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MINISTERIO DE DESARRQLLO ECONOMICO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCiON NUMERO 32562 DE 2002
( 09 0CT. 2002 )

“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposicion®

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: La Superintendencia de Industria y Comercio profirié la resolucion nimero 25373 del 1 de
agosto de 2002 mediante la cual se declard que la sociedad Proteseg Lida. no contravino los articulos 10
y 15 de la Ley 256 de 1996.

SEGUNDO: La sociedad denunciante, P.T.A. Ltda., interpuso oportunamente recurso de reposicién y, en
subsidio, de apelacion, contra la resolucion 25377 del 1 de agosto de 2002, mediante documento radicado
010562935-20011 del 27 de agosto de 2002.

TERCERO: La argumentacion presentada por el recumrente es la siguiente:

"MAURICIO PINZON PINZON, abogado de la firma PINZON & ASOCIADOS, actuando en mi calidad de
apoderado de la sociedad PTA LTDA., dentro del término legal me permito interponer recurso de
reposicion y en subsidio de apelacion en contra de la Resolucidn No.25373, proferida por esa Divisién el
pasado 1 de agosto de 2002, de la que me notifiqué personalmente el pasado, 20 de agosto de 2002.

“Las razones que me motivan a interponer este recurso son las siguientes:

“FUNDAMENTO DE LA ACCION

‘Esta accion se fundamenta desde su instauracion en |a presunta explotacién de la reputacion ajena que
realiza |a sociedad PROTESEG LTDA,, al utilizar en su ensefia comercial las siglas P.T.A., usadas como
nombre comercial y marca registrada por parte de mi cliente, la sociedad P.T.A. LTDA.

“El fundamento juridico en el que su sustentd la a=cion, fue el contenido en el articulo 15 de la Ley 256 de
1998, que a la letra dice:

" "Articulo 15: Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la

reputacién industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el Codigo Penal y en los tratados internacionales, se considera desleal
el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o
engariosas aunque estén acompariadas de la indicacién acerca de la verdadera procedencia del producto
o de expresiones tales como ‘modelo’, ‘sistema’, tipo’, ‘clase’, ‘género’, ‘manera’, 'imitacién, y similares’
(Negrilla fuera de texto).
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“Para el caso concreto, se entiende que el comportamiento presuntamente desleal es el uso no autorizado
de un signo distintivo denominado ensefla comercial, que reproduce en forma idéntica el nombre
comercial PTA LTDA. y la marca registrada P.T.A. ®, ambos signos distintivos de propiedad de mi cliente.

"Constituye ademas fundamento juridico de nuestras pretensiones, lo dispuesto por el articulo 259 de la
Decision 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, que en materia de competencia desleal estabiece
lo siguiente:

“Articulo 259: Constituyen aclos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre olros,
los siguientes: )

a. Cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que sea, respecfo del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.” (Negrilla fuera de
texto).

"FUNDAMENTO DE LA NEGACION

“Después de realizar un andlisis de los presupusstos esenciales de aplicacion de la Ley 256 de 1996, la
Divisidn consideré que, pese a existir tanto &mbito subjetivo como tenitorial de aplicacién de la norma, no
existia un fin concurrencial en el acto de compatencia realizado por la sociedad PROTESEG LTDA,, al
identificar su establecimiento de comercio con la sigla P.T.A.

"La no existencia de ese fin concurrencidl es evidenciada por la Division en el hecho de que el
_ comportamiento de las sociedades que se investigan, esto es, P.T.A. LTDA. y PROTESEG LTDA,, se

desamolla para la realizacién de objetos sociales diferentes, sin que de Ia realizacién del objeto social de
la investigada, PROTESEG LTDA. se haya evidenciado en el proceso un debilitamiento de la participacion
en el mercado por parte de la sociedad P.T.A. LTDA.

“En efecto, la Divisién se pronuncié de la siguiente manera:

“De acuerdo con los hechos del caso, no se evidencia que la sociedad Proteseg Lida. al ulihzar la ensefia
comercial PTA haya logrado incrementar 0 mantener su participacion en el mercado de servicios de
blindaje (actividad a la que corresponde su objelo social) y menos la de un tercero. Tampoco se ha
probado que los beneficios mercantiles recibidos por Proteseg Lida hayan provenido del uso de la ensefia
P.TA.

"Asimismo, la circunstancia segtn la cual las sociedades enfrentadas desarrollan actividades comerciales
tan disimiles, permiten afirmar a este Despacho, soportado en la ausencia de pruebas al respecto, que no
es posible que la sociedad P.T.A. Ltda. haya visto debilitada su posicidén en el mercado por la utilizacion
de la ensefia P.T.A. esta haciendo Proteseg Ltda. En consecuencia, no se puede predicar la existencia de
finalidad concurrencial exigida por la ley de competencia desléal como presupuesto de su aplicacion.”

“Con base en este pronunciamiento, concluyé que no se daban los presupuestos de aplicacién de la
norma, contemplados en el articulo 2 de la Ley 256 de 1996, por lo que no se pronuncid sobre la presunta
violacion del articulo 15 de la misma.

