REPUBLICA DE COLOMBIA

NO., — e

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NUMERO 4:£528  DE 2002
C gy 0ic. 00 !

Por la cual se resueive un recurso
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO

PRIMERO. Mediante escrito radicado bajo el nimero 02000488 - 00020004 del 29 de octubre de 2002, el
abogado JAIME HUMBERTO TOBAR ORDONEZ, en su calidad de apoderado de la sociedad AMERICAN
FRICTION LUBE LIMITADA.,, presentd recurso de reposicion contra de los actos administrativos radicados
bajo los niimeros 02000488 - 00020002 del 18 de octubre de 2002 y 02000468 — 00020003 del 21 de octubre
del mismo afio, mediante los cuales se considerd insuficiente una caucion y se determind la improcedencia
para la adopcion de unas medidas cautelares respectivemente. El objeto del recurso es que revoquen las
decisiones aludidas y se ordene el decreto y préctica de las medidas cautelares solicitadas, para lo cual se
fundamenta la peticién de la siguiente manera:

‘l. ANTECEDENTES.

“1.-La Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver la solicitud de medidas cautelares pedidas por mi
poderdante, mediante comunicacién del dfa 6 de septiembre de 2002, resolvid solicitar la constitucion de una
caucion en cuantia de Cincuenta Millones de Pesos {$50.000.000.00) Moneda Corriente; caucion esta que fue
prestada dentro del término otorgado, constituida por la Compaiiia Liberty Seguros, mediante la péliza judicial
No. 0074854 del 11 de septiembre de 2002.

“2.-Mediante comunicacién 02000488 de! 18 de octubre de 2002, recibida el dia 23 de octubre de 2002, la
Superintendencia procedié a calificar la caucidn prestada para el decreto y prattica de las medidas cautelares
y advirti6 que “.. no existe dentro del expediente y no se aprecia una descripcion clara del volumen y
caracteristicas, tanto del mercado como de los productos, sobre los cuales pretende sean aplicadas Ias
cautelas solicitadas, sifuacion esta que requiere la Entidad para establecer la magnitud en términos del
perjuicio, de tules medidas. En virtud de lo anterior, este Despacho considera que la caucion prestada es
insuficiente” Lo resaltado es nuestro.

"Agrega la misma comunicacion citada que la Superintandencia de Industria y Comercio ain no se ha
pronunciado sobre la solicitud de adopcion de las medidas cautelares, por cuanto es de su competencia de
conformidad con los articulos 144 de la ley 446 de 1998, numeral 28 del articulo 4° del decreto 2153 de 1996
y articulo 31 de la fey 256 de 1996.

"Valga desde ya advertir que la Superintendencia considerd insuficiente la caucion solicitada por ella misma,
mediante comunicacion del 6 de sepliembre de 2002, lo que resulta a todas luces incongruente & ilegal.

“3.-Posteriormente, mediante comunicacion 02000488 del 21 de octubre de 2002, la Superintendencia de
Industria y Comercio considerd que las medidas cautelares solicitadas no eran procedentes, por cuanto en el
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proceso no estan probadas las conductas denunciadas como desleales, ni tampoco se encuentra demostrada
la inminencia de |a realizacién de las conductas, supuestos estos necesarios para su decreto.

"Agrega !a Superintendencia en la misma comunicacién que ‘Por olra parte, si bien se logra demostraren
primera instancia la existencia de unos derechos expresados en un registro marcario, estos para efeclos de
las cautelas no logran sobrepasar, en principio, el ambito de la proteccion prevista para la propiedad
industrial. Es decir, con los elementos probatorios aportades no es factible comprobar aun, siquiera, la .
inminencia de una conducta constitutiva de competencia desleal, por lo que este anélisis sustancial y
probatorio debera ser objefo de la investigacién en curso."

“Agrega la Superintendencia, lo que habia expuesto en la comunicacion del 18 de octubre de 2002, cuando
considerd insuficiente la caucion, indicando que “Tampaco existe dentro de las afirmaciones y documentos
aportados por el denunciante, una descripcion clara del volumen y caracteristicas fanto del mercado como de
los productos sobre los cuales prelende sean aplicadas las cautelas solicitadas, situacion ésta que impide a
esta Entidad establecer la magnitud de las medidas y por consiguiente el decreto de las mismas”.

“Il.EL RECURSO FORMULADO.

*1.-Le ruego a la sefora Superintendente, tener en cuenta para todos los efectos legales, que he interpuesto
RECURSO DE REPOSICION contra las dos decisiones que fueron comunicadas al suscrito apoderado,
mediante |las comunicaciones de fecha 18 de octubre de 2002 y 21 de octubre de 2002,

“2.-Que por economia procesal, presento la argumentacion conjunta para las dos decisiones, en virtud que
tienen una misma finalidad: rechazar las medidas caulelares solicitadas en representacion de Ameritan
Friction Lube y que el recurso pretende |la misma finalidad: que se decreten las medidas cautelares
solicitadas.

