REPUBLICA DE COLOMBIA R

MINISTERIO DE COMERCIQ, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NUMER_O 26112 DE 2003
U 95 ser o0z !

Expediente No. 02078304

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial las contenidas en el numera! 8 del articulo 11 del
Decreto 2153 de 1992 y 50 del Cédigo Contencioso Administraivo, y

CONSIDERANDO:

PRIMEROQ: Que mediante escrito radicado bajo el nimero el nimero 02078304-00010037 del catorce
(14) de julio de dos mil tres {2003), la doctora Adriana Lopez Martinez, en su condicién de apoderada de
la sociedad CHICLE ADAMS S.A, en adelante Chicle Adams, interpuso oportunamente recurso de
reposicion contra la Resolucién nimero 16187 de fecha once (11) de junio de dos mil tres (2003).

SEGUNDO: Que laimpugnante sustenta su recurso en 0s siguientes términos:

“I. PETICION

Solicito al Honorable Despacho REVOCAR en su totalidad la Resolucién recurrida, y en su lugar
abstenerse de decretar las medidas cautelares en la forma que fueron solicitadas por la denunciante con
base en los fundamentos que se exponen mas adelante.

H1.

L)

“Il. ANTECEDENTES

El 3 de septiembre de 2002, CONFITECA y CONFITECOL, presentaron denuncia por competencia
desleal, ante la Superintendencia de Industria y Comercio en adelante “SIC”, para que en uso de las
facultades jurisdiccionales dicha entidad declarara que ADAMS era responsable de haber incurrido
en conductas constitutivas de competencia desleal previstas en la Ley 256 de 1996, especificamente
de haber cometido actos de desviacion de clientela, actos de confusidn, y actos de imitacion, a
través de la comercializacion de su producto chicle CLARKS presentacion "Pillow Pack™ de 2
pastillas, con los colores amarillo de fondo y recuadro azul con la marca indicada. (sic)

Mediante Resolucién nimero 37430 de noviembre 26 de 2002, la Superintendencia de industria y
Comercio ordené a ADAMS medidas cautelares, todas ellas relacionadas con su producto chicle
CLARKS presentacion “Pillow Pack® de 2 pastillas, con los colores amarillo de fondo y recuadro
azul con 1a mar¢a indicada.

Mediante comunicacién de fecha 16 de abril de 2003, mi representada informé a la SIC el
cumplimiento a lo resuelto mediante la Resolucion nimero 37430 de fecha 26 de noviembre de
2002. En efecto, se allegaron pruebas sobre el proceso de destruccién del inventario existente del
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producto y empaques de la goma de mascar CLARKS presentacion “Pillow Pack” de 2 pastillas,
con los colores amarillo de fondo y recuadro azul, tal y como habia sido ordenado por dicha
entidad. Asi mismo, se verificé y constatd que no habia material publicitario para el producto
CLARKS presentacién “Pillow Pack” de 2 pastillas, con los colores amarillo de fondo y
recuadro azul con la marca indicada.

‘4, Desde la realizacion del proceso de destruccion ADAMS, no ha fabricado, almacenado,
comercializado o utilizado el producto, ni el material de empaque, incluyendo etiquetas, material
impreso o de publicidad del producto Goma de mascar CLARKS, presentacion “Pillow Pack” de 2
pastillas, con los colores amarillo de fondo y recuadro azul con la marca indicada, en estricto
cumplimiento de lo ordenado mediante la resolucién No.37430 de fecha 26 de noviembre de
2002, ~

“5. Pese a lo anterior, mediante Auto de fecha 16 de mayo de 2003, ese Despacho, requiere a mi
representada, con el fin de que informe la manera en que dio cumplimiento a lo resuelto mediante la
decision de fecha 26 de noviembre de 2002, requerimiento al cual dio mi representada contestacion
oportuna, adjuntando copia sin anexos con ¢! respectivo sello de radicado del escrito presentado el
pasado 16 de abril de 2003, a través del cual ADAMS dio cumplimiento dentro de! término a lo
resuelto por esa Entidad mediante |a Resolucion nimero 37430 de fecha 26 de noviembre de 2002,
y en donde consta que se adjuntaron 57 folios, mediante los cuales se evidencié el cumplimiento de
todas y cada una de las medidas cautelares ordenadas, todas ellas relacionadas, repito con
CLARKS, presentacién “Pillow Pack” de 2 pastillas, con los colores amarillo de fondo y
recuadro azul.

“6. Posteriormente, mediante resolucién No.16187, de fecha 11 de junio de 2003, aqui recurrida,
consideré dicha entidad que de las nuevas pruebas allegadas por el apoderado de la denunciante se
podia evidenciar que la nueva presentacién de CLARKS sigue constituyendo inminente peligro de
confusién y que la garantia bancaria presentada para las anteriores medidas cautelares cubre los
perjuicios que pudieren presentarse con la practica de estas nuevas cautelas.

"7. Por lo tanto ordenaron a mi representada cesar la fabricacién, oferta, almacenamiento,
comercializacién del producto CLARKS, presentacién Pillow Pack de dos pastillas con los
colores amarillo de fondo y recuadro blanco con letras azules con la marca indicada, o con
cualquier otra presentacién que pueda presentar un riesgo de confusién con el producto
TUMIX_“Pillow Pack” de dos pastillas de las denunciantes, prohibir la fabricacion,
almacenamiento o utilizacién de material publicitario, impreso, etiquetas, actividades de promagién
del producto CLARKS referido, y retirar el material publicitario de dicho producto.

Los apartes subrayados evidencian las ilegalidad de las medidas cautelares decretares, y es por esto
que se solicita a dicha entidad revocar la resolucién No.16187, de fecha 11 de junio de 2003, aqui
recurrida, i) no solo porque las medidas cautelares solicitadas no guardan ninguna relacion con la
demanda a la cual acceden, constituyéndose dichas medidas en una clara via de hecho, i) sino que en
todo caso no se dan los requisitos exigidos por la ley 256 de 1996 para el decreto de medidas cautelares
que profirio dicha entidad. Lo anterior, con base en los siguientes:

“Il. FUNDAMENTOS

“A. leqalidad de las medidas cautelares decretadas por dicha entidad, y violacion del debido proceso de
mi representada.

“Con el decreto de las medidas cautelares contenidas en [a resolucion No.16187 del 11 de junio de
2003, desconoce dicha entidad la naturaleza y caracteristica esencial y fundamental de una medida
cautelar, cual es la de ser accesoria, y taxativa, constituyéndose su decreto en una violacion al debido
proceso y derecho de defensa de mi representada y en una clara via de hecho. En efecto:
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‘) LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y SU FINALIDAD DENTRO DE
CUALQUIER PROCESO.

“Las medidas cautelares, pueden ser definidas como providencias que de oficio o a peticion de parte,

puede adoptar el juez en relacidn con personas, pruebas o bienes que puedan resultar afectados por la
demora en |as decisiones que se tomen dentro del proceso, y se caracterizan por ser provisionales y
porque buscan asegurar el cabal cumplimiento de las determinaciones que se adopten por el juez y,
especialmente, de la sentencia una vez ejecutoriada, y lo que es mas importantes, son instrumentales
0 accesorias, es decir que deben guardar una intima relacién con el derecho controvertido.

“En este sentido, las medidas cautelares responden al mandato consfitucional a través del cual se busca -

el acceso a una administracion de justicia diligente y eficaz (articulo 228 de la Constitucion Politica
Nacional), es decir, que a fravés de las mismas, se busca evitar que al momento de ser definida la
controversia que se le plantea al juez, la misma resulte inocua en la practica, al no poder ser
materialmente ejecutada.