“RAZONES DE LA INCONFORMIDAD

“1 Sibien la Superintendencia, por medio de la Division de Promocién de la Cdmpetencia, hace una serie
de consideraciones relacionadas con el conflicio de propiedad industrial que se ventila dentro de este
asunto, también lo es que de dicho andlisis no raaliza ninguna conclusién concreta que lo vincule al caso
en estudio.
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“2. Esto puede deberse, quizas, a la advertencla que realiza la entidad cuando inicia el estudio sobre
'Aspectos generales de propiedad industrial relevantes para la investigacién’, en la que textualmente
afirma:

"Es importante advertir que este Despecho al hacer el andlisis de los aspectos de propiedad
industrial que inferesan al caso particular, se orienta a delimitar la ocurrencia de infracciones de
las normas de competencia desleal. Por lo tanto, el criterio que esta Superintendencia expone en
la motivacion y decisién del presente falld, no debe extenderse a las decisiones que cormasponde
tomar en casos referidos exclusivamente a derechos de propiedad industrial”.

“3. Pareceria deducirse de lo anterior, que es intencién de la Division aplicar al caso concreto dnicamente
lo dispuesto para el efecto por la Ley 256 de 1396, sin realizar ninguna consideracion con respecto al
tema de propiedad industrial propiamente dicho, cuyas infracciones pueden, en si mismas consideradas,
ser generadoras de competencia desleal, fal y como lo establece expresamente la normatividad
supranacional vigente sobre la materia.

“4. Por lo anterior, si bien es cierto que la Ley 256 de 1996 contempla unos supuestos esenciales de
aplicacidn, entre los que se hace necesario la existencia de una finalidad concurrencial, no por ello puede
desconocerse que, cuando la controversia se genere por asuntos relacionados exclusivamente con la
propiedad industrial, sea imperalivo para el fallador aplicar los supuestos normativos establecidos en el
Régimen Andino de Propiedad Industrial, conteniclos actualmente en la Decision Andina 486 de 2000.

“El articulo 258 de {a mencionada Decision establace: .

“Aticulp 258: ‘Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el
ambito empresarial, que sea contrario a los usos y practicas honestos'. {Negrilla fuera de texto).

"6. Mas adelante, el articulo 259 de la Decisién, que es el que determina algunos casos de vinculacion
entre competencia desleal y propiedad industrial, 2stablece lo siguiente en el literal a:

"Articuio 259: ‘Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre olros,
los siguientes:

“a. Cualquier acto capaz de crear una confusién, por cualquier medio que sea, respecto del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. (Negrilla fuera de
texto).

"7. Si bien la Ley 256 de 1996 contempla un espectro de proteccién delimitado por los intereses
particulares de los comerciantes de un determinado mercado para acudir a éste en condiciones de
competencia leal, en materia de propiedad industrial, el objeto de proteccion es mucho mas amplio, pues
pretende, garantizar la proteccion de los derechos de propiedad industrial en el entomo particular, pero
brindando adicional y expresamente una proteccidn mas general al consumidor presunto, imponiendo
criterios de confundibilidad.

“8. En este orden de ideas, si en el ambito empresarial en general llegara a realizarse un acto que afecte
o involucre derechos de propiedad industrial, este debera entenderse como desleal en la medida en que
sea capaz de crear confusion.

“9, Nétese como la norma se refiere a la capacidlad del acto para crear confusion, pero no en el hecho
cierto de haberia creado. . '

“10. Por estas razones no se entiende por que la Divisidn restringe el estudio de los actos de PROTESEG
LTDA, a un anélisis de objetos sociales sin realizar, ninglin analisis del comportamiente de un consumidor
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presunto quien, como es obvio, no sale en busca de productos o servicios con certificado de Camara de
Comercio en mano para ver cudles son las empresas que realizan objetos sociales relacionados con los
asuntos que resulten de su interés.

“11. Tampoco se entiende por qué pretende la Division que sea mi cliente el que de manera anticipada
aporte pruebas gque demuestren que el comportamiento de ofra empresa esta disminuyendo su
participacion en el mercado, cuando esto no lo exige ni ia normativa andina, ni la misma Ley 256 de 1996,
la que incluso en su articulo 20, numeral 2, establece la posibilidad de interponer acciones preventivas.

“12. Aqui no se esta discutiendo si la sociedad PROTESEG LTDA. causa con su proceder algin tipo de
perjuicio a la sociedad PTA LTDA dentro de un mercado relevante. Lo que se esta haciendo es tratar de
determinar si los actos realizados por PROTESEG constituyen o no un acto de competencia desleal
vinculado a los derechos de propiedad industrial detentados por mi cliente.

“13. Si dicho comportamiento, ademas de desle:al deviniera en algin tipo de perjuicio en cabeza de mi
cliente, éste deberia reclamaric mediante framite incidental, con posterioridad a la declaratoria de
deslealtad.

