TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quuito, 30 de abril de 2019

Proceso: 389-1P-2018
Asunto: Interpretacion Prejudicial
Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso

Administrativo con Sede en el Distrito
Metropolitano de Quito de la Repiblica del

Ecuador
Expediente interno 17811-2013-3210
del consultante:
Referencia; Actos de competencia desleal
Magistrado ponente: Hernan Rodrigo Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio No. 2273-2018-TDCA-DQ-COOQ del 17 de julio de 2018, recibido
fisicamente el 23 del mismo mes y afio, mediante el cual el Tribunal Distrital
de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de
Quito de la Republica del Ecuador, solicitd Interpretacion Prejudicial de los
Articulos 238, 243, 258 y 259 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 17811-2013-3210; v,

El Auto del 11 de diciembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitid
a tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandante SABIJER’'S S.A.

Demandado QUALA ECUADOR S.A.
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ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisidén de los documentos remitidos por el Tribunal consultante
respecto del proceso interno, -este Tribunal considera que los temas
controverticdos son los siguientes:

Determinar si QUALA ECUADOR S.A. habria realizado actos de
competencia desleal por denigracion.

El ealculo de indemnizaciones por dafios y perjuicios,
NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante solicita la Interpretacion Prejudicial de los
Articulos 238, 243, 258 y 250 de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina', de los cuales no se interpretara el Articulo 238 de
la citada norma por no ser parte de la controversia el derecho para
iniciar accion por infraccion.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.
Actos denigratorios.

Criterios a tomarse en cuenta en el calculo de la indemnizacién por
dafios y perjuicios.

Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina. -

«articulo 243.- Para efeclos de calcufar la indemnizacion de daflos ¥ perjuicios s
tomard en cuenta, enlre ofros, los criterios siguientes:

a) ef dafio emergente y &l lucro casante sufrido por el fitular dal derechio como consecusncia
de & infraccion;

b) el monto do los beneficios: ohlenidos por ol infractor como resultado do fos actos de
infraccion; o, ) el precio gue ef infractor habria pagado por concepto de una licerncia
contraciual, teniendo en cuenta el valor comercial del dorecho infringido y las licancias
contraciuales que ya se hubieran concedido.”

=Articulo 258.- Se considera desleal lodo aclo vinculado a la propiedad indusinial realizado &n
ef dmbito emprasarial qua sea conlrario & los usos y préicticas honeslos.”

“Articulo 259.- Conslituyen actos de competencia desleal vinculados a ls propiedad industrigl,
gntre olfos, los siguicnfes!

a) cualguier sclo capaz de crear una canfusion, por cualquier medio gue sed, respeclo el
ectahiccimiants, los productos o fa sctividad industrial o comercial da un compelidor,

-
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E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad
industrial. Actos de confusion. Actos de aprovechamiento
indebido de la reputacion ajena

11. SABIJER'S S.A. sostuvo en su demanda que QUALA ECL_IADDR S.A.,
habria realizado actos de competencia desleal en la modalidad de
denigracion, por lo que resulta pertinente analizar el presente tema.

Definicién de competencia desleal

1.2. Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe
empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades
economicas basado en el esfuerzo empresarial legitimo. Sobre el
particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los
usos Yy practicas honestos aquellos que se producen con la intencion de
causar dafio o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar
al competidor?.

1.3. Un empresario puede captar mas clientes si ofrece en el mercado
productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor
variedad y/o de mas facil acceso, beneficios todos estos que pueden
resumirse en un solo concepto: eficiencia econémica. Esta-eficiencia se
logra mejorando la administracion- de la empresa; investigando e
innovando; reduciendo los costos de produccion; optimizando los
canales de comercializacion; contratando a los mejores trabajadores,
proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idoneos
y oportunos, etc.

14 El esfuerzo empresarial legitimo, expresado como eficiencia
econdmica, da como fruto la atraccion de clientes y el incremento de
las ventas. El dafio concurrencial licito ocurre precisamente cuando un
empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de
clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de
ofrecer en el mercado algo mas atractivo de que lo que ofrecen sus
competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presion
existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio,
calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores.

