su sentencia, al articulo 303
de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador (el cual contiene criterios para
determinar y cuantificar los dafios y perjuicios):

“Por las consideraciones expuestas, (...) acepta parcialmente la demanda
propuesta por la compafiia INDUALCA S.A. en lo relativo a las pretensiones de:
competencia desleal y dilucibn marcaria asi como el pago de los dafios y
perjuicios, gue se calcularan en la forma prevista en el Articulo 303 de la Ley de
Propiedad Intelectual (...).” ® (Enfasis agregado)

471 En relacién a ello, cabe notar que, conforme el texto del apartado “VISTOS” de la
sentencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1; la reclamante
solicité en su demanda, entre otros aspectos, “El pago de los dafios y perjuicios, que
se calcularan _en la forma prevista en el articulo 303 de la Ley de Propiedad
Intelectual.”®’ (Enfasis agregado)

48] Sobre el particular, la reclamada manifesté que la norma nacional ecuatoriana
incorpora la norma comunitaria, e incluso es mas detallada al incluir criterios mas
amplios para el calculo de la indemnizacion de dafos y perjuicios que la norma
comunitaria. En atencién a ello, en el siguiente cuadro comparativo, se cita el articulo
243 de la Decisién 486, asi como el articulo 303 de la Ley de Propiedad Intelectual
ecuatoriana:

% Sentencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de fecha 21 de octubre de 2014, p. 13.

% De acuerdo con la sefialado en el apartado “VISTOS” de la sentencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo No. 1, la reclamante interpuso demanda, a fin de que dicho Tribunal determine: “A. La existencia de actos
de competencia desleal por parte de ECUAQUIMICA, y sus representantes, el actual Gerente General y Presidente (por
sus propios derechos) en contra de INDUALCA. B. Que estos actos de competencia desleal realizados por
ECUAQUIMICA, y sus representantes (...) provienen de: i) Actos de confusién. ii) El expendio de un producto que
contiene ‘pentaclorofenol’, prohibido de importarse y comercializarse en el Ecuador; iii) Dilucién de las marcas de
INDUALCA,; iv) Dafio a la reputacion comercial de INDUALCA,; C. El cese inmediato de todo acto de competencia desleal
por parte de ECUAQUIMICA y/o sus representantes, el actual Gerente General y Presidente (por sus propios derechos);
D. El pago de los dafios y perjuicios, que se calculardn en la forma prevista en el Articulo 303 de la Ley de Propiedad
Intelectual; E. La imposicion a los demandados de la multa contemplada en el Articulo 303 de la Ley de Propiedad
Intelectual; E. La imposicién a los demandados de la multa contemplada en el Articulo 304 de la Ley de Propiedad
Intelectual; y F. La cancelacion de los gastos y las costas judiciales en los que se liquidara la tasa judicial y los honorarios
de nuestros abogados defensores.” (Enfasis agregado)
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Ley de Propiedad Intelectual

Decision 486 (Art. 243) (Art. 303)

La indemnizacion de danos y
perjuicios comprendera las
pérdidas sufridas y el lucro
cesante, causadas por la
infraccion. La cuantia de los
ingresos no obtenidos, se fijara
teniendo en cuenta entre otros,
los siguientes criterios:

Para efectos de calcular la
indemnizacién de dafios y
perjuicios se tomara en cuenta,
entre otros, los criterios
siguientes:

a) el dafio emergente y el lucro
cesante sufrido por el titular del
derecho como consecuencia de
la infraccion;

b) el monto de los beneficios
obtenidos por el infractor como
resultado de los actos de

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

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

infraccion; o,

c) el precio que el infractor

habria pagado por concepto de c) El precio, remuneracién o
una licencia contractual, regalia que el infractor hubiese
teniendo en cuenta el valor tenido gue paqgar al titular, para
comercial del derecho infringido y la explotacion licita de los

las licencias contractuales que ya derechos violados: vy,

se hubieran concedido.
d) Los gastos razonables,
inclusive horarios profesionales,
incurridos por el titular con
relacion a la controversia.

[49]

[50]

Como se puede apreciar, el articulo 303 de la Ley nacional ecuatoriana contiene
disposiciones mas amplias y precisas que el articulo 243 de la Decision 486. Ello,
toda vez que el articulo 303 trata separadamente dos aspectos diferentes:

i. qué comprenden los dafos y perjuicios indemnizables: dispone que ellos
comprenden las “pérdidas sufridas” (es decir el “dafio emergente”) y el “lucro
cesante”, causados por la infraccion; vy,

ii. como se fija la cuantia de la indemnizacién por el lucro cesante (“‘ingresos no
obtenidos”): dispone que esa cuantia debe fijarse teniendo en cuenta, entre otros,
los siguientes criterios:

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

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

c) El precio, remuneracion o regalia que el infractor hubiese tenido que pagar por la
explotacion del derecho infringido.

Por su parte, el articulo 243 de la Decisiéon 486 abarca ambos aspectos bajo una
Unica categoria de “criterios”. Asi, en ese articulo 243 son “criterios” tanto los efectos
perjudiciales del acto infractor (es decir, el dafio emergente y el lucro cesante) como
la manera de cuantificar la indemnizacion.
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511 En cuanto a los criterios referidos especificamente a la manera de calcular la
indemnizacion, el articulo 243 de la Decisidn 486 solo menciona dos, de modo no
exhaustivo:

a) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de la
infraccion; o,

b) el precio que el infractor habria pagado por concepto de una licencia
contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las
licencias ya concedidas.