“14. Concretamente, debe determinarse si la ensefia comercial P.T.A. utilizada por PROTESEG para
identificar su establecimientc de comercio, es ¢ no confundible con el nombre comercial y la marca
registrada P.T.A. de propiedad de mi mandante. Por esto, consideramos imperioso aplicar los criterios de
confundibilidad generalmente’ aceptados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, plasmados
en nuestro escrito de alegatos de conclusién, aislandose ademas de otra serie de consideraciones telas
(sic) como los servicios prestados por cada una de las empresas parte de la investigacion, pues en este
caso ambas expresiones se utilizan, entre otras, para identificar establecimientos de comercio y no
productos o servicios especificos.

“15. No obstante, aun si la Superintendencia considerara relevante la deteminacién de los objetos
sociales de cada una de las compafilas para efectos de establecer la comisién de un acto de competencia
desleal, debera tenerse en cuenta que la capacidad de las personas juridicas est4 determinada por su
objeto, delimitado a su vez por la voluntad de las personas naturales que las conforman. Esto implica que
ese objeto, mafiana puede ser otro diferente, sin que esto sea lo que determine la posibilidad de emor, el
riesgo o la confusion efectiva de los participantes en el mercado. En este sentido, debera considerarse
que nos encontramos con dos empresas que utilizan un mismo signo distintivo 0. por lo menos, uno
similarmente confundible, o que en determinado momento puede llegar a afectar los intereses particulares
de mi cliente o incluso de la investigada, asi como los intereses de terceras personas.

"18. Por ultimo, cabe resaltar que el hecho de que en la actualidad la investigada cuente con un registro
de marca sobre |a expresion P.T.A. PROTECCION TECNICA ALEMANA DE SEGURIDAD, no legitima de
ninguna manera su proceder desleal, pues no es de esta forma con la que identifica su establecimiento de
comercio. Esta lo hace utilizando simplemente la expresion P.T.A., de cuya manera crea riesgo de
confusion en el pablico consumidor. '

“PETICION

"Por las razones expuestas, solicito a su Despacho analizar nuevamente el comportamiento de la
sociedad PROTESEG LTDA. realizando su estudio no s6lo desde la perspectiva de la legislacion
nacional, sino considerando los preceplos imperativos de la legislacion supranacional, éstos ultimos
mucho mas generales y proteccionistas de los derechos de propiedad industrial y de los intereses del
plblico consumidor en general.
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“Reitero entonces mi solicitud de revocatoria d2 la Resolucién No.25373, expedida por esa Division el
pasado 1 de agosto dentro de este expediente, profiriendo otra en la que se declare la comisién del acto
de competencia desleal y se ordene ta cesacidn del mismo.

“En caso de que esta solicitud no sea considerada por ese Despacho, solicito formalmente que me sea
concedido en subsidio el recurso de apelacion”®.

CUARTO: Procede la resolucion del recurso, en los términos del articulo 59 del cédigo contencioso
administrativo, segin el cual, la decisién de un recurso resolvera todas las cuestiones que hayan sido
planteadas y las que aparezcan con motivo del mismo, aungue no lo hayan sido antes.

Para el Despacho, el silogismo fundamental de la argumentacién es el siguiente:

- La ley 256 de 1996 contempla un espectro de proteccion delimitado por los intereses particulares de los
comerciantes de un determinado mercado, para :acudir a éste en condiciones de competencia leal.

- En materia de propiedad industrial, el objeto de proteccién es mucho mas amplio, pues pretende
garantizar la proteccién de los derechos de propiedad industrial en el entorno particular, pero brindando
adicional y expresamente una proteccion mas ¢eneral al consumidor presunto, imponiendo criterios de
confundibilidad.

- Luego, si en el ambito empresarial, en general, llegara a realizarse un acto que afecte o involucre
derechos de propiedad industrial, éste debera entenderse como desleal en la medida en que sea capaz
de crear confusion.

Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, se sintetiza el alegato del apoderado de la sociedad
denunciante en los siguientes puntos:

1. No se entiende por qué la Superintendencia restringe el estudio de los actos de Proteseg Lida. a un
andlisis de objetos saciales, sin realizar ningdn estudio del comportamiento del consumidor presunto y sin
realizar ninguna consideracién con respecto al fema de propiedad industrial, teniendo en cuenta que lo
que se busca con el proceso es determinar si la conducta de la sociedad denunciada constituye o no acto
de competencia desleal vinculado a derechos de propiedad industrial.

Segln el recurrente, las infracciones a la propiedad industrial, en si mismas consideradas, son
generadoras de competencia desleal, segin lo establecido en la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina.

Finalmente, en cuanto a este punto referido al objeto de la presente investigacion, precisa que lo que
debe determinarse en este proceso es si la ensefia comercial P.T.A. utilizada por Proteseg Lida. para
identificar su establecimiento de comercio, es » no confundible con el nombre comercial y la marca
registrada P.T.A. de P.T.A. Ltda. ' :

2. Generada la confroversia, exclusivamente, en asuntos de propiedad industrial, es imperativo para el
fallador cefiirse a los presupuestos normativos del régimen andino de la Decision 486 que, a diferencia de
fo establecido en la ley 256 de 1996, que exige la presencia del elemento concurrencia, no establece
supuestos de aplicacion esenciales distintos a qua el acto se realice en un ambito empresarial.