1.5. Lo ilicito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es
atraer clientes o dafar al competidor, no sobre la base del esfuerzo
empresarial legitimo (eficiencia economica), sino debido a actos
contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal
desenvolvimiento de las aclividades econémicas que pueden perjudicar
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igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la
induccién a error (actos de engano y de confusién), la denigracion al
competidor (con informacion falsa), la explotacion indebida de la
reputacion ajena, la violacién de secrefos comerciales, enire otros
similares. '

1.6, Sobre el particular, el Articulo 258 de la Decision 486 establece lo
siguiente:

“articulo 258.-Se considera desleal todo acto vinculado a la propicdad
industrial realizado en el dmbito empresarial que sea contrario a los
usos y practicas honestos.”

17 De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique
cudles actos se consideran desleales. Sera desleal todo aclo vinculado
a la propiedad industrial que realizado en el ambito empresarial sea
contrario a los usos y practicas honestos.®

18. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos Yy practicas
honestos, el Tribunal ha considerado gue son aclos que se producen,
precisamente, cuando se actia con Ia intencion de causar dafio o de
aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.®

1.9 La doctrina juridica senala que para gue un acto pueda ser constitutivo
de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos
fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del
acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el
medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)®.
Veamos en detalle ambos elementos:

a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el
mercado com la finalidad de atraer clientes. -

b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre |la base de la.
eficiencia economica (esfuerzo empresarial), lo hace a traves de
métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como
la induccién a error (actos de engafo y de confusion), el
descrédito o denigracion del competidor {(con informacidn falsa), la
explotacién indebida de la reputacion ajena, la comparacion
indebida, la imitacion sistematica, la . violacion de secretos
comerciales, entre otros.

3 Ver Interprotacion Prejudicial recalda en el Proceso 217-1P-20M5 del 24 de agostoe de 2015,
s Ibidem.
2 JAECKEL KOVACS, Jorge y MONTOYA NARARNID, Claudia. La deslealfad en la compefericia

— desleal. Qud s, como so cstablece on las nonmas, qué se debe probar y quign fa debe probar.
En: Rev. Derecho Compstencia, Bogotd, vol.8, N7 5, enero-diciembre 2013, p. 143,
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El acto de competencia desleal atenta contra el normal

) desenvolvimiento de las actividades economicas en el mercado, por lo

gque afecta (dafo efectivo o dano potencial) al competidor o
competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia
desleal afecta el normal desenveolvimiento del mercado, afecta el
principio de buena fe.

1.10.La legisléciri:n andina trata de prevenir conductas que atenten contra

1.11.

los usos mercantiles honestos; por tanto, la proteccién a los
competidores, al publico consumidor y al interés general, en relacién
con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la
misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema
competitivo.®

Actos de denigracion
E| Literal b) del Articulo 259 de la Decision 486 regula los actos de

competencia desleal, en la modalidad de actos de denigracion,
vinculados a la propiedad industrial.

1.12. La doctrina juridica sostiene que:

“También se reputa desleal la realizacin o difusion de
manifestaciones susceptibles de menoscabar el credito en el
mercado de un empresario, de su actividad o de sus productos
[farts. 9 LCD y 6.a) LGP]. La tipificacion de los actos de
- denigracion comprende todos los actos lesivos de la reputacién de
las personas que sean realizados en el mercado y posean
finalidad concurrencial, La consideracion de la deslealtad de este
lipo de actos tan sélo se mantiene si las afirmaciones que se
difunden y se vierten no son exactas, verdaderas y pertinentes, lo
que significa que no sera desleal la desvalorizacion de un agente
del mercado con afirmaciones ciertas, aplicAndose con ello la
méxima de la exceptio veritatis".”

113.La deslealtad ocurre en el caso que las afirmaciones que se

comuniquen o difundan al publico consumidor no sean exactas,
verdaderas y pertinentes; esto significa que no se considerara - desleal
la desvalorizacion del agente de mercado cuando las afirmaciones
sean ciertas, configurandose la maxima de la excepio veritatis.®

1.14.Por tanto, la denigracion es una conducta desleal contraria al principio

de buena fe, ya que tal acto merma la reputacion del competidor como

Ibictem.