“Sobre este particular, la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente:

'Es entonces necesario que el ordenamiento establezca dispositivos para prevenir esas afectaciones al
bien o derecho controvertido, a fin de evitar que la decision judicial sea vana. Y tales son precisamente
las medidas cautelares, gue son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege,
de manera provisional, y mientras dura el proceso, [a integridad de un derecho que es
controvertido en ese mismo proceso." (Negrillas y Subrayado fuera del texto)

“Lo anterior significa, que las medidas cautelares adoptadas dentro de cualquier proceso, si bien buscan
proteger preventivamente a quien acude al juez para reclamar un derecho, con el fin de que la decision
que se adopte en relacion con el derecho que se debate pueda ser materialmente ejecutada deben
recaer precisamente sobre los aspectos denunciados o demandados, es decir sobre los derechos
controvertidos dentro del proceso al cual acceden. Resultaria absolutamente contradictorio,
desproporcionado e ilegal, decretar medidas cautelares mediante la afectacion de derechos que no se
estan siendo controvertidos o que no hacen parte o guardan relacién intima con lo hechos de la

‘denuncia o demanda que dio lugar al decreto de las medidas cautelares.

“De esta forma, si bien es necesario que existan las medidas cautelares como mecanismos tendientes a
asegurar la efectividad de las decisiones judiciales que le son favorables a la parte demandante o
denunciante, también es cierto que dichas medidas deben cumplir con una serie de requisitos, que
aseguren el derecho al debido proceso ya la defensa de la persona contra quien se ejecutan las mismas,
con el fin de garantizar la igualdad procesal de ambas partes dentro del proceso.

“En este sentido, la Corte Constitucional, establecié que, ‘...Sin embargo, el Legislador, aunque goza de
una considerable libertad para regular el tipo de instrumentos cautelares y su procedimiento de adopcion,
debe de todos modos obrar cuidadosamente, por cuanto estas medidas, por su propia naturaleza, se
imponen a una persona antes de que elfa sea vencida en juicio. Por ende, el actor tiene razén en que
los instrumentos cautelares, por su naturaleza preventiva, pueden llegar a afectar el derecho de
defensa y el debido proceso, en la medida en que restringen un derecho de una persona, antes de
gue ella sea condenada en un juicio. Existe pues una fensién entre la necesidad de que existan
mecanismos cautelares, que aseguren la efectividad de las decisiones judiciales, y el hecho de
que esos mecanismos pueden llegar a afectar el debido proceso, en la medida en que se imponen
preventivamente, antes de que el demandado sea derrotado en el proceso. Precisamente por esa
tensién es que, como bien lo seiala uno de los intervinientes, la_doctrina_y los distintos

ordenamientos juridicos han establecido requisito ser cumplidos para que se pueda decretar una
medidas cautelar_con lo cual,_fa ley busca que esos instrumentos cautelare sean razonables y

! Corte Constitucional, Sentencia C-490 de 2000, M.P.: Dr. Alsjandro Martinez Caballerc. Bogota, 4 de mayo de 2000.
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proporcionados...? (Negrillas y Subrayado fuera del texto)

“Tales requisitos, han sido ampliamente determinados por nuestra doctrina, tal y como se vera a
continuacion, y a partir de 1o cual se evidenciara que las medidas cautelares decretadas mediante la
resolucion recurrida, son ilegales por cuanto no cumplen con los requisitos o caracteristicas generales
que deben tener las medidas cautelares para poder ser decretadas, asi como tampoco con los requisitos
que la propia ley 256 de 1996, dispone para su decreto dentro de los procesos por competencia desleal,
convirtiéndose su decreto en la violacion al debido proceso y derecho de defensa de mi representada, tal
y como se sefialé por la Corte Constitucional.

“ii. Requisitos para poder decretar una medida caufelar.

Tal y como se menciond, doctrinaria y jurisprudencialmente se han definido las caracteristicas que
deben ostentar las medidas cautelares para que las mismas, se consideren como legales.

“Sobre el particular, el doctrinante Dr. Hernan Fabio Ldpez, sefialado como caracteristicas de las
medidas cautelares las siguientes:

‘a) Constituyen por regla general un acto jurisdiccional por cuanto se cumple con effas una de las
funciones esenciales del proceso: asegurar el cumplimiento de las decisiones del juez.

‘Ademas, son actuaciones propias de un proceso y si este es por excelencia, acfo jurisdiccional,
resulta claro ef carécter de las medidas cautelares, asi en ocasiones su practica no la lleve a efecto
un juez sino una autoridad del orden policivo. (ciertos casos de oposicién de selios de sucesiones)

‘) Son eminentemente instrumentales. Por si mismas no fiene razén de ser. Dado su carécler
asegurativo sblo se justifican cuando actian en funcién de un proceso al cual acceden o
accederén (el hecho de que se puedan practicar antes de iniciado un proceso no le quita la
caracteristica).

“Asi mismo, respecto de la instrumentalidad de las medidas cautelares, se ha expresado que:

‘Formulada por Calamandrei, fa instrumentalidad es la caracteristica vinculadora de /las medidas
cautelares, que las vincula a un proceso principal, al que sirven, garantizando su resultado.

‘Seflala Calamandrei que as resoluciones cautelares no son un fin en si mismas, sino que estan
indefectiblemente preordenadas a la emanacién de una resolucién ulterior definitiva a cuya
fructuosidad préactica aseguran previamente’

Las medidas cautelares son un medio a fravés del cual puede conseguirse que otro medio, el
proceso, funcione eficazmente, es decir, que por sf solas no se obfiene un resuftado definitivo.

‘De todo lo anlerior, es Iégico deducir que las medidas cautelares solo se justifican cuando
actian en funcién de un proceso principal. Aunque en Ia legislacién se establezca fa posibilidad
de practicar medidas cautelares antes de iniciado el proceso, no por ello pierden su carécter de
instrumentales, pues la subsistencia de dicha medida dependeré de su vinculacion posterior a un
proceso principal.

‘Consecuencia de la instrumentalidad de /a medida cautelar es que los efectos producidos por la
adopcitn de la misma sean los adecuados para que pueda asegurar la efectividad préctica de la
sentencia definitiva, pues en caso contrario se perderia la instrumentalidad. ...5

? Corte Constitucional, Sentencia C-490 de 2000, M.P.: Or. Alejandro Martinez Caballero. Bogota, 4 de mayo de 2000.
¥ LOPEZ Martinez Adriana, “La accion de Compatencia Dasleal como mecanismo de proteccion a la propiedad Industrial y en
especial del Régimen de medidas Cautelares’. Universidad Extemado de Cclombia, 1897.
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't) Como consecuencia de lo anterior, son provisionales y como méximo perduraran lo que
subsista el proceso al cual acceden. Terminado éste, la medida necesariamente deja de tener
efecto y s6lo en casos taxativamente determinados por el legislador se permite que una medida
cautelar que ha surtido efectos dentro de un proceso pueda continuar vigente en ofro, tal y como
acontece con el embargo y secuestro dentro del proceso de restifucién de tenencia por
arrendamiento que puede cumplir sus fines en el ejecutivo subsiguiente, o con el secusstro en fa
diligencia de entrega que puede mantenerse dentro del reivindicatorio o posesorio que se adelantara
cuando triunfa la oposicién de un tercero...." (Negrillas fuera del texto)

“d) Por (ltimo es necesario que estén precedidas de una caucion: Con ella se busca contramestar la
gravedad que supone la adopcidén de una medida cautelar garantizando al sujeto pasivo de lose (sic)
eventuales daiios y perjuicios por la realizacion de la medida. -

“Por su parte, la Corte Constitucional, ha sefialado lo siguiente en relacion con las caracteristicas y fines
de las medidas cautelares que:

‘En nuestro régimen juridico, fas medidas cautelares estan concebidas como un instrumento juridico que
tiene por objeto garantizar el ejercicio de un derecho objetivo, legal o convencionalmente reconocido (por
ejemplo el cobro ejecutivo de créditos), impedir que se modifique una situacion de hecho o de derecho
(secuestro prevenfivo en sucesiones) o asegurar los resultados de una decisién judicial o
administrativa futura, mientras se adelante y concluye la actuacién respectiva, situaciones que de
ofra forma quedarian desprotegidas ante la no improbable actividad o conducta maliciosa def acfual o
‘eventual obligado.