3. No se entiende por qué se pretende que sea el denunciante el que anticipadamente aporte pruebas
que demuestren que el comportamiento de otra empresa estd disminuyendo su participacion en el
mercado, sin que legalmente sea exigible.
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4. Teniendo en cuenta que la capacidad de las personas juridicas esta determinada por su objeto,
delimitado a su vez por la voluntad de las personas naturales que las conforman, ese objeto puede variar
mafiana y afectar, no s6lo los intereses particulares de P.T.A. Ltda. sino los de Proteseg Ltda. y los de
terceros.

5. La marca P.T.A. PROTECCION TECNICA ALEMANA DE SEGURIDAD, de la cual es titular Proteseg
Ltda., no legitima su proceder desleal, pues como ensefia esta utilizando la expresion P.T.A. y no la
correspondiente al registro marcario.

Se procede al analisis de cada uno de los planteamientos del recurrente:

1. El objeto y el sujeto protegido por las disciplinas de la competencia desleal y de la propiedad
industrial

Teniendo en cuenta que e tema del silogisme fundamental de la argumentacién del recurso que se
decide es el objeto y el sujeto protegido por las disciplinas de la competencia desleal y de la propiedad
industrial, el Despacho considera necesario precisarlos para explicar las razones por las cuales no se
acepta la argumentacion del recurso.

El objeto de la propiedad industrial es la proteccion del derecho exclusivo concedido por la Administracion
a explotar lo creado, dentro de unos limites temporales legalmente determinados y dando cumpliendo a
algunas obligaciones sustanciales y procesales.

La competencia econémica es un fendmeno de pugna, dado entre agentes del mercado (oferentes de
bienes y servicios), por la preferencia de un conglomerado o clientela que tiene como caracter(stica una
posibilidad de compra limitada, por lo que esta obligada a elegir. El objeto del derecho de la competencia
desleal es, entonces, la regulacién de la actividad concurrencial, orientandola hacia el ejercicio leal y
correcto del derecho de los oferentes en el merczdo a competir libre y lealmente.

En cuanto al sujeto protegido por el régimen de los derechos exclusivos sobre signos, de un lado, se
persigue garantizar a cada industrial o comerciante la conservacion de los valores espirituales y
econdmicos incorporados a su empresa, que constituyen un patrimonio propio; y por ofro lado, se asegura
a los consumidores una eleccion sin equivocaciones o erores posibles'.

Las normas de competencia desleal, ‘trafan de proteger principalmente a los empresarios de sus
competidores, cuando los mecanismos de compelencia que ulilizan, violan la ley o las costumbres
mercantiles®.

A pesar de las diferencias que se advierten en cuanto a los objetos y sujetos protegidos por las
disciplinas, teniendo en cuenta que en mercados modemos como el nuestro, se entremezcian elementos
competitivos® y monopollsticos®, es evidente la relacién que existe entre el derecho de la competencia y la

1 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, Ibidem, pagina 222.

2 GACETA DEL CONGRESO, jueves 1 de junio de 1995 “Fonencia para segundo debate al proyecto de ley nimero 67/94 -
Senado - por la cual se dictan normas sobre competencia desleal®, pagina 8.

3 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo “Tratado de Derecho Industrial® Editorial Civitas 1978, pag. 227.- Para que pueda
decirse que un mercado se desamolla en un régimen de competencia, es necesario que se den en él, en mayor o menor
medida, tres circunstancias, que bien podriamos Ilamar sus elementos competitivos: a) la formacion de precios debe depender
del mecanismo de la oferta y la demanda y no de las determinaciones, actuaciones y acuerdos de los concurentes en el
mercado; b) la libertad de eleccién de los consumidores; y c) la politica industrial, comercial y de ventas de cada competidor,
debe basarse en determinaciones propias, pero como una especie de respuesta a los factores del mercado y a las decisiones
de los competidores.

4 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, Ibidem, pdgina 243.- Elementos monopolisticos que surgen de la necesidad de
provocar la preferencia de 1a clientela, diferencidndose claramente de los demds, ofreciendo algo que los otros no tengan, algo
que sea diferente en sus notas, en su calidad, en su ufilidad; o, cuando menos, en su forma; o siquiera, en su presentacion; o
en las caracteristicas del local en que se ofrece o de la instalacidn que lo suministre; o en el procedimiento de su fabricacion.
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propiedad industrial, como uno de los elementos monopolisticos del mercado. Sin embargo, pese a su
inevitable relacion, el ambito de aplicacion del derecho de la competencia se circunscribe a la actividad
concurrencial en cuanto tal, resultandole ajenas algunas materias, tales como el régimen sustancial y
procedimental propio de la propiedad industrial.