“lil. LOS ARGUMENTOS DEL RECURSO,
“3.1. LA SUFICIENCIA DE LA CAUCION.

“1.Sobre este tema, establece el articulo 31 del la ley 256 de 1996 que ‘Las medidas cautelares, en o
previsto por este articulo, se regirén de conformidad con lo establecido en el articulo 568 del Cédigo de
Comercio y en los articulos 678 a 691 del Codigo de Procedimiento Civif”.

‘2 Asi las cosas, lo primero que se debe determinar es si los mencionados articulos se encuentran o no
vigentes, o por el contrario, si fueron suspendidos por fa expedicion de la decision 486 del Acuerdo de
Cartagena al regular el tema de las medidas cautelares en el articulo 245 y siguientes de la mencionada
Resolucidn.

“En efecto, el articulo 568 del C. de Comercio al cual se remite €l articulo 31 de la ley 256 de 1996, establece,
entre otros aspectos, que °.. y prestara caucion que se le sefiale para garantizar la indemnizacién de los
perjuicios que se puedan causar al presunto usurpador o a terceros”. Por su parte, el articulo 247 de Ia
decisién 486 del Acuerdo de Cartagena establece que “... La autoridad nacional compelente podra requerir
que quien pida la medida oforgue caucion o garantia suficientes antes de ordenaria® Lo resaltado es nuestro.

“La Superintendencia fundamenté la solicitud de caucién en comunicacion del 6 de septiembre de 2002 en el
articulo 31 de la ley 256 de 1996 y demas normas concordantes, pero omitid hacer el analisis de rigor sobre la
suspension o no de la norma a la cual se remite el articulo 31 de la ley 256 de 1996.

“3.independientemente del anterior analisis, que resulta necesario para ejercer el debido proceso en toda
actuacion judicial o administrativa, lo cierto es que la Superintendencia solicité a mi poderdante prestar
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caucion por la suma de Cincuenta Millones de Pesos {$50.000.000.00) para garantizar los perjuicios que
pudieran llegar a causarse a la sociedad Motorkote de Colombia Limitada, en razén del decreto y practica de
las medidas cautelares; caucion esta que fue prestada, como ya se indico, en forma oportuna.

“4.- La suficiencia de la caucion es un andlisis que corresponde al operador jurldico, en este caso, a la
Superintendencia de Industria y Comercio, andlisis que ¢ebid realizar y que seguramente realiz6 cuando en
comunicacion del 6 de septiembre de 2002 solicitd prestar caucion por la suma de Cincuenta Millones de .
Pesos ($50.000.000.00).

"5.- Resulta ilégico e incongruente, que la misma Superintendencia, luego de analizar la suficiencia de la
caucion y una vez prestada esta, con todos los requisitos formales, considere que fa misma es insuficiente.
Cudl entonces es la caucion suficiente que requiere la Superintendencia para el decreto de las medidas
cautelares solicitada? Solamente ella, como Juez en este asunto, es quien debe determinar razonable y
proporcionaimente el monto que haga suficiente esa caucion, con el propésito de evitar perjuicios a la
sociedad denunciada, en el evento de que esas medidas cautelares se levanten.

"6.- Como lo ha expresado la doctrina, la caucion se encuentra establecida en la legislacion, como un
presupuesto independiente y con un 0nico objetivo: garantizar el pago de los perjuicios que el decreto de
medidas cautelares puede llegar a causar y no puede, compensar la falta o debilidad del denominado “fomus
boni iuris” o el “periculum in mora®, ni mucho menos sustituirlos.

“La cuantia de la caucién, dada su finalidad, debe ser la precisa para cubrir los dafios y perjuicios que la
adopcion de las medidas cautelares puede deparar a quien las sufre. Si bien, legalmente no se precisan
criterios que deben emplearse para sefialar la cuantia, no existe una absoluta discrecionalidad judicial para
hacerlo. La doctrina’ ha mencionado que se ha de atender el costo que para el demandado tiene la medida
cautefar ordenada, el cual debe ser moderado en atencién a la solidez de la situacion cautelable e intensidad
del principio de prueba aportado, pues ello permitira deducir un futuro perjuicio resarcible.

“En fin, en el monto de la cuantia de la cautela se debe conjugar tanto la consistencia de los indicios de
comportamiento desleal como la trascendencia econdmica que puedan tener las medidas solicitadas,
elementos éstos que evalua el operador juridico cuando por ley tiene la obligacién de sefialar el monto de la
caucion prestada y sus condiciones.