52] Al respecto, en el Proceso 204-IP-2013, el TJCA concluyé lo siguiente sobre esos
dos criterios contenidos en los literales b) y ¢) del articulo 243 de la Decision 486:

“CUARTO: Sobre si los criterios sefialados en el articulo 243 son excluyentes
entre si 0 si son complementarios para que de esta manera el Juez consultante
pueda aplicarlos, este Tribunal advierte que los criterios sefalados en los
literales b) y c) constituyen un desarrollo de lo que se considera ‘lucro cesante’.
Es decir, lo que pudo haber ganado el titular de no haber existido usurpacion: lo
qgue gano el usurpador es lo que el titular debié haber ganado y el precio de la
licencia es lo que hubiera podido obtener si lo hubiera licenciado.”

53] Lo anterior llevaria a entender que los dos criterios son acumulativos y que la
indemnizacion apunta solo a resarcir el dano emergente y el lucro cesante
efectivamente sufridos por el reclamante.

54] Por otra parte, se observa que el articulo 303 de la ley ecuatoriana menciona
expresamente, como un tercer criterio para cuantificar el lucro cesante, el siguiente:
los beneficios que el titular hubiese obtenido de no haberse producido la infraccion.
Dicho criterio no se encuentra expresamente mencionado en el articulo 243 de la
Decision 486.

551 En ese sentido, la disposicion del articulo 303 de la Ley ecuatoriana es mas detallada
y amplia que la del articulo 243 de la Decision 486; por lo que todo lo dispuesto en el
articulo 243 queda subsumido en el articulo 303. Asimismo, no se encontraria alguna
disposicién del articulo 303 que contradiga o impida la aplicacion del articulo 243 de
la Decision 486.

56] En consideracion a ello, esta Secretaria General considera que la sentencia del
Tribunal Distrital no contraviene lo dispuesto en la interpretacién prejudicial del
Proceso No. 04-IP-2013 cuando resuelve que la indemnizacion por los dafos vy
perjuicios debe calcularse en la forma prevista en el articulo 303 de la ley nacional
ecuatoriana.

571 Ahora bien, la reclamante ha sefalado que “[a]l margen de que dicha norma [articulo
303 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana] pueda tener mucha similitud con
la norma comunitaria correspondiente, el aspecto que debemos tomar en cuenta es

si el juez nacional adopté en su sentencia la interpretacion del Tribunal Andino”.?®

% Escrito de subsanacion de la empresa INDUALCA S.A., p. 2.
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58] Al respecto, como se citd en los parrafos [33] y [34], el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina ha expresado en los Procesos Nos. 058-1P-2014 y 149-IP-2011
que el juez nacional debe tomar la interpretacion prejudicial como parametro
interpretativo y que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido
de la misma.

59] Sobre el particular, a efectos de determinar si el juez nacional ecuatoriano acaté la
Interpretaciéon Prejudicial del Proceso No. 04-IP-2013, es preciso traer a colacion lo
sefalado por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo, en su
Resolucién No. 1270-2016%°, mediante la cual resuelve el Recurso de Casacién
interpuesto por ECUAQUIMICA:

“(...) Al respecto si bien el Tribunal distrital lo (SIC) Contencioso Administrativo
No. 1 no hace referencia en su sentencia a dicho proceso, dado que el mismo
constituye elemento necesario para elaborar la premisa normativa (y no factica)
aplicable al caso concreto, es necesario resaltar que obra de autos dicha
interpretacion Judicial (fojas 807-833), donde el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina en relacién a los actos de competencia desleal sefiala en sus
conclusiones:

‘PRIMERQO: ...Dentro de los actos de descrédito comercial se encuentran todas
aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de
desacreditarlo ante el publico consumidor. Los actos de competencia desleal por
el descrédito comercial se encuentran relacionados a la utilizacion de la marca
registrada para amparar productos prohibidos’. En la parte considerativa de la
interpretacion judicial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina menciona:
‘lo que se pretende con el ejercicio de la accién por competencia desleal es no
solo la calificacion de la conducta como tal y la orden del Juez para que suspenda
0 impida la conducta, sino que cabe la indemnizacion de dafios y perjuicios, para
lo cual, se debera consultar si el ordenamiento juridico del Pais Miembro permite
dicha pretensién en el marco de la accion de competencia desleal, o si prevé que
la indemnizacion de perjuicios debe ser solicitada mediante un proceso diferente,
0 como un incidente o procedimiento especifico ante el mismo Juez que conoce
del proceso de competencia desleal.

De conformidad con lo anterior, la Entidad consultante, debera atenerse a lo que
disponga la legislacion interna en relacion con la indemnizacion de dafos vy
perjuicios como consecuencia de un acto de competencia desleal.” De lo
expuesto, resulta que el Tribunal de Instancia si aplico el sentido y alcance de lo
manifestado por el Tribunal de justicia supranacional en la Interpretacion
Prejudicial en el Proceso No. 04-IP-2013, al establecer los actos de competencia
desleal, articulo 285 de la Ley de Propiedad Intelectual, y por otro, la forma de
determinar los dafios y perjuicios resultantes de estos actos, que seqgun el Tribunal
supranacional debe ser aguella establecidas en las jurisdicciones internas de cada

® | a Resolucion No. 1270-2016, de fecha 21 de noviembre de 2016, fue emitida por la la Sala Especializada de lo
Contencioso Administrativo de Quito, en atencién al Recurso de Casacion interpuesto por ECUAQUIMICA contra la
sentencia de fecha 21 de octubre de 2014, emitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1. Cabe
mencionar que, de acuerdo a lo sefialado en las fojas 3 y 4 de la referida Resolucién, ECUAQUIMICA alegé, entre otros
aspectos, que se ha producido falta de aplicacion del Tratado de Creacion del TJCA, del articulo 127 de la Decision 500,
y de la Decision 486. La Resolucion de la Sala fue presentada por la reclamante como anexo a su escrito de
subsanacion.