Dado lo anterior, esta parcialmente de acuerdo el Despacho con la conclusién del silogismo fundamental
del alegato: “si en el ambito empresarial, en general, llegara a realizarse un acto que afecto o involucre
derechos de propiedad industrial, éste debera entenderse como desleal en la medida en que sea capaz
de crear confusién”, La divergencia radica en que se omitié considerar que la finalidad de un proceso por
competencia desleal es determinar el riesgo de confusién, no como tal (como ocume en un proceso
netamente marcario), sino como elemento de una conducta idénea para crear confusion con la actividad,
las prestaciones mercantiles o el establecimiento de comercio ajeno, cuando tal comportamiento se
realice en el mercado y con fines concurrenciales®, esto es, mirando las circunstancias de tiempo, modo y
lugar que rodean cada caso especifico, sin dafenerse en analisis meramente fonéticos, auditivos y
graficos, propios de la propiedad industrial.

Vista la conducta por objeto y por efecto, en ambus casos, lo que verdaderamente se busca es proteger el
ejercicio leal del derecho a competir, a obtener la atencién del consumidor, quien podria formarse un juicio
errado o una idea falsa sobre la actividad, las prastaciones o el establecimiento que prefiere, cuando los
competidores no se diferencian suficientemente en el mercado. De alli que puede predicarse que bajo
esta conducta denominada “actos de confusion®, no se reprime la confusién que causa el signo o la marca
o €l nombre, presuntamente imitado, con respecto a otros (signos y marcas}, sino que se reprime el efecto
potencial o materializado de confundir al consumidor por poner en peligro su espontaneo entendimiento o
juicio sobre lo que conoce, o efectivamente cause ese juicio errado.

Se insiste en que lo que se busca evitar por las. normas sobre competencia desleal no es ia confusién
entre signos distintivos (reglstrados o0 no), desde el punto de vista de la propiedad industrial, sino que
desde la érbita de la concurrencia, se busca que el consumidor no se confunda o no pueda confundir la
actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento de comercio de los oferentes de bienes y
servicios en el mercado.

De acuerdo con estos argumentos del Despacho, se explica por qué incurrié en error el apoderado de la
sociedad denunciante al iniciar una accion por sompetencia desleal, si su pretension expresada en el
recurso era concretamente determinar en este proceso “si /a ensefia comercial P.T.A. ulilizada por
PROTESEG para identificar su establecimiento de comercio, es o no confundible con el nombre comercial
y la marca registrada P.T.A. de propiedad de mi mandante.®. Siendo el problema jurldico planteado
puramente referide a la propiedad industrial, sin tener en cuenta el elemento concurrencial, la declaracién
solicitada corresponderia al organismo competenie para conocer conflictos de propiedad industrial y no a
esta Superintendencia, en el marco de un proceso por competencia desleal.

2. El elemento de [a concurrencia es de [a esencia de las conductas por competencia desleal en la
ley 256 de 1996 y en la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina

Segln el recurrente, generada la controversia, exclusivamente, en asuntos de propiedad industrial, es
imperativo para el fallador cefiirse a los presupuestos normativos del régimen andino de la Decisién 486
que, a diferencia de lo establecido en la ley 256 de 1996, que exige la-presencia del elemento
concurrencial, no establece supuestos de aplicacién esenciales distintos a que el acto se realice en un
ambito empresarial.

Se aclara que la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece el régimen comun sobre
propiedad industrial, por lo que en ella se plasman los principios, definiciones, se determinan los derechos

§ LEY 256 DE 1996, articulos 2 y 10.
B PINZON PINZON, Mauricio — radicado 01052835-20011, punto 14.
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de propiedad industrial, asi. como su extensién, y se fija el procedimiento para su obtencidn y defensa.
Sélo se refiere al tema de la competencia desleal de manera tangencial, dada la relacion insoslayable
entre las dos disciplinas, como ya se explict, sin que por medio de este instrumento supranacional se fijen
parametros de aplicacién analogos a los previstos para los derechos de propiedad industrial, por lo que
naturalmente no establece supuestos de aplicacion esenciales distintos a que el acto se realice en un
ambito empresarial.

En sus articulos 258 y 259, la norma andina prevé los eventos generales en los cuales las infracciones al
régimen de propiedad industrial pueden vincularse a conductas de competencia desleal; en su articulo
267 se posibilita el ejercicio de acciones para determinar la licitud de alguna practica comercial, conforme
lo previsto en el Titulo XVI de ia Decision 486, es decir, cuando a la conducta se vinculen derechos de
propiedad industrial; el articulo 268 establece un término de prescripcion de las acciones a las que se
refiere el articulo 267; y en el articulo 269 se considera la posibilidad de iniciar de oficio las acciones, sila
legislacion interna de los paises lo permite.

El decreto 2591 de 2000, es la norma por la <ual se reglamentd parcialmente la Decisién 486 de la
Comunidad Andina, y en sus articulos 22 y 23 se hace referencia especifica al tema de competencia
desleal’, dejando establecida la complementariedad entre la norma andina y la ley 256 de 1996, nuestro
régimen intemo de competencia desleal.