“7.- Asi las cosas, habiéndose acogido integralmente la solicitud de caucién senalada por la Superintendencia
para el decreto de las medidas cautelares, no resulta fegal que la misma autoridad, la considere insuficiente,
sin argumento legal alguno.

"8.- El argumento de la Superintendencia para considerar insuficiente la caucion, referente a la falla de
descripcion clara, volumen y caracteristicas tanto del mercado como de los productos, seran analizados en el
siguiente capitulo, teniendo en cuenta que corresponde al rismo argumento que tuvo al rechazar las medidas
cautelares solicitadas, tal y como lo hizo en la comunicacion del dia 21 de octubre de 2002.

“3.2. LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DECRETO DE MEDIDAS CAUTELARES.

“1.- En escrito presentado a ese Despacho, se solicité el decreto y practica de varias medidas cautelares, con
el propésito fundamental de evitar provisionalmente que la conducta desleal de la sociedad demandada
Motorkote de Colombia al producir y distribuir ¢! producto con la marca MOTORKOTE imitando la marca
SUPERKQTE se siguiera cometiendo.

' Ver comentario a la ley de competencia desleal, Prof. José Massaguer, Ed. Civitas, 1999, pag. 611 y ss; Las medidas cautelares
en derecho de la competencia, Manuel Oteéis Ramos y Rafael Bellido, Ed. Tirant lo Blanch, Valencla, 1999, pag 50.
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*2.- La solficitud se hizo con fundamento en lo establecido en el articulo 31 de la ley 256 de 1996, advirtiendo
que se pretende la cesacion provisional de los aclos supvestamente contrarios a la libre y leal competencia y
ademas que no comespondian a las denominadas “medidas cautelares de 24 horas”, por estar debidamente
notificada la sociedad demandada.

“3.- Los requisitos que establece la ley de competencia desleal para el decreto de las medidas cautelares son .
el denominado “fumus boni iuris” o la apariencia dei derecho y el “periculum in mora’; requisitos éstos que se
encuentran debidamente probados en el expediente, como se determina a continuacion.

“4.- Considera fa Superintendencia que “... no exisfe cerfeza respecto de la refacion directa entre fos hechos
denunciados y los tipos desleales plasmados en la noima®, ademés que “no puede determinarse como
comprobada la realizacién de una conducla infractora cuendo atin no se presentan dentro del expediente los
elementos probatorios idéneos para obtener la mencionada certeza juridica” Lo resaltado fuera de texto. Y
sigue indicando que “... si bien se logra demostrar en primera instancia la existencia de unos derechos
expresados en un registro marcario, éstos, para efectos de Las cautelas no logran sobrepasar, en
principio, el ambito de la proteccién prevista para la propiedad industrial”. Lo resaltado fuera de texto.

‘Lo primero que debemos mencionar a la Superiniendencia es que para el decreto de unas medidas
cautelares no se requiere LA CERTEZA JURIDICA de la existencia de la conducta desleal. sino la
verosimilitud de la existencia del derecho o Ia anteriormernite denominada prueba sumaria -aquella prueba no
controvertida -0 también la denominada apariencia del derecho. Jamas puede pretenderse al analizar fas
medidas cautelares, la certeza del derecho, pues ello es propio del proceso y solo con la decision final se
tendra esa certeza.

“Las medidas cautelares, entre otras finalidades, estan dirigidas a evitar las consecuencias de la conducta
desleal, a suspender sus efectos, a mantener el statu quo. Por eso tiene caracter preventivo y sus efectos son
provisionales y pueden incluso proponerse antes de iniciar la accion o conjuntamente con ella o con
posterioridad a su iniciacion, como ocurrié en el presente asunto.

“Pretender que la conducta desleal se haya comprobado por el Juez o Superintendente como requisito previo
al decreto de la medida cautelar es desconocer su naturaleza y finalidad, que como se dijo, es preventiva y
provisional, hasta tanto se decida el fondo del asunto. Prueba de ello es que pueden solicitarse y obviamente
decretarse antes de iniciada la accidn.

“En segundo lugar, se debe determinar si en el caso en analisis se cumplid 0 no con ese requisito, es decir,
con la apariencia del derecho. La respuesta es (nica: Se encuentra mas que probado - y no en primera
instancia como lo indica la Superintendencia sino en Ultima instancia -que mi poderdante es titular de la marca
SUPERKOTE y que esta resulta similarmente confundible al nombre MOTORKOTE de la sociedad
demandada.

"Y la prueba radica en el mismo acto de la Superintendencia de Industria y Comercio, Divisién de Signos
Distintivos, que en primera y en ultima instancia, consideré mediante resolucion que se presume legal, que el
nombre MOTORKOTE resulta simifarmente confundible con la marca registrada SUPERKOTE.