GACETA OFICIAL @ 20/12/2018 17 de 27

[60]

[61]

(62]

[63]

Estado parte, es decir, el articulo 303 de la Ley de Propiedad Intelectual.”*°

(Enfasis agregado)

Como se puede observar, la Republica del Ecuador, a través de la Sala
Especializada de lo Contencioso Administrativo, manifestd, en su Resolucién No.
1270-2016°", que el Tribunal Distrital si aplicd el sentido y alcance de lo manifestado
por el Tribunal de Justicia supranacional en la Interpretacion Prejudicial en el

Proceso No. 04-IP-2013, al establecer los actos de competencia desleal y la
determinacién de los dafos vy perjuicios resultantes de estos actos.

Asimismo, en el numeral 3.5.1 de la parte considerativa de la Resolucion No. 1270-
2016, la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo citdé textualmente las
conclusiones arribadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el
Proceso 04-1P-2013 (paginas 10 a la 14 de la Resolucion No. 1270-2016), arribando
a la siguiente conclusion:

“(...) esta Sala Especializada no encuentra de qué manera pudo la enunciacion de
estas normas [articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina] alterar el sentido final de la decision, cuando por el contrario,
todo su contenido se encuentra dirigido precisamente a sancionar la utilizacién y
explotacion de una marca sin autorizacién de su titular; a definir los actos de
competencia desleal; asi como establecer los recursos y medidas cautelares en
favor de los perjudicados, tanto por el uso indebido de sus marcas como por los
actos de competencia desleal (...).”*

En ese sentido, si bien en la Sentencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo No. 1 de fecha 21 de octubre de 2014 y en la providencia de fecha 16
de enero de 2017 (actos materia de reclamo ante este 6rgano comunitario), no se
hace referencia expresa a la Interpretacion Prejudicial 04-IP-2013; esta Secretaria
General considera (principalmente, sobre la base de lo dispuesto en la Resolucion
No. 1270-2016) que el juez nacional de la Republica del Ecuador si tomd en
consideracion los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina en el Proceso 04-1P-2013.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Secretaria General estima adecuado pronunciarse
respecto a los demas aspectos alegados por la reclamante que -a su criterio-
sustentarian que el procedimiento interno para determinar el monto establecido como
indemnizacién de dafios y perjuicios habria estado alejado de los parametros
establecidos por el TJCA; a saber: a) el juez nacional no considerd el analisis
realizado por el TJCA sobre el aprovechamiento de la reputacion ajena y la dilucion
de la marca notoriamente conocida, ni el andlisis del riesgo de dilucion; y, b) el

% Resolucion No. 1279-2016, emitida por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativa, que resuelve el Recurso
de Casacion No. 102-2015, interpuesto por ECUAQUIMICA contra la sentencia de fecha 21 de octubre de 2014, emitida
por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, pp. 16y 17.

*'La Resolucion No. 1270-2016, de fecha 21 de noviembre de 2016, fue emitida por la la Sala Especializada de lo
Contencioso Administrativo de Quito, en atencién al Recurso de Casacion interpuesto por ECUAQUIMICA contra la
sentencia de fecha 21 de octubre de 2014, emitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1. Cabe
mencionar que, de acuerdo a lo sefialado en las paginas 3 y 4 de la referida Resolucion, ECUAQUIMICA alego, entre
otros aspectos, que se ha producido falta de aplicacion del Tratado de Creacion del TJCA, del articulo 127 de la Decision
500, y de la Decisién 486.

%2 Resolucion No. 1279-2016, emitida por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativa, que resuelve el Recurso
de Casacién No. 102-2015, interpuesto por ECUAQUIMICA contra la sentencia de fecha 21 de octubre, pp. 16y 17.

%% Mediante la Providencia de fecha 16 de enero de 2017, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo designo a la
sefiora Yolanda Del Carmen Méndez Jarrin para que presente un informe pericial, conforme a lo solicitado en la
sentencia emitida el 21 de octubre de 2014.
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informe pericial del perito designado por el juez nacional no consideré los parametros
establecidos por el TICA.

64] En las siguientes lineas se desarrolla el analisis de los puntos a) y b), referidos en el
parrafo precedente:

a) Respecto a que el juez nacional no considerd el analisis realizado por el TICA
sobre el aprovechamiento de la reputacion ajena v la dilucibn de la marca
notoriamente conocida, vy el riesgo de dilucién:

5] De acuerdo a lo expresamente indicado por la reclamante, la presentacién de su
reclamo “tiene que ver con la falta de adopcion en la sentencia del juez consultante
de la interpretacion prejudicial obligatoria integra o total dictada por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina en lo relativo a los elementos qgue se deben tomar
en_cuenta por parte de Juez para la liguidacion de los dafios y perjuicios
ocasionados”**. (Enfasis agregado)

6] En tal sentido, si bien de la revisién de la interpretacién prejudicial del Proceso No.
04-1P-2013 se observa que el TJCA emitié pronunciamiento respecto de los articulos
238, 241, 243, 245, 246, 247, 258 y 259 de la Decisién 486, a solicitud del juez
ecuatoriano y, de oficio, de los articulos 155, 267 y 268 de la misma Decision; en
atencion a lo sefalado en el reclamo, el presente caso se centra Unicamente en lo
relativo a los elementos para la liquidacion de los danos y perjuicios (articulo 243 de
la Decision 486).