No le asiste razon al recurrente cuando afirma que las infracciones a la propiedad industrial, en si mismas
consideradas, son generadoras de competencia desleal, segin lo establecido en la Decisién 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, pues tanto en ese ordenamiento, como en la ley 256 de 1996, las
infracciones a la propiedad industrial constituyen actos de competencia desleal si, y s6lo si, ademas de la
vulneracion a las normas de propiedad industrial, se cumplen los presupuestos normativos de las
conductas de competencia desleal. En caso contrario, las acciones procedentes no seran las de
competencia desleal, sino las especialmente sefialadas para las infracciones a derechos de propiedad
industrial, ante el funcionario competente.

Por lo anterior y siendo el elemento concurrencial de la esencia de las conductas de competencia desleal,
incluso de aquellas en las que se vinculen derechos de propiedad industrial, el Despacho pone de
manifiesto el analisis del punto aplicado al caso <oncreto, tal como lo expresara en el acto administrativo
recurrido:

“...El elemento concurrencial de la norma debe entenderse en los tres supuestos que lo constituyen: en
primer lugar, la conducta debe realizarse en el mercado colombiano, entre agentes del mismo mercado
que busquen y propicien la satisfaccion de las necesidades los consumidores; en segundo lugar, estar
dirigida a la captacion de clientela, incluso de aqiella que le “pertenece” a los compelidores, la afirmacion
y fortalecimiento de su posicién en el mercado o el debilitamiento de la de sus compelidores; y en tercer
lugar, el acto debe ser aplto para producir esos efectos deseados, dada la posicion en la que se
encuentren el agente y el eventual perjudicado, por lo que es esencial que exista entre ellos una relacion
de competencia o rivalidad para la conquista de la clienlela, para cuya determinacion bastaré con que los

7 DECRETO 2591 DE 2000. “Articulo 22. Aplicacién del régimen de compelencia desleal. Las conductas de compelencia
desteal previstas en el titulo XV de la Decisién 486 se aplicaran en consonancia con lo dispuesto en la Ley 256 de 1996

“Articulo 23. Acciones por compelencia desleal. Las accionies por competencia desleal a que se refiere el capitulo lil del titulo
XV de |a Decisidn 486, serdn las contenidas en el articulo 20 de la Ley 256 de 1996 y seguirdn e! tramite de la Ley 446 de
1998 y el Decreto 2153 de 1892.- El término para la presciipcion de las acciones por competencia desleal serd el sefialado en
el articulo 23 de la Ley 256 de 1996."
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interesados tengan la condicibn de oferentes de bienes y servicios de cualquier clase en el mercado,
agudizandose tal condicion cuando se enfrentan sectores anélogos o de la misma naturaleza.

“El mercado, en la ley de competencia colombiena, se concibe como la convergencia de los agentes en
un espacio flsico de ofertas y demandas de bienes y servicios, lo que hace innecesaria la existencia de
relacién de competencia directa entre las partes en liza®.

De acuerdo con estos argumentos se analizé en el acto administrativo recurrido €l elemento de la
concurrencia aplicandolo a los hechos demostrados del caso concreto, de lo que se concluyd que las
sociedades P.T.A. Ltda. y Proteseg Ltda. desarrollan su actividad comercial en campos diferentes de la
prestacién de servicios, explorando y explotando mercados diferentes: el laboral y el de seguridad y
proteccion. Siendo tan disimiles los objetos sociales de las partes, la coexistencia en el mercado de los
signos P.T.A. no induciria a error al publico consumidor, ni sobre los servicios en si mismos considerados,
ni sobre & origen empresarial de los mismos.

3. Importancia del andlisis de objetos sociales de las sociedades, en el caso particular

Segun la opinién del apoderado de la sociedad Jenunciante, la Superintendencia restringe el esiudio de
los actos de Proteseg Lida. a un andlisis ©Je objetos sociales, sin realizar ningin estudio del
comportamiento del consumidor presunto y sin realizar ninguna consideracién con respecto al tema de
propiedad industrial, teniendo en cuenta que lo que se busca con el proceso es determinar si la conducta
de la sociedad denunciada conslituye o no acto de competencia desleal vinculado a derechos de
propiedad industrial.

En primer lugar, ha de aclararse que el objeto el presente proceso, fue determinado por medio de Ia
resolucion 23244 del 19 de julio de 2001, por la cual se abrid investigacion contra Proteseg Ltda. por ia
presunta incursién en las conductas previstas en los articulos 10 y 15 de la ley 256 de 1996; esto es, por
actos de confusion y actos de explotacién de la reputacién ajena. El objefo no era determinar si la
conducta de la sociedad denunciada constituye  no acto de competencia desleal vinculado a derechos
de propiedad industrial.

En segundo lugar, no coincide con lo plasmado en el acto administrativo recurrido, la omision en que,
afirma el recurrente, incumié el Despacho, al no hacer referencia a los temas de propiedad industrial
pertinentes del caso. Se evidencia en el decisorio que al hacer la adecuacion normativa de la conducta de
Proteseg Ltda., y al proceder a la comparacién entre la marca registrada P.T.A., de la sociedad P.T.A.
Ltda. y la ensefia P.T.A. de la sociedad Proteseg Ltda., se aplican los aspectos de propiedad industrial
relevantes, tales como las nociones y criterios de proteccion de marca y ensefia, el riesgo de confusion, y
la regla de la especialidad. Por lo tanto, no es de iecibo el argumento del doctor Pinzon Pinzén.