*Pero adicional a lo anterior, que bastaria para cumplir &l requisito exigido en la ley, existe prueba en el
expediente sobre el estudio acompanado con ia demandz del CENTRO DE ESTUDIOS AL CONSUMIDOR
CICO de {a confundibilidad de la marca SUPERKOTE (marca registrada} con el nombre MOTORKOTE,

“La sola apariencia de la ilicitud de la conducta de confusién, como una de las denunciadas ante esa
autoridad, tiene relacién directa con la salicitud de las medidas cautelares, por la conducta de la confusion y
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hace viable a cesacion provisional solicitada, para impedir la confusién en el mercado, con perjuicio no solo
para mi poderdante, sino también para los consumidores.

"5.- En el presente ¢aso se han demostrado los extremos que se exige en la ley para el decreto de la medida
cautelar, a saber:

‘a) El derecho infringido, contenido en el registro de la marca SUPERKOTE vy su titularidad, que a su vez
acredita la legitimidad de mi representada para actuar.

“b) El uso de la marca SUPERKOTE por parte de mi representada, para distinguir productos de la clase
4% internacional, esto es, aceites y grasas industriales.

“c) El uso de la marca MOTORKOTE por parte de la sociedad demandada para distinguir los mismos
productos distinguidos con fa marca SUPERKOTE, con el objeto de causar confusion con la clientela de mi
representada.

‘) La prueba de 1a confundibilidad de los signos distintivos MOTORKOTE y SUPERKOTE, contenido
precisamente en las resoluciones 9964 de 2000 y 11992 del 30 de marzo de 2001 de esa Superintendencia,

dotadas de una presuncién de legalidad que no puede desconocer ese Despacho; asi como el estudio
preparado por el CENTRO DE ESTUDIOS AL CONSUMILIOR -CICO-.

“Se dan pues todos los presupuestos de la prueba sumaria, verosimilitud de prueba o apariencia del derecho
para decretar las medidas cautelares solicitadas, lo que obliga a ese Despacho a revocar las decisiones
impugnadas y en su lugar, aceptar la caucién prestada y dacretar las medidas cautelares.

“6.- También aparece en el expediente el peligro que sufre mi poderdante por no protegerse
inmediatamente su derecho, también denominado el “periculum in mora", dada la demora que tiene cualquier
proceso judicial. Basta advertir como soporte a este argumento, que la demanda fue presentada el dia 3 de
enero de 2002, y a pesar del procedimiento especial que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio
en virtud de lo establecido en Ia ley 446 de 1996 y el decreto 2153 de 1992, hasta el momento no hemos
culminado la etapa de pruebas.

"Es notorio, evidente y claro el perjuicio que sufre mi poderdante con la demora en que se adopte la decision
judicial correspondiente, maxime cuando [as sociedades demandadas han seguido usando el mismo nombre
de MOTORKOTE para identificar los productos similares a los que distribuye mi poderdante, sobre lo cual
existe también prueba en el proceso.?

“7.-  la Superintendencia, como juez de los casos de competencia desleal, no puede excluir de la
proteccidn por la via de la competencia desleal de los conflictos que se presenten en materia de propiedad
industrial. En efecto, la propia ley 256 de 1996, establece en su al-titulo primero que “Sin perjuicio de otras
formas de proteccion, ia presents ley tiene por objeto garantizar ia libre y leal competencia economica,
mediante Ia prohibicion de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen
en el mercado...” Lo resaltado es nuestro.

“En consecuencia, la Superintendencia no puede analizar caprichosamente las pruebas aportadas en el
expediente, para concluir que existe cierta proteccion en materia de propiedad industrial, pero que es solo
para ese asunto o materia y no para los demas, haciendo una escision que a todas luces aparece
incongruente.

2ver diligencia de interrogatorio de parte af representante legal de la scciedad Motarkole de Calombia.
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“La Superintendencia de Industria y Comercio at contestar la demanda formulada por la sociedad Motorkote
de Colombia Limitada contra ia Nacién -Superintendencia de Industria y Comercio -* por e/ acto administrativo
gue negé en ultima instancia el otorgamiento de la marca MOTORKOTE, expresé (pag. 4 y 5) que: “Efectuado
el examen sucesivo y comparalivo de las marcas® MOTORKOTE 100° frente a ‘SUPERKOTE 2000° y
"MOLYKOTE" para distinguir los productos comprendidos en Ia clase 4% se concluyen forma evidente que
éstas son semejantes entre si, en los aspectos grafico, ortogréfico (si) y fonético, habida cuenta de que la
marca cuyo registro se solicita se reproduce parie de las marcas observantes, lo cual conllevaria a error a los .
consumidores en cuanto a los productos como fal, y en cuanto a su origen empresanal, generandose una
confusion directa e indirecta.” Lo resaltado es nuesfro.