671 Ahora bien, mediante Comunicacion SG/E/SJ/1742/2018 de fecha 10 de septiembre
de 2018, esta Secretaria General requiri6 a la reclamante que, en relacion a los
elementos que no habrian sido tomados en cuenta por el juez nacional para la
liquidacion de los dafos y perjuicios, precise con claridad cual o cuales habrian sido
los elementos de la interpretacién Prejudicial que el juez nacional no habria tomado
en cuenta. Como respuesta a dicho requerimiento, la reclamante manifesté los
siguiente:

“Precisando algunos de los elementos de la interpretacion prejudicial no tomados
en cuenta por el Tribunal Distrital de los Contencioso Administrativo N° 1 de
Ecuador, tenemos que no considerd el andlisis realizado por el Tribunal Andino
sobre el aprovechamiento de la reputacién ajena y la dilucién de la marca
notoriamente conocida, pues de haberlo hecho no habria emitido un
pronunciamiento tan contradictorio como el de negar notoriedad de las marcas
del reclamante y aceptar parcialmente la demanda en lo relativo a las
pretensiones de competencia desleal y dilucibn marcaria, aspecto este Ultimo
propio de los signos notorios. El juez nacional no tomé en cuenta el analisis de la
interpretacion prejudicial sobre el riesgo de dilucién, evidenciado cuando en la
parte considerativa de la sentencia expresa que el infractor ha realizado actos de
competencia desleal al haber comercializado un producto que contiene
pentaclorofenol, prohibido de importarse y comercializarse en el Ecuador,
utilizando la marca MADEROL sin autorizacién alguna, ‘diluyendo el valor de
dicha marca’; es decir, si hubiera tomado en cuenta el andlisis de la
interpretacion prejudicial, habria conceptualizado claramente la razén de ser de
las instituciones de propiedad industrial respecto de las cuales se estaba

3 Escrito de Reclamo presentado por INDUALCA S.A., p. 4.
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pronunciando, y que el juez comunitario habia explicado, al interpretar las
normas comunitarias .”* (Enfasis agregado)

8] Como se puede observar, la reclamante hace alusion a “el aprovechamiento de la
reputacién ajena y la diluciéon de la marca notoriamente conocida” y al “riesgo de
dilucion”; no obstante, estos elementos no se encuentran comprendidos en el
alcance del articulo 243 de la Decision 486, ni en la interpretacion de dicho articulo,
efectuada por el TJCA en el Proceso 04-IP-2013 respecto a los criterios que se
deben tomar en cuenta para el célculo de la indemnizacion de los danos y perjuicios.

69] Sin perjuicio de lo anterior, cabe mencionar que dichos aspectos (el aprovechamiento
de la reputacién ajena y la dilucién de la marca notoriamente conocida, y el riesgo de
dilucion)  si fueron analizados por el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo No. 1 en los “Considerando” Quinto y Sexto de la Sentencia de fecha
21 de octubre de 2014.%

b) Respecto a que el informe del perito designado por el juez nacional no considerd
los parametros establecidos por el TICA:

7o) En este punto es preciso senalar que, de acuerdo con lo sefalado por reiterada
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina®, por via de la
interpretacion prejudicial, el TICA no interpreta el contenido y alcance del derecho
nacional ni califica los hechos materia de proceso, ya que se limita a precisar el
contenido y alcance de las normas andinas, desde un punto de vista juridico®. En tal
sentido, a modo general, esta Secretaria General tiene a bien indicar que la
interpretacion prejudicial no se puede utilizar para revaluar los actos jurisdiccionales
nacionales o servir como un recurso de revisién o alzada de tales actos.

[71] Ahora bien, respecto a lo alegado por la reclamante, referido a que el informe del
perito designado por el juez nacional mediante la Providencia de fecha 16 de enero
de 2017 no considerd los parametros establecidos por el TICA, se observa que en el
reclamo presentado por INDUALCA se hace referencia a los siguientes actos:

% Escrito de subsanacion de la empresa INDUALCA S.A,, p. 2.

% En la Sentencia de fecha 21 de octubre, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 sefialé lo siguiente:
“QUINTO.- La actora alega notoriedad de sus marcas, sin embargo de la revisién de la prueba aportada se concluye que
ésta no es suficiente para reconocer dicha notoriedad en observancia al Art. 196 que dice que se entendera que un signo
es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector pertinente del publico consumidor en el pais o
internacionalmente. SEXTO.- De acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual en su Art. 28, vigente a la presentacién de
esta demanda, ‘se consideran actos de competencia desleal entre otros, aquellos capaces de crear confusion,
independiente del medio utilizado, respecto del establecimiento, de los productos (...); las aseveraciones falsas en el
ejercicio del comercio capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o los servicios (...), asi como cualquier
otro acto susceptible de dafiar o diluir el activo intangible o la reputacién de la empresa; las indicaciones o aseveraciones
cuyo empleo en el ejercicio del comercio pudieren inducir al pablico a error (...). Se entendera por dilucién del activo
intangible el desvanecimiento del caracter distintivo o del valor publicitario de una marca, (...). De la prueba aportada se
puede determinar que ECUAQUIMICA (...) ha realizado actos de competencia desleal en contra de la accionante al
haber comercializado un producto que contiene ‘pentaclorofenol’, prohibido de importarse y comercializarse en el
Ecuador utilizando la marca MADEROL sin autorizacion alguna, diluyendo el valor de la marca MADEROL del actor.

(...).”

% Sentencia de fecha 7 de julio de 2017 del Proceso 01-Al-2015, Interpretacion Prejudicial de fecha 17 de febrero de 1994
del Proceso 6-1P-93, Interpretacion Prejudicial de fecha 3 de setiembre de 1999 del Proceso 30-IP-99, Interpretacion
Prejudicial de fecha 3 de diciembre de 1987 del Proceso 01-IP-87, Interpretacion Prejudicial de fecha 25 de setiembre de
1990 del Proceso 3-IP-90, Interpretacion Prejudicial de fecha 29 de agosto de 1997 del Proceso 11-IP-96, e
Interpretacion Prejudicial de fecha 10 de abril de 2002 del Proceso 01-1P-2002.