Las medidas cautelares a veces asumen el caricfer de verdaderos procesos autonomos® (vgr.
separacién de bienes, profeccion policiva a la posesién de hecho, elfc.), cuando ellas constituyen
precisamente la finalidad o el objetivo del mismo. Pero también, y ésta es la generalidad de los casos,
dichas medidas son dependientes o accesorias a un proceso cuando su aplicacién y vigencia
ests condicionada a la existencia de éste, como ocurre en los casos del proceso ejecutivo, o en
materia penal con el embargo y secuestro de bienes del imputado (C.P.P. art. 52).

‘lgualmente las medidas cautelares son fambién provisionales o contingentes, en la medida de que son
susceptibles de modificarse o suprimirse a voluntad del beneficiado con ellas o por ef ofrecimiento de
una confragarantia por el sujelo afectado y, desde luego, cuando el derecho en discusién no se
maferializa. Naturaimente, las medidas se mantienen mientras persistan fas situaciones de hecho
o de derecho que dieron lugar a su expediciobn....

‘... No sobra destacar, finalmente, que las medidas cautelares no tienen ni pueden tener el sentido o
alcance de una sancion, porque atin cuando afectan o pueden afectar los intereses de los sujetos contra
quienes se promueven, su razén de ser es la de garantizar un derecho actual o futuro, y no la de
imponer un castigo.™ (Negrillas fuera del texto)

“Asi mismo, en Sentencia C-925 de 1999, con ponencia del Magistrado Dr. Viadimiro Naranjo Mesa, la
misma Corporacién sefialo que:

‘Sobre ef particular, cabe sefialar que las medidas cautelares constituyen actos jurisdiccionales de
naturaleza preventiva y provisional que, de oficio o a solicitud de parte, se ejecutan sobre personas,
bienes y medios de prueba para mantener respecto de ésfos un estado de cosas similar al que existia al
momento de iniciarse el trémite judicial, buscando la efectiva ejecucion de la providencia estimatoria
e impidiendo que el perjuicio ocasionado por la vulneracién de un derecho sustancial, se haga
més gravoso como consecuencia del tiempo que tarda el proceso en llegar a su fin.

* BLANCO Lépez Heman Fabio, “Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano®, Tomo |, Parte general, Séptima
Edicién, Dupré Editores, Bogota 1997.

5 \er Echandia Devis, Tratado ds Derecho Procesal civil, Parte General Tomo |, Temis, pag. 153

¢ Corte Constitucional Sentencia C-054 de 1997, M.P.: Dr. Antonio Barrera Carbonell. Bogota, & de febrero dg 1997.
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‘En efecto, el plazo que normaimente ocupa el desarrollo natural de fos procesos, impuesto por la
necesidad de agotar en su orden las diferentes efapas que los componen, propicia la afectacién de los
derechos litigiosos haciendo incierta e ineficaz su profeccion, en cuanto que durante el tramite del mismo
éstos pueden resultar afectados por factores exégenos.

‘Por eflo, ante la imposibilidad real de contar con una justicia inmediata, se han implementado en la
mayoria de los estatutos procesales del mundo, incluidos los colombianos, las llamadas medidas
cautelares o preventivas que tienden a mantener el equilibrio procesal ya salvaguardar la efectividad
de la accion judicial, garantizando con ello los derechos de igualdad y acceso a la administracion de
justicia (C.P. arts. 13 y 228); derechos que se hacen nugatorios cuando la funcion jurisdiccional no se

muestra eficaz y protectora. Al respecto, el tratadista ifaliano Piero Calamandrei afirma que: "A evitar que -

el dafio producido por la inobservancia del derecho resulte agravado por este inevitable retardo del
remedio junisdiccional (periculum in mora), esta preordenada precisamente la aclividad cautelar; la cual,
mientras se esperan las providencias definitivas destinadas a hacer observar el derecho, provee a
anticipar provisoriamente sus previsibles efectos....

‘... Asi, si las medidas cautelares estan destinadas a salvaguardar los derechos subjetivos en
disputa y, principalments, a garantizar la efectividad y eficacia de la administracion de justicia...."”
(Negrillas fuera del texto)

i, EL CASO CONCRETO: LAS MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS MEDIANTE LA
RESOLUCION QUE SE RECURRE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PROPIOS DE LAS
MEDIDAS CAUTELARES Y POR LO TANTO SU DECRETO VIOLA EL DEBIDO PROCESO Y SE
CONSTITUYE EN UNA VIA DE HECHO.

“. Porque no son accesorias a un proceso principal

“De conformidad con la extensa jurisprudencia y doctrina existente sobre el tema, es posible concluir que
bajo ninguna circunstancia, es posible decretar medidas cautelares, que no accedan al derecho que se
debate dentro de cualquier proceso, tal y como ocurrié en el presente caso.

“Efectivamente, en la denuncia impetrada por CONFITECA Y CONFITECOL, y que se framita
actuaimente en esa entidad, se alegd que ADAMS habia incumido en conductas constitutivas de
competencia desleal previstas en la Ley 256 de 1996, especificamente de haber cometido actos de
desviacion de clientela, actos de confusién, y actos de imitacion, en virtud del lanzamiento y
comercializacién del empaque del producto chicle CLARKS presentacion “Pillow Pack” de 2 pastillas,
con los colores amarillo de fondo y recuadro azul con la marca indicada.

“Tan cierto es lo anterior, que esa entidad profiri6 la Resolucién niimero 37430 de noviembre 26 de 2002,
a través de la cual se ordenaron medidas cautelares sobre el empaque del producto CLARKS
presentacion ‘Pillow Pack” de 2 pastillas, con los colores amarillo de fondo y recuadro azul con la
marca indicada.

“Tal y como se indicd, ADAMS dio cabal cumplimiento a la orden impartida por la SIC, pese a lo cual se
expidio la Resolucion que hoy se recurre, sin fundamento alguno, teniendo en cuenta que la misma hace
referencia al empaque con los colores amarillo de fondo y recuadro blanco con letras azules con la
marca indicada, o con cualquier otra presentacién que pueda representar un riesgo de confusién
con el producto chicle TUMIX.

"Hasta fa fecha el mencionado empague no ha sido objeto de denuncia por competencia desleal por
parte de CONFITECA y CONFITECOL, ni tampoco la denuncia existente fue reformada con el fin de

7 Piero Calamandrei, Instituciones ds Derecho Procesal Civil, volumen |, Ediciones Juridicas Europa-América (Buenos Aires,
Argentina)} pag. 157,
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relacionar como nuevo hecho la existencia del nuevo empaque, que segun dicha entidad es también
confundible con el actual empaque de TUMIX.

“No se entiende entonces, como el sefior apoderado de las denunciantes dentro del proceso de la
referencia, informa y afirma un hecho falso como el que ADAMS desacat6 la orden impartida, solicitando
que se cumpla de inmediato con las medidas cautelares decretadas por ese despacho mediante
Resolucidn 37430 de fecha 26 de noviembre de 2002.