‘0 ia Superintendencia acepta como prueba su propio acto administrativo, que estd revestido de la
presuncion de legalidad, en la cual advierte que el nombre MOTORKOTE es similarmente confundible con la
marca SUPERKOTE para todos los efectos legales o sencillamente, por via de interpretacion, sus propios
actos administrativos estan llamados a su desconocimiento por las partes, los ferceros y sus propios
funcionarios.

“En igual sentido, la Superintendencia tiene que ser congruente con lo que sostiene y expresa judicialmente,
no solo para los efectos de propiedad industrial, sino para todos los efectos legales que ello conlleva.

“8.- Habiéndose demostrado los requisitos necesarios para el decreto de las medidas cautelares solicitadas y
teniendo la Superintendencia la caucién que solicitd para garantizar el pago de los posibles perjuicios que se
causen con el decreto de las mismas, es dable proceder a decretar tas medidas cautelares.

“3.3. EL REQUISITO ADICIONAL SOLICITADO POR LA SUPERINTENDENCIA.,

“1. La Superintendencia en las dos comunicaciones objeto de impugnacidn, expresé en forma casi similar que
"Tampoco existe dentro de las afirmaciones y documentos aportados por el denunciante, una descripcion
clara del volumen y caracteristicas tanto del mercado como de los productos sobre los cuales pretende sean
aplicadas las catdelas solicitadas, situacion ésta que impide a esta Entidad establecer la magnitud de las
medidas y por consiguiente el decrelo de las mismas”.

*2. Resulta sorpresivo, por decir lo menos, este requisito que exige la Superintendencia y que no tiene ningin
fundamento legal y logico. La ley no exige, y seria exotico que lo hiciera como requisito de la medida cavtelar
un estudio de mercado y mas aun la cuantificacion exacta de los productos infractores.

"3. Son infractores TODOS AQUELLOS PRODUCTOS de la clase 4 Intemacional, que tengan impreso el
nombre MOTORKOTE y que circulen en el mercado y es contra ellos que debe dirigirse 1a medida cautelar.

“4. En cuanto a la descripcion de los productos infractores, aparece con meridiana claridad que son todos
aquellos productos con el nombre MOTORKOTE que usuroan e! derecho exclusivo y excluyente de la marca
SUPERKOTE, por resultar similarmente confundibles, en los términos de la propia Superintendencia.
Ademas, con la demanda se acompafiaron ejemplares y muestras de los productos infractores con el nombre
MOTORKOTE, cuyo uso como tal, acompafiado o no de elementos accesorios, constituye el acto de
competencia desleal en cuanto causa confusién con la marca registrada de mi poderdante. También se
acompafio con fa demanda, muestra del producto con la marca'registrada SUPERKOTE.

“5. No existiendo como requisito para el decreto de las medidas cautelares un estudio de mercado y la
cuantificacion de los productos infractores, ni siquiera por via de interpretacion jurisprudencial, o doctrinaria;
se viola el derecho fundamental al debido proceso, pues se hace inocuo el derecho de mi poderdante a la
cautela solicitada, mediante la imposicién de requisitos que no establece la ley.

3 Expediente No. 7604, Consejo de Estado, Seccion primera, Consejero Ponents: Dr. Camilo Arciniegas
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“6. Por otra parte, como quiera que el procedimiento que se adelante es jurisdiccional, pero siguiendo los
fineamientos del derecho administrativo, es necesario recordar el articulo 2° del C. C. A. que indica que: "Los
funcionaros tendran en cuenta que la acluacion administrativa tiene por objelo el cumplimienio de los
cometidos estatales como lo sefialan las leyes, la adecuada presentacion de los piblicos y la efectividad
de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley” Lo resaltado fuera de texto:

“7. Con el mayor respeto a esa autoridad, consideramos que exigir un estudio de mercado y |a cuantificacidn
de los productos infractores resulta caprichoso y por lo tanto ilegal. Ademas creemos que con tal exigencia se
esta violando el derecho fundamental a la igualdad, pues en eventos similares tramitados ante esa
Superintendencia, -por supuesto tampoco en los framitados ante los jueces-, jamas se ha exigido como
requisito para el decreto de las medidas cautelares, un estudio cuantificado como el pretendido; el cual por
demas, resulta inconducente e improcedente, por desconocer mi poderdante datos sustanciales para su
correcta realizacidn, el cual solo podria flegar a ser exigidc a la propia parte demandada.

“4, CONCLUSIONES

"En el presente asunto se relnen a cabalidad todos los requisitos para que la Superintendencia como juez en
materia de competencia desleal a prevencidn, proceda a decretar las medidas cautelares solicitadas.