% En concordancia a ello, cabe mencionar que el Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisién de
Interpretaciones Prejudiciales (Acuerdo 04/2018) sefiala que la interpretacion prejudicial es un mecanismo procesal mediante el cual
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explica el contenido y alcances de las normas que conforman el ordenamiento
juridico comunitario andino, asi como orienta respecto de las instituciones juridicas contenidas en tales normas.
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“(...) [1a] perito designado por el Tribunal Consultante, quien en su informe se limita a
efectuar los célculos con la informacion sesgada que le proporciona la empresa
ECUAQUIMICA C.A. de los periodos 2000 al 2005, sin tomar en cuenta que dentro
del proceso consta un analisis de importacion que evidencia que desde el afio 1996
la empresa ECUAQUIMICA C.A. ha efectuado importaciones del producto Maderol 1-
10, informacion base del peritaje presentado por el Perito Milton Alfredo Tobar
Barrionuevo.

(...)

Asi mismo la Sra. Perito pese a tener como referencia el peritaje del Dr. Marco
Vinicio Guerra quien manifiesta el porcentaje de regalia que deberia haber percibido
en regalia INDUALCA C.A. fijandole en un 7.5% del valor de utilidad no lo toma en
cuenta en su primer informe. En el informe ampliatorio de forma Anti técnica aplica
un porcentaje del 5% por concepto de regalia haciendo constar en su cuadro de
calculo numero 1 que corresponde a la tasa de interés anual. (SIC)

(...)

A si mismo en su primer informe comete una serie de errores duplicando el valor de
los costos tanto de envasado como de operacion y adicionando gastos de
administracion y provision de cuentas incobrables (...) incluye gastos que
corresponden a una etapa de transformaciéon del producto como si este durante su
almacenamiento en EACUAQUIMCA C.A. sufriese alguna transformacion, es decir
desconoce que este producto es de tipo final (...). (SIC)

La Sra. Perito no ha mantenido coherencia entre sus célculos (...)

En relacién de la liquidacion efectuada por el calculo de dafios y perjuicios presenta
como rubro un valor de utilidad operacional que no concuerda con la utilidad
calculada (...).”*

721 Como se puede observar, las alegaciones de la reclamante respecto al informe del
perito designado por el juez nacional mediante la providencia de fecha 16 de enero
de 2017 se refieren a hechos y cuestiones técnicas vinculadas al proceso interno; y
no a criterios interpretativos desarrollados por el Tribunal en el Proceso No. 04-IP-
2013, especificamente, respecto al articulo 243 de la Decision 486, el cual
unicamente establece criterios generales para el calculo de la indemnizacion por
dafios y perjuicios.

[73] Asimismo, es necesario precisar que la providencia de fecha 16 de enero de 2017,
resulta ser un acto de mero tramite mediante el cual el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo, designa a un perito para que conforme a la Sentencia
del 21 de octubre de 2014 emita un informe. Cabe indicar que el Informe de un perito
es una opinion técnica de un experto que sirve para que una autoridad (en este caso
un juez) tenga mayores elementos para resolver una controversia. En tal sentido, en
este caso, el informe de un perito no constituye un acto o medida propia del gobierno
ecuatoriano pasible de ser analizada y cuestionada via accién de incumplimiento
ante la Secretaria General.

% Escrito de Reclamo presentado por INDUALCA S.A., pp. 8y 9.
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[74]

(78]

[76]

[77]

(78]

2.1.2.Respecto a que el juez consultante no habria dado oportunidad a la reclamante
para que aporte informacion sobre la cuantia de los dafios y perjuicios
ocasionados:

Alegatos de la reclamante

La reclamante alega que el TJCA habria sefalado expresamente que la actora (la
reclamante) debia presentar la cuantia o los parametros para determinar los dafos y
perjuicios (o la base para calcularlos). Sin embargo, el juez nacional no habria dado
oportunidad a la reclamante de aportar informacion sobre la cuantia de los dafos y
perjuicios ocasionados, incumpliendo de esta manera lo dispuesto en la
interpretacion prejudicial del TJCA.

Asimismo, la reclamante manifest6 lo siguiente:

“(...) si bien la sentencia dispuso que el monto de indemnizaciébn debera ser
cuantificada liquidada y pagada previo al correspondiente calculo pericial, no dispuso
gue se cuente con la informacion que debia proporcionar el afectado sobre la cuantia
de los dafios y perjuicios o, al menos las base para fijarlas.” *°

Alegatos de la reclamante

La reclamada, a través de lo dicho por su Tribunal Distrital, ha referido, sobre este
punto, que “(...) queda claro que es el actor quien tiene la obligacion de probar los
dafios y perjuicios y que es el actor quien deberd aportar la cuantia de los dafos y
perjuicios y probarla”’.

Analisis SGCAN

Sobre el argumento referido a si la reclamante tuvo la oportunidad para aportar la
cuantia de los dafos y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla,
cabe, en primer lugar, traer a colacion lo senalado por el articulo 243 de la Decision
486:

“Articulo 243.- Para efectos de calcular la indemnizacion de dafios y perjuicios se
tomara en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

a) el dafio emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como
consecuencia de la infraccion;

b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos
de infraccién; o,

c) el precio que el infractor habria pagado por concepto de una licencia contractual,
teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias
contractuales que ya se hubieran concedido.”

Como se aprecia, de la lectura del articulo 243, la norma andina no hace referencia
alguna a la obligacién de la parte afectada de aportar la cuantia por los dafios y
perjuicios o, al menos, las bases para fijarla. Unicamente, en los tres literales (a, b 'y

“ Escrito de subsanacion de la empresa INDUALCA S.A., p.2.
1 Oficio Nro. MCEI-SDYNC-2018-0139, mediante el cual la Republica del Ecuador contesta el reclamo presentado por la
empresa INDUALCA S.A., Anexo 3 (Escrito del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo), p. 3.
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[79]

(80]

(81]

c), se listan -de forma no taxativa- algunos de los criterios a tomarse en
consideracion a efectos de calcular la indemnizacion por dafos y perjuicios.