“Més inexplicable resulta atn que la SIC haya desconocido el cumplimiento de las medidas decretadas,
en relacién con el producto chicle CLARKS, presentacion “pillow Pack” de 2 pastillas, con los colores
amarillo de fondo y recuadro azul con la marca indicada, empaque que se repite, produjo la denuncia
que actuaimente cursa ante esa Entidad.

“Pareciera entonces, que el sefior apoderado de las denunciadas no hace diferencia alguna entre el
empaque que fue objeto de la denuncia, idenfificado por ef mismo como “con los colores amarillo de
fondo y recuadro azul con la marca indicada’ y e! nuevo empaque identificado “con los colores amarillo
de fondo y recuadro blanco con letras azules con la marca indicada”, el cual no ha sido objeto de
denuncia por parte de CONFITECA y CONFITECOL, siendo que es un nuevo empaque y sobre el cual
sin embargo se decretan unas medidas cautelares que por lo tanto no acceden a ningln proceso en el
cual se esté debatiendo la ilegalidad del mismo.

“Si se observa con detenimiento la denuncia, en ninglin aparte se hace referencia al empague nuevo de
CLARKS, en donde el recuadro ya no es azul sino blanco, no pudiendo arbitrariamente dicha
superintendencia adecuar las medidas a unos hechos que no son materia ni debate dentro del proceso
principal.

“El actual empaque de CLARKS, es decir con los colores amarillo de fondo y recuadro blanco, es
diferente al empaque por el cual se instaurd la denuncia, luego las medidas cautelares sobre este Ultimo
empaque son ilegales pues no son accesorias a hechos ni pretensiones de un proceso principal. En
efecto, el cambio de un color en el empaque, es un cambio fundamental y esencial dentro del contexto
mismo de su presentacion, hecho que no puede pasarse desapercibido, y mucho menos hacer
extensivas unas medidas a un empaque sustanciaimente diferente.

“Teniendo en cuenta lo anterior, y el hecho de que las medidas cautelares no responden ni acceden a un
derecho debatido dentro de un proceso determinado, no podia ese Despacho, dar framite a la solicitud
hecha por ! apoderado de fas denunciantes bajo el argumento segin el cual las medidas cautelares
decretadas mediante Resolucion 37430 “no fueron eficaces”, pues se reitera, que las mismas fueron
cumplidas, y a través de las mismas, se protegieron de manera provisional, los derechos que se debaten
dentro del proceso, relativos a los actos de competencia desleal que alegan las denunciantes fueron
ejecutados por representada con el empaque del producto Chicle presentacion “Pillow Pack” de 2
pastillas con los amarillo de fondo y recuadro azul con la marca indicada.

“ o anterior, encuentra mayor fundamento si se tiene en cuenta que el apoderado de las denunciantes,
contaba y cuenta con los mecanismos procesales necesarios para ampliar el espectro de su denuncia, lo
cual le impide hacer una solicitud contraria a derecho y a esa entidad aceptarla sin hacer un analisis
detaliado de las cautelas solicitadas.

“En conclusion, resulta a todas luces ilegal el decreto de medidas cautelares sobre el empaque del
producto Chicle CLARKS presentacion “Pillow Pack” de 2 pastillas con los colores amarilio de fondo y
recuadro blanco con letras azules con la marca indicada, o con cualquier otra presentacion que pueda
representar un riesgo de confusion con el producto chicle TUMIX que comercializan las denunciantes,
por tratarse de medidas cautelares que recaen sobre un objeto que no accede a ningin proceso en
Curso.

“. Porque de todas maneras no se presté la cauciéon que lo ordena la Ley 256 de 1996 para
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poderse decretar las medidas cautelares.

“En todo ¢aso, y lo que hace ain mas ilegal la medida, se centra en el hecho de que dicha entidad no
exigio a la denunciante prestar una nueva caucion para unas cautelas totalmente nuevas y por hecho
totaimente diferentes.

“En efecto, si las cautelas estan hechas para cumplirse, pues es l6gico que el calculo de la suma por la
cual debia prestarse fa caucion, se hace sobre esa base, y no sobre la base de hechos futuros ajenos a
la denuncia y que pueden implicar perjuicios enormes, totalmente desprotegidos y una responsabilidad
del funcionario que decretd las cautelas sin la contraprestacién adecuada.

“. Porque las medidas cautelares no pueden decretarse de manera indiscriminada.

“La ilegalidad en el decreto de las medidas cautelares se refuerza ain mas en el hecho de que la
superintendencia no solo haya hecho recaer las medidas sobre un empaque diferente al objeto de la
denuncia (sic), sino sobre cualquier empaque similar, lo cual constituye a todas luces un
exabrupto que genera una inseguridad juridica,

“En efecto, toda medida debe tener su comrespondencia con un hecho claro y cierto, no se entiende
cémo puede de manera indiscriminada decretarse un medida que abarque otros empaque
confundidamente similares. Quién decide que es confundiblemente similar? E! riesgo juridico que se
genera con una decision de este tipo es inmensa pues lo que para alguien puede no se
confundiblemente similar para ofro si lo puede ser. Es por eso que una medida solo puede ser decretada
por una autoridad competente y precio el andlisis de los fundamentos legales que motiven la decision en
el decreto de una cautela. :

“B. INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITQS LEGALES PARA EL DECRETO DE LAS MEDIDAS
CAUTELARES.

“De conformidad con el articulo 31 de la Ley 256 de 1996, para que procedan las medidas cautelares sin
oir ala parte contraria es necesario que se de cumplimiento a 3 requisitos:

“1. Que la realizacion o a inminencia del acto de competencia desleal se encuentre comprobada;
“2. Que el peligro que se pretenda evitar sea inminente;
“3. Que este lltimo revista de gravedad.

“De conformidad con lo anterior, se procedera a demostrar, de que forma en el presente caso, no se
cumple ninguno de los requisitos exigidos.

:“1. Comprobacién de la realizacion o la inminencia del acto de competencia desleal.

“Lo anterior significa, que para que procedan las medidas cautelares, es necesario que la realizacién o la
inminencia del acto de competencia desleal se encuentre comprobada mediante la correspondencia con
los hechos en que se fundamenta la respectiva denuncia o con algunas de las conductas descritas en la
Ley 256 de 1996.

“En el presente caso, tal y como se evidencid, las medidas cautelares decretadas no tienen
correspondencia alguna con ninguna denuncia que se haya presentado con respecto al empaque sobre
las cuales versa, y adicionalmente tampoco tienen comespondencia con los actos de confusion regulados
por el articulo 10 de la Ley 256 de 1996, es decir que la inminencia del acto de competencia desleal, en
ninglin caso se encuentra demostrada.

“En efecto, el nuevo empaque lanzado por ADAMS para su producto CLARKS e identificado con la
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presentacion “Pillow Pack” de 2 pastillas con los colores amarilio de fondo y recuadro blanco con letras
azules, es totalmente diferente del empaque del producto TUMIX “Pillow Pack’ de 2 pastillas en sus 3
presentaciones (el identificado con los colores amarillo de fondo y recuadro azul, el identificado con los
colores plateado de fondo y recuadro azul de fondo con letras blancas y el identificado con el color
blanco de fondo y recuadro verde con letras azules) y en todo caso, el mismo no tuvo como objeto o
como efecto generar confusion.

“‘Adicionaimente es importante tener en cuenta que el mercado relevante en este caso, es el de
CONFITERIA, el cual incluye entre ofros, productos, la goma de mascar en todas sus presentaciones.

“Efectivamente, el mercado relevante se define como el dmbito en el cual se agrupan los productos y
servicios que pueden sustituirse entre si tomando en consideracién precio, es decir su igualdad -
economica, y con en caracteristicas de los productos, su localizacién geografica y la oportunidad para
acceder a los mismos.