“Por lo tanto, reitero la solicitud a la sefiora Superintendente, para que REVOQUE la decision de considerar
insuficiente la caucion prestada y de rechazar las medidas cautelares solicitadas y en su lugar, proceda a
aceptar la caucion prestada en los términos exigidos por la Superintendencia y a decretar las medidas
cautelares solicitadas.

“5. PETICION FINAL.

“En el remoto caso de que la decision final en materia de medidas cautelares no sea revocada en la forma
solicitada, ruego a la sefiora Superintendente conceder subsidiariamente el recurso de apelacion, ante el H.
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota, Sala de Decision Civil.

"Fundamento esta solicitud, en virtud de lo establecido en el articulo 52 de la ley 510 de 1999 que modificé el
articulo 148 de la ley 446 de 1996 y que en su parte pertinente establece que: "Los aclos que diclen las
superintendencias en uso de sus facultades jurisdiccionales no tendrdn accién o recurso alguno anfe las
autoridades .judiciales. Sin embargo la decision por la cual las entidades se declaren incompstentes y la del
fallo definitivo, seran apelables ante las mismas”. Lo resaltado fuera de texto.

“En el evento de que la sefiora Superintendente considere que la decisién en torno al tema de las medidas
cautelares no corresponde a un “fallo definitivo™ y que por lo tanto, no es susceptible del recurso de alzada,
ruego asi expresarlo, para brindar a mi poderdante la posibilidad de ejercer las acciones judiciales que
considere pertinentes.”

SEGUNDO: Que de acuerdo con lo sefialado en el articulo 59 del cddigo contencioso administrativo, la
decisién resolvera todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del
Fecurso.

1. Suficiencia de la caucion prestada
“Seglin el artfculo 144 de la ley 446 de 1998, la Superintendencia de Industria y Comercio, en las

investigaciones por competencia desleal podra adoptar las medidas cautelares contempladas en las
disposiciones legales vigentes, dentro de las cuales deben incluirse las previstas en el articulo 31 de la ley
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256 de 1996. En esta disposicion se establece que esas medidas se regiran por lo sefialado en el articulo 568
del Cddigo de Comercio y en los articutos 678 a 691 del Cédigo de Procedimiento Civil.

Es asi como el articulo 678 del Codigo de Procedimiento Civil, aplicable por remision expresa al
procedimiento que para medidas cautelares prevé la ley de competencia desleal, se plasma que: "En la
providencia que ordene prestar caucion se indicaran su cuantia y el plazo en el que debe constituirse, cuando
la ley no los sefiale {...)"

Respecto a la calificacion de las cauciones la doctrina se ha pronunciado de la siguiente manera: *Seflalada y
prostada la caucién dentro del término oportuno, se requiere un nuevo pronunciamiento del funcionario que
debera analizar si la caucion redne los requisitos legales, fabor que la ley denomina calificacién de la caucién
(art. 679) y con base en ese andlisis la aceptara o rechazara (...)"4

Como lo anota el recurrente en su escrito, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante oficio
nimero 02000488-00020000 indico a la sociedad denunciante la necesidad de allegar una caucion por el
monto de cincuenta miliones de pesos ($50.000.000.00). Indicacion atendida por el solicitante.

Por lo anteriormente expuesto, este Despacho considera que, el primero de los actos impugnados debe ser
revocado en su totalidad y por lo tanto debe considerarse como suficiente la péliza presentada como caucion
dentro del caso de la referencia, sin perjuicio def analisis de la procedencia de las cautelas solicitadas.

2. Procedencia de las cautelas solicitadas
2.1. Facultades para decretar medidas cautelares

El numeral 11, articulo 4° del decreto 2153 de 199Z, establece como una de las funciones de la
Superintendencia de industria y Comercio la de “Ordenar, como medida cautelar, la suspensién inmediata de
conductas que puedan resultar contrarias a las disposiciones a que se refiere el numeral anterior.”

Es decir, la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales
otorgadas y a peticion de parte, esta facultada para decretar la practica de las medidas cautelares que
considere convenientes, dentro de una investigacion por competencia desleal.

Argumenta el recurente que “para el decrefo de unas medidas caulelares no se requiere LA CERTEZA
JURIDICA de la existencia de la conducta desleal. sino la verosimiltud de la existencia del derecho o Ja
anteriormente denominada prueba sumaria -aquella prusba no controvertida -0 tambien la denominada
apariencia del derecho. Jamas puede pretenderse al analizar las medidas cautelares, la certeza del derecho,
pues ello es propio del proceso y solo con la decisién final se tendré esa certeza.”