En ese sentido, esta Secretaria General considera que no existe asidero legal para
determinar que se presenta un incumplimiento a la norma andina en lo relativo a este
punto; ello, por cuanto no es una obligacién contenida en la norma andina de la
materia (articulo 243 de la Decision 486).

Ahora bien, en relacion con la indemnizaciéon de los danos y perjuicios, en la
Interpretacion Prejudicial del Proceso 04-1P-2013, el TJCA sefald lo siguiente:

“El mencionado articulo 243 establece los criterios que deberan tomarse en
cuenta para el célculo de la indemnizacién de los dafios y perjuicios sufridos,
cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el
actor. Este (sic) deberd aportar igualmente la cuantia por los dafios y
perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Se entiende que sera indemnizable el dafio que, sufrido por el titular, se
encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, sera
indemnizable el dafio emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida
efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneracién de su derecho.
La pérdida en referencia deberé ser estimada tomando en cuenta, en lo principal,
el grado de comercializacién de los productos amparados por el signo que no ha
respetado la exclusividad de la marca. En todo caso, si el actor ha demandado
también la adjudicacion en propiedad de los productos resultantes de la
infraccién, asi como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados
predominantemente para cometerla, deberd imputarse el valor de tales bienes al
monto de la indemnizacién que se acuerde (articulo 241, literal e).

Sera igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el
actor habria obtenido mediante la comercializacién normal de sus productos, de
no haber lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias
a considerar seran las que habrian sido obtenidas en el periodo que medie entre
la ocurrencia efectiva del dafio y el pago de la indemnizacion.

La norma autoriza, ademas, que se adopten otros tipos de criterios como el
monto del dafio indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como
consecuencia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habria tenido
que pagar por la concesién a su favor de una licencia contractual, teniendo en
cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se
hubiera concedido. “En estos eventos, el juez consultante tendra que tomar en
cuenta el periodo de vigencia del derecho de explotacion, el momento de inicio
de la infraccion y el nimero y clase de las licencias concedidas”. (Proceso 116-
IP-2004. Caso: accion por presunta infraccion del derecho sobre la marca
“CALCIORAL”", publicado en la Gaceta Oficial N° 1172 de 7 de marzo de 2005".
(El énfasis es agregado).

Sobre el particular, se puede observar -claramente- que el TJCA en la interpretacion
prejudicial del Proceso No. 04-IP-2013, hace referencia a la oportunidad de la
reclamante para aportar la cuantia por los dafios y perjuicios o, al menos, las bases
para fijarla, en_un unico lugar (negrillas del primer parrafo del texto previamente
citado). Asimismo, nétese que el TJCA no desarrolla una explicacion o analisis
alguno al respecto.
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2] Del mismo modo, este aspecto no se encuentra desarrollado (ni se le menciona
siquiera) en las conclusiones finales del TJCA, tal y como se puede visualizar en el
parrafo trascrito a continuacion, el cual extrae las conclusiones relativas a la
indemnizacién de dafios y perjuicios:

“El articulo 243 de la Decision 486 enumera, de manera no taxativa, algunos
criterios para calcular la indemnizacion de dafos y perjuicios, determinandose que
sera indemnizable el dafio que, sufrido por el titular, se encuentra causalmente
enlazado con la conducta del infractor. En este marco, serd indemnizable el dafio
emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular como
consecuencia de la vulneracion del derecho al uso exclusivo de su marca. La
pérdida en referencia debera ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el
grado de comercializacion de los productos amparados por el signo que no ha
respetado la exclusividad de la marca. En todo caso, si el actor ha demandado
también la adjudicacion en propiedad de los productos resultantes de la infraccion,
asi como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados
predominantemente para cometerla, debera imputarse el valor de tales bienes al
monto de la indemnizacion que se acuerde.

Sera igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el
titular de la marca protegida habria obtenido mediante la comercializacién normal
de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor.
En este caso, las ganancias a considerar seran las que habrian sido obtenidas en
el periodo que medie entre la ocurrencia efectiva del dafio y el pago de la
indemnizacioén”.

83] En razon de lo expresado, cabe realizarse la pregunta respecto de como debe
interpretarse lo sefalado por el TJCA en su Interpretaciéon Prejudicial No. 04-1P-2013.
Para ello, esta Secretaria General considera que resulta necesario distinguir entre los
diversos elementos que conforman una decision judicial. Asi, se tiene que, por
ejemplo, en los sistemas del Common Law, en los cuales la regla del stare decisis*?
recobra mas fuerza, se hace una clara distincion entre los tres principales elementos
de una resolucién o sentencia®®’, a saber, los siguientes: (i) la parte resolutiva o
decisum; (ii) la razon de la decision o ratio decidendi y, finalmente; (iii) los ‘dichos al
pasar’ u obiter dicta*.

84] Si bien este esquema diferencial nace en el Common Law, resulta menester aclarar
que también nuestros sistemas juridicos han hecho propios dichos conceptos. Asi,
por ejemplo, la Corte Suprema de la Republica de Colombia ha sefalado -sobre
estos elementos- lo siguiente: “(...) el decisum es la resoluciéon concreta del caso,
esto es, la determinacion especifica de si el acusado es o no culpable en materia
penal, si el demandado debe o no responder en materia civil, si al peticionario el juez
le tutela o no su derecho, si la disposicion acusada es o no retirada del
ordenamiento, etc. Por su parte, la ratio decidendi es la formulacién general, mas alla
de las particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razén general que
constituyen la base de la decision judicial especifica. Es, si se quiere, el fundamento
normativo directo de la parte resolutiva (...) Finalmente, los obiter dicta tienen una
fuerza persuasiva, que puede ser mayor o menor segun el prestigio y jerarquia del

“2 KEENAN, Denis (1989). “English Law”. Londres. Novena Edicion. Pitman, p. 130 y siguientes.