“En consecuencia, €l mercado relevante en este caso es el de la confiteria el cual se compone de
productos qué compiten entre si, a saber: Dulces, Bombones, Mentas, Refrescantes, Gomas de Mascar,
de bomba o refrescantes, Gomitas, Dulces blandos masticables. Este mercado se ha definido asi por
cuanto todos estos productos son sustitutos entre si en razon de su precio y las necesidades que
safisfacen a los consumidores {uso) como son por ejemplo, la gratificacion, refrescar el aliento, sabor,
etc. Se reitera entonces, que se trata de productos que el consumidor puede sustituir entre si, es decir
que si falta alguno, el consumidor lo puede sustituir por otro, toda vez que cualquiera de los productos
satisface las mismas necesidades.

“En este sentido, se adjunta como ANEXO No.1, un estudic de Mercado elaborado por la firma
ACNielsen, sobre el mercado relevante en este caso, es decir el de la confiteria, del cual se puede
concluir gue ADAMS no tiene una la mayor participacion dentro de dicho mercado.

“De ofra parte, a través del informe realizado por la fima Napoledn Franco, y que se adjunta al presente
escrito como ANEXO No.3, se puede probar que los productos CLARKS y TUMIX, en ningin caso son
objeto de confusion por parte de los consumidores, principalmente, porque su eleccién esté basada en la
marca, es decir en la recordacion de la misma, sefialando que, ‘En sintesis, encontramos que en el
proceso de identidad del producto el elemento més potente es el respaldo de la marca’.

“Adicionalmente, en dicho estudio, se establecié lo siguiente:

" A través de observacion fue posible deferminar que principalmente el producto es pedido por el nombre
de la marca (Tumix 68% y Clarks 10%) no por el nombre genérico de Ia categoria.

‘- La mayoria de los entrevistados habian pensado en una marca antes de realizar la compra
{78%), y al realizar la compra, esta planeacién de marca permanecié en el 89% de los casos. E/
11% restante compro ofra, principaimente porque no estaba fa que buscaba o por precio

“Asi mismo, el estudio encontré como principales hallazgos los siguientes:

. El consumidor encuentra elementos comunes y por supuesto similitudes entre los 3 empaques
evaluados.

" Estas similitudes pierden fuerza al comparar el empague de Clarks fondo blanco contra el empaque de
Tumix, sin embargo contintian presentes.

‘. La similitud en la cual se hace mas énfasis es la utilizacibn del color amarillo, o combinacion de
colores.

* Este parecido, sin embargo, no implica confusién. pues en los 3 paneles de evaluacion los
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productos fueron identificados correctamente por el entrevistado.

. Es posible concluir que los elementos comunes entre los dos empaques, detectados por los

-entrevistados, no modifican el comportamiento final de compra.

“ Esta afiracién se sustenta en los resulfados obtenidos tras realizar la observacibn y entrevista en ef
punfo de compra, ya que al momento de realizar Ja compra, la marca previamente planeada no
cambia, a pesar de estimulos de.la exhibicibn.

. Adicionaimente la intencién de compra en la fase de evaluacién de empaques, guarda relacién
con las preferencias actuales de marca habitual de los entrevistados, aiin después de esfar
expuestos a los estimulos de los empaques. (sic)

‘El consumidor observa decide, pidé y exige

‘El consumidor actual, es un consumidor experto, que en este caso parece comportarse a través
de una (sic) acto razonado correspondiente a una previsibén de los usos y consumos regulares.

‘Tiene la informacién, conoce los productos y busca la mejor relacién costo-beneficio posible.

‘El haber encontrado en fa observacion realizada, que en la mayoria de los casos el producto es pedido
como ‘Tumix’, indica que especificamente este es e/ producto buscado.

‘Esto supone que al recibir uno diferente el consumidor exigiria el producto solicitado’. (Negrillas y
subrayado fuera del texto)

“Finalmente, el estudio concluye lo siguiente:
“ El consumidor es consciente del parecido e identifica los elementos comunes en los fres empaques.

“ El parecido proviene principalmente del tipo de empagque y el color amarifio, el cual es un cédigo de fa
categoria y la mezcla con azul ufilizado por las dos marcas.

“ A pesar de los elementos en comin, el comportamiento de compra es dirigido y racional, y el
acto final de compra se ajusta a las intenciones y habitos reportados por fos consumidores.

_ En estas condiciones, fa modificacion del comportamiento de compra de los consumidores, depende
més de las esfralegias y acciones de mercadeo que utilicen los jugadores en fa categoria, que de fos
estimulos provenientes del empaque.

“En consecuencia, es evidente que no se cumple con el requisito de haberse comprobado |a inminencia

de la confusién, por cuanto los dos empaques no sdlo son absolutamente diferenciables, sino porque se
reitera que el consumidor elige el producto con base en la marca, dentro de la cual por tratarse de una

marca mixta, el elemento que predomina es el denominafivo, lo cual impide que se genere confusion
entre la marca TUMIX y CLARKS.

“Sobre este particular, en doctrina de Aldo Cornejo se dijo lo siguiente:

'En este caso se efectuara ef examen, afendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de fas
marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder esta arreglado al
principio segiin el cual fa confundibilidad hay que apreciaria con base en los efementos semejantes y no
a los desemejantes. Igualmente no debe olvidarse /a importancia de la palabra como elemento principal
para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio.’

“Adicionalmente, es importante que esa Superintendencia tenga en cuenta que el amarillo que hace
parte del empaque del producto CLARKS, es un color que ha caracterizado siempre a ADAMS en virtud
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de su marca CHICLETS y de conformidad con la copia del empague que se adjunta como ANEXO No.4,
argumento adicional que demuestra que no existe confundibilidad, toda vez que el propio consumidor es
quien identifica el color amarillo con la marca ADAMS. Es asi como segin el estudio realizado por
Napoleén Franco y que se aporta como ANEXO No.3, el color amarillo es caracteristico de la marca
perteneciente a ADAMS y en ef cual se sefialé que "...Orginalmente en Colombia, quien infroduce la
asociacion de ‘la menta’ con el color amarillo es la marca ADAMS; y luego, para productos de esta
categoria, de diferentes fabricantes, se generaliza el uso de este c6digo de color™

"En consecuencia ha sido ADAMS, quien ha logrado la identificacion del color amarillo como
caracteristico de la goma de mascar con sabor a menta, lo cual resulta mucho mas evidente si se toma
en consideracion, que el color del empaque de las demas gomas de mascar que existen en el mercado
con sabor a menta es AZUL. A través de los empaques que se adjuntan como ANEXO No.2, se -
evidencia que es en realidad e! color azul el mas utilizado para identificar la goma de mascar con sabor a
menta.

“En este sentido, los propios denunciantes, han lanzado su producto TUMIX sabor a menta en
presentacion “Pillow Pack” de 2 pastillas con otros empaques de conformidad con el ANEXO No.5, que
se adjunta al presente escrito, en los cuales los colores predominantes son el azul y e! verde y mediante
los cuales se refuerza el hecho de que no es posible que exista confundibilidad entre el producto
CLARKS identificado con la presentacion “Pillow Pack” de 2 pastillas con los colores amarillo de fondo y
recuadro blanco con letras azules, y el producto TUMIX identificado con la presentacién “Pillow Pack” de
2 pastillas con los colores plateado de fondo y recuadro azu! de fondo con letras blancas de una parte y
el otro empaque de TUMIX presentacién “Pillow Pack® de 2 pastillas identificado con el color blanco de
fondo y recuadro verde con letras azules.