M. Merce Darmnaculleta | Gardella, La Compelencia Desleal, lustel, Madrid, primers edician,
2007, p. 57.

Ibidem.
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un -acto de competencia desleal, perjudicando su imagen comercial en
el mercado frente a los consumidores.

Criterios a tomarse en cuenta en el célculo de la indemnizacion
por dafios y perjuicios

En el proceso interno que dio origen a la presente interpretacion la
demandante solicité indemnizacion de danos y perjuicios, la misma gue
debera ser calculada segun los criterios establecidos el Articulo 243 de

 |la Decision 486.

22

2.3

24

2.5.

E] mencionado Articulo establece criterios no exhaustivos que deberan
tomarse en cuenta para el célculo de la indemnizacion de los danos 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, segun el Literal a) del Artlculo 243, sera indemnizable el dafo
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 comercializacidn de los productos amparados por el signo
que no ha respetado la exclusividad de la marca.

Ser4 igualmente indemnizable el lucro cesante; es decir, las ganancias
que el actor habria obtenido mediante la comercializacion normal de
sus productos. En este caso, las ganancias a considerar seran las que
habrian sido obtenidas en el perfodo que medie entre la ocurrencia
efectiva del dafio y el pago de |a indemnizacion.

L'a-norma autoriza, ademads, que se adopten otros tipos de criterios’
como el monto del dafio indemnizable y los beneficios obtenidos por el
infractor como consecuencia de los actos de infraccidn (Literal b del
Articulo 243), y el precio que habria tenido que 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 (Literal ¢ del Artieulo 243), "En estos eventos, el juez
consultante tendrd que tomar en cuenta el periodo de vigencia dal
derecho de explotacion, el momento de inicio de Ia infraccion y el

 mtimero y clase de las licencias concedidas™.

En consecuencia, para el otorgamiento de la medida senalada en el
Literal b) del Articulo 241 de la Decision 486, se debera primero
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Ver Interpretaciin Prejudicial recaida en el Proceso 116-1P-2004 dal 13 de enero de 2005,
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verificar si hubo infraccion por parte de la demandada, ante lo cual, ¥
en apego a lo determinado en la norma comunitaria, la autoridad
nacional, podra establecer el monto de la indemnizacidn, sobre los
pardmetros que fije la ley nacional, en aplicacion del denominado
principio de complemento indispensable?.

En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por
el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-3210, el
que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia
da la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero
de su Estatuto.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcién de acuerdo con lo dispuesto en el Gltimo parrafo
del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Luis Rafael Vergara Quintero
- MAGISTRADO
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1w De canformidad con el Principio de Complemanto Indispensable, “cuando fa norma comunitaria

deja a la responsabilidad de los pafses micmbros fa implemenlacion o desarrollo do aspeclos
no reguiados por aguells, en aplicacidn del principio de complemente indispensable, les
comesponds a_esos palses llovar & cabo fales implamentzcionss, sin gue asfas puedan
eslablocor. desde lupgn, exigencias, requisilos adicionales o constituir reglamentaciones. que
do una u olra mansrs afeclen ol derecha comunitario 0, rostrinfsn aspectos esenciales por &l
regulados de manera que signifiguen, por efemplo, wna menor profeceidn_a los derechos

— il consagrados por Ja_morma comunilsria® Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas on el
/p-."l- DE J, ., Proceso 142-1P-2015 del 24 de agosto dél 2015 y en &l Proceso 67-1P-2013 del 8 de mayo del
y/ S UgN\2013.
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De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente interpretacion prejudicial el Presidente y el Secretario.

Il'l R . |
/ | \
[ J/ ) \&
. \\-._f”%t} '-R_\-\ - =
Hugo Ramiro Gémez Apgc Luis Felipe Aguilar Feijod
RIO

PRESIDENTE SECRET

Notifiquese a la Sala consultante Yy remitase copia de la presente
interpretacion prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina
para su publicacién en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.