Sefiala el articulo 31 de la ley de competencia desleal que "Comprobada la realizacién de un acto de
competencia desleal, o Ia inminencia de la misma, el juez, a instancia de persona legitimada y bajo
responsabilidad de la misma, podra ordenar la cesacion provisional del mismo y decretar las demas medidas
cautelares que resulten pertinentes. (Subrayado fuera de texio)

Segin lo anterior, son dos los supuestos previstos por la norma para la procedencia de unas medidas
cautelares. El primero de ellos se refiere a la comprobada realizacion de un acto de competencia desleal,
mientras que el segundo frata la inminencia de la conducta. Por lo tanto, es necesario realizar un analisis
independiente para establecer frente a cuales de las situaciones facticas denunciadas procede la imposicion
de unas cautelas y cuales de éstas pueden ser aplicadas.

4 Lépez Blanco Hernén Fabio. Instituciones de Dercho Procesal Civil, Tomo |, pag 1099,
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Es asi como, contrario a lo expuesto por el recurrente, en el primero de los eventos si se requiere la
comprobacion del acto de competencia desleal realizado, no pudiendo partir de suposiciones o deducciones
respecto a la infraccién. Si bien, la decision final otorga la mencionada certeza juridica respecto a la comisién
de las conductas desleales, la comprobacién requerida eni el tema de las cautelas se refiere a relacion directa
entre los hechos denunciados y las posibles conductas desleales previstas en la ley.

Por otro lado, para esta Entidad, tampoco se encuentra demostrada Ia inminencia requerida por la norma para
la adopcién de las mediadas cautelares, toda vez que, no se presenta aln una comrespondencia entre los
hechos denunciados referentes a los productos especificos y las conductas tipificadas como de competencia
desleal, no es posible inferir a partir de los elementos probatorios aportados siquiera sumariamente una
inminencia de la realizacién de la conducta por parte del denunciado, tal como lo exige el articulo 31 antes
descrito, no siendo procedente decretar la totalidad de las cautelas solicitadas, sin cumplirse el referido
requisito.

2.1 Medidas solicitadas
En el escrito de 1a demanda se solicitan las siguientes medidas cautelares:

1. Que cesen provisionalmente los hechos que dan origen a la accion de competencia desleal,
prohibiendo a la sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LIMITADA comercializar el producto
lubricante antifriccién con el nombre MOTORKOTE 100 y/o el producto protector de lacas y pinfuras
MOTORKOTE GOLD que resulta similarmente confundible con el producto que tiene la marca
SUPERKOTE 2000

2. Que se ordene el decomiso de todo ef material publicitario del producto MOTORKOTE 100 y/o
MOTORKOTE GOLD que reproduce parciaimente la marca SUPERKOTE 2000 y la hace
similarmente confundible.

3. Que se ordene el decomiso de todo el producto con el nombre MOTORKOTE 100 ylo
MOTORKOTE GOLD por su confundibilidad con la marca (mixta) "SUPERKOTE 2000°, en los
siguientes establecimientos de comercio: A) CAFAM, B) COLSUBSIDIO; C) OLIMPICA; D)LEY; E)
EXITO; F) CARREFUR; G) MAKRO; H) CACHARRERIA LA 14 S.A,; [) HOME CENTER; J) PELAEZ
HERMANOCS

4. Que se oficie al representante legal de la sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LIMITADA, con el
fin de que se abstengan de distribuir los follelos publicitarios de cualquier naturaleza, donde
aparezca el producto con el nombre MOTORKOTE 100 y/o MOTORKOTE GOLD.

5. Que se ordene al representante legal de la sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LIMITADA, para
que retiren del mercado nacional todo el producfo con el nombre MOTORKOTE 100 y/lo
MOTORKOTE GOLD, que resufta ser similarmente confundible con el producto que tiene la marca
SUPERKOTE 2000."

Se aobserva como, dentro de las pretensiones de ia denunciante principalmente se busca que los productos
Motorkote Gold y Motorkote 100 salgan del mercado, basando su posicién en que dichos productos generan
confusién en la eleccién de los consumidores. El principzl argumento esgrimido se refiere a una presunta
infraccion marcaria por parte de la sociedad Motorkote debido a la existencia del producto Superkote
comercializado por American Lube. En confraposicién a lo argumentado en el recurso que aqui se estudia,
respecto de la existencia de dichas situaciones y principalmente de ia relaclbn entre ellas, no obra en el
expediente prueba suficiente.
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En concordancia con lo anterior, y a pesar de que los argumentos respecto a las conductas endilgadas
emanadas de una presunta infraccidn marcaria no son lo suficientemente sélidos por si solos como para
decretar unas medidas cautelares respecto de los productos sin que medie elemento adicional; no sucede lo
mismo con la publicidad contenida en folletos. Veamos:

A este respecto es necesario recordar que bajo el expediente nimero 99024459 y mediante resolucién
041056 de 2001 la Superintendencia de Industria y Comercio conceptud que existieron actos de competencia
desleal de parte de la sociedad titular del registro de la marca SUPERKOTE, American Friction Lube Ltda. en
contra de la sociedad Motorkote de Colombia Lida. Es de aclarar que a la citada conclusion liegd el
Despacho luego de evaluar las condiciones de uso de los signos y las expresiones que eventuaimente eran
afadidas a la designacion de los productos mismos, de suerte que la deslealtad de la practica se evidencio
como resultado del analisis del uso y condiciones del mismo y no de las marcas en si mismas o del origen
empresarial de las mismas; aspectos estos que han sido objeto de amplia divulgaciéon por cada una de las
partes en conflicto.