“En consecuencia, no existe en el presente caso la inminencia de confusion entre el producto TUMIX y el
producto CLARKS identificado con la presentacion “Pillow Pack® de 2 pastillas con los colores amarillo de
fondo y recuadro blanco con letras azules, no solo porque ambos empaques son diferentes, sino porque
de ninguna manera es posible alegar que se produce confusién, pues la marca TUMIX es absolutamente
reconocida e identificada por el consumidor, siendo adicionalmente los empaques COMPLETAMENTE
diferentes.

“2. Peligro inminente

“Tampoco se cumple en el presente caso, el requisito de existencia del peligro inminente, si se toman en
las definiciones de ambos términos.

“En efecto, el peligro, hace referencia al ‘Riesgo o contingencia inminente de que suceda algtn mal*® por
su parte, lainminencia, se define como aquello ‘Que amenaza o esta por suceder prontamente.

“Lo anterior significa, que las medidas cautelares de una parte no pueden estar sustentadas en simples
expectativas o posibilidades y de la otra es necesario que exista la probabilidad de que el peligro
efectivamente va a ocurrir.

“Teniendo en cuenta, que no existe ningln peligro que s pueda evitar, toda vez que no se frata de
empaque que produzcan confusion, el condicionamiento de la inminencia exigido por la Ley no se
encuentra cumplido.

“3. Peligro Grave

“Sobre el particular, es necesario aclarar que para que las medidas cautelares puedan decretarse de

* |nforme “Evaluacion de Empaques en la Categoria de Gomas de Mascar' Segmento Econémico. Preparado por Napoleon
Franco & Cia., noviembre de 2002,

* Rea) Academia Espafiola, “Diccionario de la Lengua Espafiola”, Tomo Ii, Vigésima Primera Edicion, Madrid, 1992.

" Op cit
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forma legal, los actos que se denuncian como desleales (los cuales se reitera, en el presente caso no
han sido objeto de denuncia), deben revestir de una gravedad que genere una irreversibilidad de las
consecuencias que se producirian con ef caro (sic), de tal magnitud que éstas solamente se pueden

.evitar si en este caso la SIC no interviene para impedirio.

“Partiendo del hecho de que el empaque objeto de las medidas cautelares no es ni siquiera similar y
mucho menos confundible con el del producto TUMIX, no se genera ningln tipo de consecuencia que
revista las caracteristicas anteriormente mencionadas, por lo cual para el presente caso tampoco se
cumple con este requisito.

“En este sentido, si para el efecto de las medidas cautelares decretadas, para el primer empaque que

lanzé ADAMS de su producto CLARKS en presentacién “Pillow Pack” de dos pastillas identificado con .

los colores amarillo de fondo y recuadro azul con la marca indicada, la misma no cumplia con los
requisitos para poder ser decretadas, en el presente caso mucho menos pues se trata de un empaque
completamente diferente, lo que da lugar a que no se cumplan los condicionamientos exigidos por fa ley
para el decreto de las medidas sin oir a la parte contraria.

“De conformidad con los argumentos expuestos, se solicita al despacho, REVOCAR EN SU TOTALIDAD
la decusuén proferida el pasado 11 de junio de 2003

TERCERO: Que de acuerdo ¢con lo previsto en el articulo 59 del Codigo Contencioso Administrativo se
procede a resolver €l recurso interpuesto, para lo cual se considera:

3.1. Finalidad de las medidas cautelares en los procesos de competencia desleal

El inciso primero del articulo 31 de la Ley 256 de 1996 establece que, “[comprobada la realizacion de un
acto de competencia desleal, o fa inminencia de la misma, el juez, a instancia de persona legitimada y
bajo responsabilidad de la misma, podré ordenar la cesacién provisional del mismo y decrefar las demas
medidas cautelares que resulten pertinentes.” (subrayado fuera de texto).

Como acertadamente lo afirma la recumente, las medidas cautelares “pueden ser definidas como
providencias que de oficio o a peticion de parte, puede adoptar el juez en relacién con personas, pruebas
o bienes que puedan resultar afectados por fa demora en las decisiones que se tomen denfro del
proceso”, razon por la cual son accesorias, y en tal senfido guardan una intima relacién con el derecho
controvertido.

Respecto de la finalidad de las medidas cautelares, es importante tener en cuenta lo dicho por la Corte
Constitucional en las citas que realiza la recurrente y de Ias cuales se resalta lo siguiente:

“ .. las medidas cautelares, que son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento
protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es
controvertido en ese mismo proceso.”" (Negriilas y Subrayado fuera del texto)

“En nuestro régimen juridico, las medidas cautelares estan concebidas como un instrumento juridico que
tiene por objeto garantizar el ejercicio de un derecho objetivo, legal o convencionalmente reconocido (por
ejemplo ef cobro sjecutivo de créditos), impedir que se modifique una situacién de hecho o de derecho
(secuestro preventivo en sucesiones) o asegurar los resultados de una decision judicial o
administrativa futura, mientras se adelante y concluye Jla actuacién respectiva, situaciones que de
otra forma quedarfan desprotegidas ante la no improbable actividad o conducta maliciosa del actual o
eventual obligado.

. lguaimente las medidas cautelares son también provisionales o confingentes, en fa medida de que
son susceplibles de modificarse o suprimirse a voluntad del beneficiado con elfas o por el ofrecimiento de

" Corte Constitucional, Sentencia C-490 de 2000, M.P.: Dr. Alejandro Martinez Caballero. Bogota, 4 de mayo de 2000,
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que el fallador puede adoptar como medida cautelar, la cesacion provisional de la conducta
presuntamente desleal, asi como las demas medidas cautelares que resulten pertinentes.

32 Caso concreto

3.2.1. Respecto del caracter accesorio de las medidas cautelares decretadas

Sostiene la accionada, que la resolucién recumida carece de fundamento, pues las medidas cautelares
ordenadas hacen referencia a empaques que no formaban parte de los hechos del proceso, y que
tampoco fueron incluidos en éste, mediante una reforma a la demanda por parte de las sociedades
accionantes.

Al respecto, es importante tener en cuenta lo siguiente:

- Como lo afirma la recurrente y lo comparte este Despacho, el objetivo principal de las
medidas cautelares, es prevenir los perjuicios que podria sufrir el afectado como
consecuencia de la permanencia y continuidad de la conducta desleal que se debate,
durante el tiempo que dura el tramite del proceso. Por tal razén, la principal medida cautelar
que contempla la ey, es |a cesacion provisional de la conducta presuntamente desleal objeto
del proceso.

- En el presente proceso, uno de los supuestos de competencia desleal que reclama la actora,
consiste en que la accionada estaria implementando conductas tendientes a generar
confusion en el mercado, mediante la introduccién de disefios en los empaques similares a
los del producto Tumix. Asi, en el hecho 16.1 del memorial de accion se manifiesta que, “feff
disefto del empaque Pillow Pack de Chicle CLARCKS que esta en el mercado es
sustancialmente simifar (y por fo tanto, confundible} al disefio del empaque Pillow Pack de
Chicle TUMIX, como se evidencia al apreciar los empaques y compararios.” Este hecho del
proceso, es reiterado por la actora como fundamento de ias medidas cautelares por ella
solicitada, cuando en el capitulo correspondiente de su escrito manifiestan que “flfa comisién
de fa infraccion y su inminencia se prueba con la evidente identidad sustancial entre el
disefio del empaque Piffow Pack de Chicle TUMIX y el disedio del empaque Pillow Pack de
Chicle CLARKS.”