Por ultimo, el Despacho advierte al recurrente qu2 el inicio de las acciones por competencia desleal debe
generarse en la realizacién de una conducta que, por objeto o por efecto, se adecie a los actos
calificados por la ley 256 de 1996 como de competencia desleal. Si bien es cierto que al examinar la
conducta por la potencialidad de la misma para producir un efecto en el mercado (conducta por objeto), la
Superintendencia debe prever, en el caso particular, si los actos de Proteseg Lida. son capaces de crear
“confusidn o de explotar la reputacién de P.T.A. Ltda., ese estudio de! riesgo o de la potencialidad debe
hacerse sobre hechos ocurridos, reales. '

No es posible desbordar el limite de la prevision y aplicar la norma a hechos no ocurridos, a hipotesis
como la planteada por el apoderado de la sociedad denunciante al pedir que se tenga en cuenta para la
determinacién de la comision de un acto de competencia desleal, el hecho de que a pesar de que
actualmente los objetos sociales de las sociedades en pugna son diferentes, &stos pueden variar mafiana

8 RESOLUCION 25373 DEL 1 DE AGOSTO DE 2002, p4gina 12.
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y llegar a afectar no sdlo los intereses particuleres de P.T.A. Lida. sino los de Proteseg Ltda. y los de
terceros.

4. Carga de la prueba

El doctor Pinzén Pinzén hace la siguiente reflexion: “Tampoco se entiende por qué pretende la Division
que sea mi cliente el que de manera anticipada aporte pruebas que demuestren que el comportamiento
de otra empresa esté disminuyendo su participacién en el mercado, cuando esto no lo exige ni la
normativa andina, ni la misma Ley 256 de 1996, la que incluso en su articulo 20, numeral 2, establece la
posibilidad de interponer acciones preventivas’.

Segln el alegato, para el apoderado de la parte denunciante {a carga de la prueba de la demostracion de
la incursién de la sociedad denunciada en el primer inciso del articulo 15 de la ley 256 de 1996
corresponde a ésta y no a aquella, dada la falta de disposicion legal en la ley de competencia desleal y en
la normativa andina que obligue al denunciante a hacerlo.

Tal como ocurmié con el argumento del recurrente con respecto al elemento concurrencial en los actos de
competencia desleal, la respuesta a la pregunta de quién tiene la carga de la prueba de los supuestos de
hecho de los actos de explotacién de la reputacion ajena no se encuentra en las normas especiales
citadas, sino en ias generales de procedimiento, por ser la carga de la prueba un imperativo procesal,
tema basico del derecho probatorio.

La teoria general en tomo al tema de la carga de la prueba, expone que sobre las partes recae el interés
de establecer los hechos que fundan el derecho. que reclaman en el proceso. Siendo la carga de la
prueba una regla de conducta para las partes, con el fin de que realicen las actuaciones necesarias para
establecer los hechos que apoyan su derecho en el proceso.

En cuanto a la parte a la cual le interesa demostrar los hechos, en nuestro codigo civil, en el inciso 1 del
articulo 1757 se sigue la siguiente teoria: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto juridico que ellas persiguen”. Esto significa que toda norma o precepto
positivo tiene dos aspectos: uno de hecho, que constituye la premisa, y otro consecuencial, de derecho,
que se desprende o fundamenta en aquél, Por |5 tanto, es a la parte que reclama un derecho a la que
corresponde demostrar los supuestos de hecho en que se funda®.

En el cadigo de procedimiento civil, articulo 177, también se hace evidente el seguimiento de la misma
teoria; “Carga de la prueba. Incumbe a las parles probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto juridico que ellas persiguen.- Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones
indefinidas no requieren prueba”.

Ahora, este criteno no es absoluto. Pueden presentarse situaciones en‘las que el objeto de la misma esté
exento de prueba (hechos notorios y afirmacionss o negaciones indefinidas que no requieran prueba),
caso en el cual no hay carga probatoria; 0 que aun cuando la carga de la prueba gravite sobre una de tas
partes, ésta no se encuentra en condiciones de suministraria por encontrarse, por ejemplo, en poder de la
contraparte. Circunstancia esta que no se da en el caso examinado.

Al ser |a sociedad que el recurrente apodera, la denunciante, la carga de demostrar los presupuestos de
hecho de las nomas que considera violadas gravita sobre él. De ahi que el Despacho considere que
hubiere sido una prueba idénea que P.T.A. Lida. allegara a la investigacion los hechos que demostraran
los efectos que tuvo en el mercado la utilizacion de su marca como ensefia comercial por parte de
Proteseg Lida. )

9 AZULA CAMACHO, Jaime “Manual de Derecho Probatorio® Temis, 1998, pagina 35.
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Lo anterior explica por qué es al denunciante al que le corresponde probar todos y cada uno de los
presupuestos normativos de los actos de explotacion de la reputacién ajena y no al investigado, como lo
pretende el doctor Pinzon Pinzén.