Bajo el mismo criterio de analisis, este Despacho, de la evaluacién preliminar del uso de los signos sobre el
producto mismo, no encuentra que resulte evidente que la forma en que los mismos son presentados haga
procedente el decreto de las medidas cautelares directamente relacionadas con el producto MOTORKOTE
100 y/o MOTORKOTE GOLD y su uso o presentacion en €t mercado.

Bajo e! mismo criterio, inicamente se hace procedente el decreto como medida cautelar de aquella solicitada
en el numeral 4 del escrito del denunciante, esto es que se oficie al representante legal de la sociedad
MOTORKOQTE DE COLOMBIA LIMITADA, con el fin de que se abstengan de distribuir los folletos publicitarios
de cualquier naturaleza, donde aparezca el producto cor el nombre MOTORKOTE 100 y/o MOTORKOTE
GOLD. Lo anterior debido a que en los medios comerciales y especialmente en los citados folletos, puede
estarse dando un tratamiento a los signos, de suerte que no siendo confundibles los productos en si mismos,
la forma en que son presentados al consumidor en los folletos, puede crear distorsiones que podrian dar lugar
a los pretendidos error o confusion.

No obstante, cabe resaltar que las anteriores consideraciones se refieren exclusivamente a la practica de las
medidas cautelares solicitadas, por lo que la investigacion surgida a raiz de la denuncia presentada continiia,
quedando abierta la posibilidad dentro de la misma, para que la sociedad denunciante aporte los elementos
probatorios que demuestren la existencia de actos contrarios a la libre y leal competencia.

En virtud de lo anterior, esta Superintendencia,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Revocar en todas sus partes el aclo administrativo niimero 02000488 - 00020002 del
18 de octubre de 2002, mediante el cual se considerd insuficiente la caucion presentada para el decreto de
unas medidas cautelares. En consecuencia declarese la suficiencia de la mencionada caucion para {os
efectos pertinentes. :

ARTICULO SEGUNDO. Revocar parcialmente ef acto administrativo No. 02000488 — 00020003 del 21 de
octubre de 2002, ordenando a la sociedad Motorkote de Colombia Ltda., como medida cautelar:

» Oficiar al representante legal de la sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LIMITADA, con el fin de que
se abstenga de distribuir los folletos publicitarios de cualquier neturaleza, donde aparezcan los productos con
los nombres Motorkote 100 (Lubricante antifriccion) y Motorkote Gold (Protector de lacas y pinturas).

La anterior medida debera ser cumplida dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la notificacion de
la presente resolucion. '

10

Indurstria ¥ (omercho

ALY LN R LN



, - 42528
RESOLUCION NUMERO DE 2002 HOJA No.

Por la cual se resuelve un recurso

Debe allegarse a este Despacho un informe de las actividades realizadas a méas tardar al dia siguiente del
cumplimiento del plazo anterior.

ARTICULO TERCERO: Notifiquese personalmente el contenido de la presente resolucion al Dactor Jaime
Humberto Tobar Orddfiez, apoderado de-la sociedad AMERICAN FRICTION LUBE LIMITADA,, y al Doctor
Gustavo Adolfo Palacio Correa, apoderado de la sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LIMITADA.,
entregandoles copia de la misma e informandole a ésie Glitimo que en su contra procede el recurso de
reposicion, interpuesto al momento de la nofificacion o dentro de los cinco dias siguientes a ella, en el
entendido que no suspende el cumplimiento de la medida,

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
Dada en Bogota, D.C., alos -2 2 pIC. ZWZ

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO (E)

CARLOS GERMA%CA%OJESPINEL

Notificacion:

Doctor

Jaime Humberto Tobar Ord6fiez .
C.C.No. 79.300.924 :
Apoderado

AMERICAN FRICTION LUBE LIMITADA.

Nit: 08300171985

Calle 35 No. 7-25 piso 6° .

Ciudad.

Notificacion:

Doctor:

Gustavo Adolfo Palacio Correa

C.C.No. 10.135.259

Apoderado

MOTORKOTE DE COLOMBIA LIMITADA.
Matricula No: 502925-03

Carrera 11 No. 84 — 42 (Interior 9)

Ciudad.
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