“3 De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 3 del Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emision de
Interpretaciones Prejudiciales (Acuerdo 04/2018), “[l]a Interpretacion Prejudicial constituye una Sentencia emitida en el
marco de un proceso judicial de caracter no contencioso”.

“ RUBIO LLORENTE, Francisco (1993). “La jurisdiccion constitucional como forma de creacion del derecho” en “La forma
del poder”. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales. p. 500 y siguientes.
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(85]

(86]

(87]

(88]

(89]

tribunal, pero no son vinculantes; un dictum constituye entonces, en principio,

un criterio auxiliar pero no obligatorio para los otros jueces”®.

En la misma linea de ideas se ha pronunciado la doctrina especializada peruana
cuando sefala que los obiter dicta “(...) son aquellas reflexiones o acotaciones no
centrales para sustentar la decision adoptada, pero que se consignan en una

sentencia, mayormente atendiendo a razones pedagégicas u orientadoras”*°.

Por su parte, el Tribunal Constitucional de la Republica del Peru sefialé, en su
Sentencia 24-2003/AI-TC, que “(...) para el cumplimiento de dicho contenido, el
Tribunal Constitucional considera necesario estipular que la estructura interna de sus
decisiones se compone de los siguientes elementos: la razén declarativa-teoldgica, la
razon suficiente (ratio decidenci), la razén subsidiaria o accidental (obiter dicta), la
invocacion preceptiva y la decision o fallo constitucional (decisum)”.

De igual manera, la Republica del Ecuador, en su sentencia No. 250-16-SEP-CC,
correspondiente al caso No. 1441-14-EP del 10 de agosto de 2016, refirid lo
siguiente: “En relacion a la vinculatoriedad de las obiter dicta vale destacar que éstas
constituyen todas aquellas reflexiones adelantadas por el juez al motivar su fallo,
pero que no son necesarias a la decision, por el contrario, la ratio decidendi comporta
‘... la parte medular y fundamento principal de una decision o resolucién adoptada
por el juez, adquiriendo por ende el caracter de precedente y por tanto, la parte que
obliga a su ejecucion y cumplimiento, y sin la cual, una sentencia pierde o carece
totalmente de sentido o l6gica*”.

Como se puede apreciar de este breve analisis de los distintos sistemas judiciales
andinos, se verifica que existe una necesidad de los tribunales de diferenciar los
diversos elementos del stare decisis. Por una parte, el razonamiento judicial debe
realizarse con base en principios o reglas universales ya aceptados y analizados en
casos anteriores, que puedan ser nuevamente utilizados en casos a futuro de tal
manera que se genere y afiance un sistema de predictibilidad del sistema juridico; vy,
por otra, dichos “preceptos universales” deben estar claramente diferenciados de los
obiter dicta que son cuestiones orientadoras de naturaleza complementaria no
vinculante. Como bien lo menciona la Corte Suprema Colombiana “(...) los jueces
deben fundamentar sus decisiones, no en criterios ad-hoc, caprichosos vy
coyunturales, sino con base en un principio general o una regla universal que han
aceptado en casos anteriores, 0 que estarian dispuestos a aplicar en casos

semejantes en el futuro”.

Por lo expuesto, siendo que en la interpretacion prejudicial analizada (Proceso No.
04-1P-2013) se verifica que el TJCA no hizo un desarrollo respecto de la idea materia
de analisis (es decir, la referida a la oportunidad procesal del reclamante para
presentar la cuantia de los dafios y perjuicios en referencia o, al menos, las bases
para fijarla), y tampoco la mencioné dentro de sus conclusiones finales, se considera
que dicho argumento corresponde a uno de caracter obiter dicta y, por tanto, su
caracter resulta meramente explicativo u orientador. La posicion asumida por esta
Secretaria General encuentra también respaldo en la propia norma andina (articulo
243 de la Decision 486), pues el referido articulo no hace mencién alguna a dicha
obligacion.

> Sentencia SU047/99 de la Corte Suprema de la RepUblica de Colombia. p. 53.

“TUPAYACHI SOTOMAYOR, Jhonny (2009). El precedente constitucional vinculante en el Peru. Adrus, Peru. p. 55.
" Sentencia No. 029-15-SIS-CC, caso No. 0019-12-1S de la Corte Constitucional del Ecuador.

“8 Sentencia SU047/99 de la Corte Suprema de la Republica de Colombia. p. 54.
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91]
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[99]

Sin perjuicio de lo anterior, y solo en gracias de discusion, cabe mencionar que, de la
revision de lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta
Secretaria General observa que la obligacion referida a la presentacion de
informacion sobre la cuantia de dafios y perjuicios no recae en el juez nacional; sino
en el actor (en el presente caso, INDUALCA). Asi, no es al juez nacional a quien se
le impone la obligaciéon de solicitar dicha informacion en determinada etapa procesal;
sino es la reclamante quien “debié aportar igualmente la cuantia de los dafios y
perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.”