5. El registro de la marca P.T.A. PROTECCION TECNICA ALEMANA DE SEGURIDAD y el uso de la
enseia P.T.A. por parte de Proteseg Ltda.

Advierte el recurrente que la marca P.T.A. PROTECCION TECNICA ALEMANA DE SEGURIDAD, de la
cual es fitular Proteseg Lida., no legitima su proceder desleal, pues como ensefia estd utilizando la
expresion P.T.A. y no la comespondiente al registro marcario. El Despacho converge con el apoderado de
P.TA. Ltda. en que los derechos de propiedad industrial se confieren y deben ejercerse con
independencia; el registro de una marca no confiere a su fitular, de suyo, el derecho sobre una ensefia o
sobre un nombre comercial, principalmente, por cuanto el titulo del derecho de propiedad industrial es
diverso: para la marca es el registro por la autoridad administrativa competente y para el nombre
comercial es el uso.

Sin embargo, se aclara al apoderado de la denunciante que la Superintendencia en parte alguna de la
decision recurrida legitima a Proteseg Lida. para el ejercicio de derechos de propiedad industrial, y que
las circunstancias en las que el denunciado usa la ensefia P.T.A. se tuvieron en cuenta al momento de
hacer la adecuacion de la conducta a los supuestos del articulo 10 de la ey 256 de 1996, procedimiento
del que resultd que Proteseg Ltda. no incurrié en actos de confusién.

6. Recurso de apelacion

El recurso de apelacién solo procede contra la decision final adoptada por la Superintendencia de
Industria y Comercio en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales. Las partes podran interponer este
recurso en los términos del articulo 352 del codige de procedimiento civil.

El doctor Mauricio Pinzén Pinzén obrando como apoderado especial de la sociedad P.T.A. LTDA.
interpuso recurso de apelacion contra la decision contenida en la resolucion 25373 de 2002, mediante la
cual esta Superintendencia decidio una investigacién por competencia desleal. Dicho recurso se resolvera
en la oportunidad procesal comrespondiente.

£n mérito de lo expuesto esta Superintendencia,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Facultades administrativas

1 La Superintendente de Industia y Comercio, en uso de sus facultades administrativas y
jurisdiccionales, confimma en todo la decision contenida en la resolucién 25373 del 1 de agosto de
2002.

2 Notifiquese personalmente y, en su defecto, por edicto, de conformidad con lo nommado en los

articulos 44 y 45 del codigo contencioso adminisrativo, el contenido de la presente resolucion al
doctor Mauricio Pinzdn Pinzén, apoderado de la sociedad P.T.A. Lida., y al doctor Eduardo
Galindo Diaz, apoderado de la sociedad Proteseg Lida., entregandoles copia de la misma e
informandoles que contra la misma n¢ procede recurso alguno, "quedando agotada la via
gubernativa.
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ARTICULO SEGUNDO. Facultades jurisdiccionales

1 Notifiquese personalmente y, en su defecto, por edicto, de conformidad con lo normado en los
articulos 44 y 45 del codigo contencioso administrative, el contenido de la presente decision
jurisdiccional at doctor Mauricio Pinzén Pinzon, apoderado de la sociedad P.T.A. Ltda., y al doctor
Eduardo Galindo Diaz, apoderado de la sociedad Proteseg Ltda., entregandoles copia de la
misma e informéndoles que contra ésta procede el recurso de apelacion interpuesto, por escrito y
mediante apoderado, ante el Superintendente de Industria y Comercio para ante la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota D.C., en el acto de notificacién o dentro de los
tres (3) dias siguientes a la misma.

2 Ordenar el archivo de la presente investicacion una vez quede en firme la presente decision.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D.C.a 09 OCT, 2008

La Superintendente de Industria y Comercio,
M@NICA MURCIA P

Notificaciones:

Doctor

MAURICIO PINZON PINZON
C.C. No. 79.145.527 de Usaquén
Apoderado

P.TALTDA.

Calle 99 No. 12-39, piso 4
Bogota, D.C.

Doctor

EDUARDO GALINDO DiAz

C.C. No. 19.398.629 de Bogota
Apoderado

PROTESEG LTDA.

Diagonal 97 No. 17-60, oficina 901
Bogota, D.C.

12
Industria v Comerclo

AUrEFIRTEROPHE LA



SUPEKING ENUENCIA UE INDUSTRIA. Yo EORAEHD

fn Bogold, .

Notifiqué porsomdl !

B conlenido do la antorior providonda QU /¢ ) Gpe 25
— Y — i Al

=

AUPLEPNIEMLY 77 e R I ey - e )

Sthe  AKIA GeivedAL
\a prosonto reselucidn so dlo por nofiffeada o 0 a NW M'
fodlanto memorial svserito por ol Dodoqq);
tArtkulo 48 C.6A) —
sy Mauricio Pinzén Pinzéa

c.c. 79.145.527 Usaquén
1.p. 37230 hiwn-Justicia