Asi las cosas, el objeto de las medidas cautelares solicitadas, fue precisamente que se
ordenara |a cesacion provisional del acto presuntamente desleal, el cual consistia en la
existencia en el mercado de empaques de Chicle Clarcks, que por ser sustancialmente
similares a los de Chicle Tumix, son confundibles con éstos.

- Acerde con lo anterior y por haber encontrado el Despacho que la peticibn de medidas

cautelares se ajustaba a lo requerido por el articulo 31 de la Ley 256 de 1996, se ordend ala

. accionada adoptar las medidas tendientes a cesar la conducta de confusion demandada, la

cual recayd sobre los empaques que efectivamente existian en el mercado, es decir, el
empaque que contenia los colores amarillo de fondo y recuadro azul con |a marca indicada.

- Eil hecho que posteriormente la accionada haya adoptado un segundo empague en el que
simplemente invierte los colores azul y blanco del recuadro y de la marca, manteniéndose en
esencia el mismo disefio, no implica que dicho empaque no forme parte de los hechos ni de
los fundamentos de las cautelas solicitadas, toda vez que, como se dijo anteriormente, la
conducta desleal demandada, en la que se basaron los hechos de la accién y en la que se
sustent6 la peticion y decreto de las medidas cautelares, fue la posible confusién que se
generaria por la similitud en los empaques de los productos la cual, en opinion del
Despacho, se mantendria con los segundos empaques, siendo por {al razén procedente el
decreto de las medidas cautelares recurridas.
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Por lo tanto, contraric a la posicién asumida por la apoderada recurrente, al decretar las medidas
atacadas, esta Superintendencia tuvc en cuenta que la conducta desleal objeto de las mismas, emané
de la continua realizacién del acto de competencia desleal denunciado por las sociedades accionantes,
razén por la cual no es dable afirmar que el origen de las cautelas hubiera variado hasta el punto de no
formar parte del objeto del proceso.

3.2.2. Respecto de la prestaciéon de |a caucion que ordena la Ley 256 de 1998 como requisito para
ordenar |as medidas cautelares

Sefiala la recurrente que esta Superintendencia no exigié a la denunciante prestar una nueva caucion
para decretar unas cautelas totalmente nuevas y por hechos totalmente diferentes.

En el caso de la referencia, este Despacho impuso como carga procesal a la solicitante de la medida
cautelar, la constitucion de una caucidn en cuantia de mil millones de pesos micte ($1.000.000.00)', la
cual, en efecto, fue allegada a esta entidad mediante garantia bancaria numero 01805902 expedida por
el Banco de Bogota, por la suma fijada, con el fin de cubrir “los perjuicios que pudieren causarse a la
sociedad Chicle Adams S.A., en razén del decreto y practica de las medidas cautelares que la
Superintendencia de Industria y Comercio ordene dentro de la demanda por competencia desleal que

cursa en este Despacho bajo expediente 020078304”. (subrayado fuera de texto).

De esta suerte, considera esta Superintendencia que la garantia bancaria constituida por las sociedades
Confiteca C.A. y Confitecol S.A., resulta suficiente para responder por los posibles dafios y perjuicios que
pudieran causarse a la accionada, toda vez que su objeto no se limitd a aquellos que se presentaran con
ocasion de las medidas cautelares decretadas mediante Resolucién nimero 37430 del veintiséis (26) de
noviembre de 2002, sino a todas aquellas que esta Superintendencia decretase dentro del presente
proceso.

3.3 Respecto de la ilegalidad en el decreto de una medida cautelar que abarque otros empaques
confundiblemente similares.

Sefiala la recumente que 1a ilegalidad en el decreto de las medidas cautelares se refuerza ain mas, en el
hecho de que esta Superintendencia no solo haya ordenado las mismas sobre un empaque diferente al
objeto de la denuncia, sino sobre cualquier ofro empaque similar, teniendo en cuenta que para poder ser
decretada toda medida debe tener su comrespondencia con un hecho claro y cierto, previo el andlisis de
los fundamentos legales que motiven la decision en el decreto de una cautela.

Reitera este Despacho que en virtud del articulo 31 de la Ley 256 de 1996, esta Superintendencia tiene
la potestad de decretar no sélo las medidas cautelares solicitadas por la parte accionante, sino todas
aquellas que a su juicio resuiten pertinentes y que tengan un caracter funcional respecto de la cesacién
provisional de las conductas desleales denunciadas por la misma.

En tal virtud, en el presente caso, al ordenar medidas como la decretada sobre cualquier empaque
similarmente confundible con el producto Chicle Tumix, la encargada de determinar la existencia de ese
riesgo de confusién es precisamente esta Superintendencia, a la cual mediante la Ley 446 de 1998, fue
atribuido el conocimiento a prevencion de los jueces de la Republica, de las diferencias entre particulares
por actos de deslealtad en la competencia.

Asi, resulta claro como este Despacho, en ejercicio de sus facultades legales ordené a la accionada
cesar de inmediato cualquier conducta de confusion que pudiera presentarse con ocasion de la
comercializacion del sequndo empaque del producto chicle Clarks, ¢ de cualquier ofro empaque, que a
su juicio, como entidad competente, pudiera representar un riesgo de confusion para el publico
consumidor.

15 Folio 213, cuademo primer cuademo dal expedients.
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Por tanto, esta Superintendencia actu6 en derecho al decidir el decreto de las medidas atacadas, sobre
el sequndo empaque del producto CLARKS, asf como sobre cualquier otro empaque similar al producto
chicle Tumix. La finalidad de la medida cautelar, claramente era la cesacion del acto de confusion, y
para ello se adoptaron las medidas necesarias para lograr tal fin.

34.  Respecto del incumplimiento de los requisitos legales para el decreto de las medidas cautelares.
3.4.1 Lainminencia o realizacion del acto de competencia desleal

Como bien lo afirma el recurrente, el articulo 31 de la ley de competencia desleal establece como uno de
los requisitos de procedencia para el decreto de unas medidas cautelares sin oir a la parte confraria, que -
“Nla realizacion o la inminencia del acfo de competencia desleal se encuentre comprobada.” Dicha
inminencia parte de un presupuesto de comprobacion diferente al requerido para tomar una decisién
final, se trata del fomus boni iuris, consistente en la acreditacién, por parte del solicitante, del derecho en
que funda su pretensién, no siendo necesario para este tipo de decisiones que exista una certeza
respecto a la realizacion de las conductas endilgadas, ya que de exigirse tal grado de demostracién, se
podria llegar al limite del prejuzgamiento o del imposible juridico. Lo anterior, teniendo en cuenta que
solo hasta la evacuacién de 1a etapa probatoria, se alcanza la conviccion respecto a la realizacion o no
de las conductas investigadas.

En efecto, atendiendo el criterio de interpretacion previsto en el articulo 30 de Codigo Civil," el decreto
de unas medidas cautelares como las atacadas, exige un grado de certeza distinto al aplicado para la
adopcion de la decision definitiva sobre el fondo def asunto dentro de una investigacion. Asi, mientras
que para la decisién de medidas cautelares basta constatar la correspondencia de los hechos narrados
en la denuncia, con una o algunas de las conductas descritas en la ley 256 de 1996, para la imposicion
de sanciones es necesaria la certeza jurldica de la conducta alegada, habiéndose practicado y valorado
la totalidad del acervo probatorio.

Es de anotar que en relacion con los informes elaborados por las firmas ACNielsen y Napoleon Franco &
Cia. S.A., que solicita la recurrente sean tenidos en cuenta para probar que frente al segundo empaque
de Clarcks no se cumple el requisito de estar probada la realizacién o la inminencia del acto
presuntamente desleal, objeto de la cautela recurrida, el Despacho considera que dichas pruebas no
tienen |a identidad suficiente para revocar la medida cautelar adoptada, por las siguientes razones:

- El estudio de ACNielsen no evalla factores de confusion o elementos de empaques, sino
composicion y participacion de mercado. Por tal razén este estudio no evidencia que la presunta
confusién en la que se fundamentaron ias medidas cautelares recuridas, contengan una decision
equivocada.