En consideracion a ello, mediante Comunicacién No. SG/E/SJ/1742/2018 de fecha
10 de septiembre de 2018, la Secretaria General requirié a la reclamante que precise
con claridad si hubo etapa procesal en el proceso interno para que aportara la
informacion sobre la cuantia de dafios y perjuicios o si se le denegd la presentacion
de la misma. Como respuesta a dicho requerimiento, la reclamante manifesté lo
siguiente:

“‘Respecto a que se indique que no hubo etapa procesal para que aportare
informacion sobre la cuantia de los dafios y perjuicios, o que se le denegé la
presentacion de la misma, debemos expresar a su Autoridad que si bien la
sentencia dispuso que el monto de indemnizacién deberd ser cuantificada
liquidada y pagada previo al correspondiente calculo pericial, no dispuso que se
cuente con la informacién que debia proporcionar el afectado sobre la cuantia de
los dafios y perjuicios o, al menos las base para fijarlas.*

Como se puede notar, la reclamante no precis6 de manera clara si hubo o no etapa
procesal durante el proceso interno, para que presente todos los elementos de
prueba que considere necesario, como la informacion relativa a la cuantia de los
dafios y perjuicios; y tampoco precisé si se le denegd la presentacion de dicha
informacion.

En ese sentido, esta Secretaria General considera ademas que la reclamante no ha
acreditado que durante el proceso interno no se haya presentado etapa procesal
para que aportara la informacion relativa al calculo de dafios y perjuicios, ni que se le
haya denegado la presentaciéon de la referida informacion. Ello, maxime si se toma
en cuenta lo senalado por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo, en
la Resolucion No. 1270-2016, emitida el 21 de noviembre de 2016:

“(...) Si bien el Tribunal de Instancia no establece un monto especifico, si indica
las bases sobre las cuales se han de calcular los mencionados rubros, los cuales
tienen que ser liguidados, calculados por un perito, dejdndose abierta la
posibilidad de fijarse de acuerdo a criterios probatorios desde la fase de
ejecucién de la sentencia impugna.” (Enfasis agregado)

De la lectura de lo sefialado por la Sala Especializada de lo Contencioso
Administrativo, podria inferirse que en el proceso interno se habria presentado una
oportunidad procesal para que la reclamante aporte informacién sobre la cuantia de
los danos y perjuicios ocasionados.

Por otro lado, esta Secretaria General considera que la reclamada no presento los
elementos de prueba suficientes que demuestren que la Republica del Ecuador ha

“ Escrito de subsanacion de INDUALCA S.A., p.2.
%0 Resolucion No. 1279-2016, emitida por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativa, que resuelve el Recurso
de Casacion No. 102-2015, interpuesto por ECUAQUIMICA contra la sentencia de fecha 21 de octubre, p. 25.
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contravenido el sentido y alcance de lo dispuesto en la interpretacion prejudicial del
Proceso No. 04-IP-2013.

Al respecto, cabe indicar que mediante Comunicacién No. SG/E/SJ/1918 de fecha 3
de octubre de 2018, la Secretaria General requiri6 al reclamante, para mejor
resolver, que presentase copia de todo lo actuado en el expediente nacional (escritos
presentados por todas las partes, providencias, etc.), luego de la emisién de la
sentencia del 21 de octubre de 2014, para efectos del analisis correspondiente sobre
las cuestiones de fondo. Sin embargo, la reclamada no cumplié con atender dicho
requerimiento.

Por lo expuesto, se concluye que no se verifica que el juez nacional ecuatoriano haya
incumplido con adoptar la Interpretacion Prejudicial del Proceso 04-1P-2013, por lo
que no se configura el incumplimiento del articulo 35 del Tratado de Creacién del
TJCA y el articulo 127 de la Decision 500.

2.2. Sobre el alegado incumplimiento de los articulos 4 y 36 del Tratado de
Creacién del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y el articulo 128
del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

En el escrito de reclamo, la reclamante ha sefialado que la Republica del Ecuador
incumple lo dispuesto en los articulos 4 y 36 del Tratado de Creacién del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, y el articulo 128 del Estatuto del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, en los cuales se dispone lo siguiente:

“Articulo 4.- Los Paises Miembros estan obligados a adoptar las medidas que
sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el
ordenamiento juridico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea
contraria a dichas normas o que de algin modo obstaculice su aplicacion.”

“Articulo 36.- Los Paises Miembros de la Comunidad Andina velaran por el
cumplimiento de las disposiciones del presente Tratado y en particular de la
observancia por parte de los jueces nacionales a lo establecido en la presente
Seccidn [De la Interpretacion Prejudicial].”

“Articulo 128.- Obligaciones especiales y derechos en relacion con la
interpretacion prejudicial

Los Paises Miembros y la Secretaria General velardn por el cumplimiento y la
observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido respecto a la
interpretacion prejudicial.

(..)”

Como se puede observar, el articulo 4 regula lo referido a la obligacion de adoptar
las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas que conforman el
ordenamiento juridico de la comunidad andina y, los articulos 36 y 128 regulan, de
manera mas especifica, la obligacion de cumplir con las disposiciones referidas a la
interpretacion prejudicial.

[100] Sobre el particular, en el presente caso al haberse determinado que la reclamada no

ha incumplido con sus obligaciones derivadas del articulo 35 del Tratado de Creacion
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del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el articulo 127 de la Decision 500,
corresponde también determinar que la reclamada no ha incumplido los articulos 4 y
36 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ni el
articulo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

VI. CONCLUSIONES SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES COMUNITARIAS.-

101] Por todo lo anterior, la Secretaria General de la Comunidad Andina, con base en las
consideraciones que se anteponen, la informacion suministrada por las Partes y los
motivos expuestos en el presente Dictamen, considera que no ha quedado
demostrado que la Republica del Ecuador haya incumplido obligaciones derivadas
del ordenamiento juridico de la Comunidad Andina.

[102] Sin perjuicio de ello, esta Secretaria General recomienda a la Republica del Ecuador
que reitere a los jueces nacionales la importancia del cumplimiento de la norma
andina, y que evidencien su adopcion en las sentencias con mayor claridad. Ello, a
fin de brindar mayor certeza juridica a las partes en el proceso.

José Antonio Arrospide del Busto
Secretario General a.i.
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