- Encuanto alos estudios elaborados por la firma Napoledn Franco & Cia. S.A., en éstos no se indica
el grado de certeza, el margen de eror, ni los demdas elementos de la ficha técnica que permitan
determinar la representatividad de la muestra, razén por la cual, al no estar establecido su valor
estadistico, dichos estudios no generan en este momento el grado de certeza necesario, para apoyar
una decision judicial como la que solicita la recurrente.

Asl las cosas, en el caso que nos ocupa, examinando las pruebas allegadas por el apoderado de las
sociedades accionantes, este Despacho determind y sigue considerando que la utilizacion del empaque
de! producto chicle “Clarks’ con algunos cambios en su presentacion inicial podria constituir un acto de
competencia desleal, debido a las similitudes y a la falta de diferenciacion entre éste y el empaque del
producto chicle “Tumix” de propiedad de las sociedades Confiteca C.A y Confitecol S.A., conducta idonea
para inducir al publico a confusién sobre el producto que pretende adquirir o sobre el origen del mismo.

® Codigo Civil, articulo 30. “El contexto de la ley servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que
haya entre todas eflas la debida comespondencia y armoenia. {...)".
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Por lo anterior, se encuentra cumplido por parte de este Despacho el primero de los requisitos previstos en
el articulo 31 de laley 256 de 1996, respecto del tipo desleal alegado por la recumente.

3.4.2 Peligro grave e inminente

El articulo 31 de la ley 256 de 1996 establece que, ademés de estar comprobada la inminencia o la
realizacion del acto, para adoptar las medidas cautelares dentro de las 24 horas siguientes sin oir a la parte
contraria, debe existir un ‘pefigro grave e inminente”,

En la forma basica de interpretacién juridica, el calificativo grave se entiende como “grande, de mucha
entidad o importancia.” " Esta Entidad se ha pronunciado en el sentido de establecer que “para decretar .
las caulelares y a fin de salvaguardar ef debido proceso, La Superinfendencia de Industria y Comercio debe
tener plena certeza respecto de la gravedad del peligro que se ocasionaria en caso de no adoptar fa
medida solicitada.” "®

Esta Superintendencia, en diferentes oportunidades, se ha pronunciado en relacion con este concepto taly
como lo ordena en los articulos 27 y 28 del Cédigo Civil”®, aqui el trmino peligro es “ef riesgo ©
contingencia inminente de que suceda algun maf™; no meras conjeturas.o solo posibilidades, algo
probable que pueda ocurir. Por ofro lado el concepto inminente alude a que algo “amenaza o esté por
suceder prontamente™' y por ello no basta con la mera expectativa de que el peligro se ocasione, sino que
sea indispensable que exista la posibilidad de que el peligro efectivamente ocurira,

Sobre este tema, ha dicho Ia H. Corte Constitucional: “El perjuicio ha de ser inminente: ‘que amenaza o
esté por suceder prontamente’. Con lo anterior se diferencia de fa expectativa ante un posible dafio o
menoscabo, porque hay evidencias facticas de su presencia real en un corfo lapso, que justifica fas
medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética.?

Afirma la recurrente que dentro del caso especifico no existe un “pefigro que se pueda evitar, toda vez que
no se trata de empaque (sic) que produzcan confusién, (por tanto) e/ condicionamiento de la inminencia
exigido por la Ley no se encuentra cumplido.” [gualmente, considera que el mencionado peligro tampoco se
reviste de gravedad debido a que el empaque objeto de las medidas cautelares, ‘fnjo es ni siquiera similar
ni mucho menos confundible con ef del producto TUIMIX (...)" por lo que no se genera ningin tipo de
consecuencia dafiina.

Considera esta Superintendencia, que la inminencia del peligro, de acuerdo con el articulo 31 de la ley 256
de 1996, versa sobre la comision o posible realizacion de un acto de competencia desleal cuyas
consecuencias son nocivas y proximas en el tiempo. Por lo fanto, al haberse determinado que con la
presentacion utilizada por la sociedad Adams para el producto CLARKS Pillow Pack de 2 pastillas, con los
colores amarillo de fondo y recuadro blanco con letras azules, todavia se puede estar generando un riesgo
de confusion con el producto TUMIX Pillow Pack de 2 pastillas de la denunciante, y al establecerse que se
trata de una presentacion nueva dentro del mercado, cuya existencia preserva las consideraciones
realizadas para la primera de las presentaciones restringida, debe colegirse que el riesgo cuya prevencién
se busca, continia latente, cumpliéndose de esta manera la totalidad de los requisitos exigidos por la
norma para este tipo de cautelas.

" Diccionario de la Lengua espafiola, Real Academia Espafiola, Vigésima Primera edicion, tomo Il
'8 Concepto 99015760 del 17 de marzo de 1999.
 Articulo 27, Codigo Civit : “Cuando el sentido ds la ley sea claro, no se desatendera su tenor literal a pretexto de consultar
ol espiitu. Pero bien se pueds, para interpretar una expresion oscura da la ley, recurir a su intencion o espiritu, claramente
manifestados en ella misma o en la misma historia fidedigna de su establecimiento.”
Articulo 28, Codigo Civil: “Las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segun el uso general de las
mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en éstas su
significado legal’.
:‘: Diccionaric de la Lengua espafiola, Real Acadsmia Espariola, Vigésima Primera edicion, tomo |1,

Ibidem.
2 Radicacién T-142/98, Corte Constitucional, Magistrado Ponents: ANTONIO BARRERA CARBONELL. 20 abril de 1998.
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Por (ltimo, manifiesta la recurrente que, ordenar por parte de la Superintendencia, que no se produzcan y/o
comercialicen productos que puedan ser confundibles con los Chicles Tumix, ‘constituye a todas lices un
exabrupto que genera una inseguridad juridica”, por cuanto ‘no se entiende cémo puede de manera
indiscriminada decretarse un medida que abarque ofros empaque confundidamente simifares. Quién
decide que es confundiblemente similar?” Sobre el particular, procede anotar que la funcion del juez es
la de interpretar los hechos y aplicarle el derecho. Serd €l quien determine, en qué casos, y en qué
circunstancias, un producto tiene la capacidad de producir confusion en el mercado con otro de similares
caracteristicas. Esto, lejos de ser un “exabrupto”, constituye la razon de ser del funcionario judicial,
quien cifiéndose a las pruebas y a las normas juridicas, toma decisiones que garanticen el correcto
devenir del mercado.

En merito de Io expuesto este Despacho
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confimar en todas sus partes la Resolucién nimero 16187 del once (11) de junic
de dos mil tres (2003), “por la cual se decretan unas medidas cautelares’.

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese por estado el contenido de la presente resolucion, informando que
contra la presente no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE POR ESTADO Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D. C., alos{f) § SET, 2003

El Superintendente de Industria y Comercio,

Comunicaciones

Doctor

CARLOS UMANA TRUJILLO

C.C. 19.392.959 de Bogota

Apoderado

CONFITES ECUATORIANQOS C.A. CONFITECA
CONFITECOL S.A.

NIT. 800.185.190-1

Calle 70 No. 4-60

Bogota D. C.

Doctora

ADRIANA LOPEZ MARTINEZ
C.C. 52.051.679 de Bogota
Apoderada

CHICLES ADAMS S.A.

NIT. 890.300.686-9

Calle 72 No. 5-83 Piso 5°
Ciudad
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