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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION NUmero 10696  pE 2002
{01 ABR. 2002 )

Por la cual se resuelve un recurso

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY COMERCIO
en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las contenidas en el numeral 24 del articulo 4 del
decreto 2153 de 1992 y 50 de! cddigo contencioso administrativo,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Mediante escrito radicado bajo el nimero 00091172-00040011 del treinta y uno (31) de
enero de 2002, Marcela Castillo Torres, en su condicion de apoderado de la empresa CATERPILLAR
INC., presenté recurso de reposicion contra |a resolucion ntimero 41158 de! 6 de diciembre de 2001. El
recurrente sustenta su recurso en los siguientes términos: '

“ 1, ADICION
De acuerdo con el articulo 311 del Cédigo de Procedimiento Civil, cuando la sentencia (en este caso la
Resolucién) omita la resolucion de cualquier punto que de conformidad con la ley debia ser objeto de
pronunciamiento, debera adicionarse por medio de sentencia {entiéndase en este caso resolucion)
complementaria.

Los articulos 143 y 144 de la Ley 446 de 1998, atribuyen a la Superintendencia de Industria y Comercio
funciones administrativas y jurisdiccionales en materia de competencia desleal.

La denuncia que presenté demanda de ustedes una intervencion administrativa y jurisdiccional.
La sentencia C-649/01, proferida por la Corte Constitucional (la cual fue posterior a la presentacién
de esta denuncia) confirmé que la Superintendencia puede actuar simultdneamente con facultades

administrativas y jurisdiccionales.

Debe tenerse en cuenta que esta denuncia fue anterior a la sentencia, sin embargo fue muy clara en
requerir de ustedes una actuacion administrativa y otra jurisdiccional.

1.1 Actuacion Administrativa

Esta actuacion se inicia ya sea de oficio o por solicitud de un tercero.

En este caso se inicid la denuncia por solicitud de un tercero.

Como tercero requeri a la Superintendencia que adelantara unas averiguaciones tendientes a establecer

si efectivamente se estaban cometiendo, por parte de la denunciada, los actos de competencia desleal
que puse en su conocimiento. Llegué, inclusive, a suministrarles unos hechos para que con base en
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ellos, sin perjuicio de las pruebas que ustedes practicaran, conceptuaran sobre la posible préctica de
actos desleales.

La Superintendencia debe adicionar su fallo en cuanto al analisis y decision en ejercicio de sus
facultades administrativas.

1.1.1  Acumulacién de facultades administrativas y jurisdiccionales en la resolucion de apertura.

De conformidad con la resolucidn 35703 la Superintendencia abrié investigacidn por competencia
desleal en contra de la Sociedad Casa Caterpillar de Bogota Ltda.

Dentro de la mencionada apertura se establecio que, “En virtud de lo dispuesto en los articulos 143, 144
y 147 de la ley 446 de 1998, la Superintendencia de Industria y Comercio tendra respecto de las
conductas constitutivas de competencia desleal, las mismas atribuciones sefialadas en la ley en la
relacién con practicas comerciales restrictivas, a prevencion.” -

Los articulos 143 y 144 de la Ley 446 de 1998, atribuyen a la Superintendencia de Industria y Comercio
funciones administrativas y jurisdiccionales en materia de competencia desleal. En este sentido la
Delegatura para Promocion de la Competencia decidio, en este caso, abrir la investigacion acumulando
su actuacion en las dos facultades mencionadas.

De la Superintendencia se requirid adelantar una averiguacion preliminar tendiente a establecer si
existia mérito suficiente para abrir una investigacion en los términos del articulo 52 del decreto 2153 de
1992. Desde el punto de vista administrativo, en virtud del derecho de peticion en interés particular la
administracion decidié abrir una investigacion en interés piblico y determinar si la conducta afectaba el
mercado. Lo hasta aca expuesto hace parte de un derecho de peticién presentado por un tercero para
poner en funcionamiento una actividad administrativa tendiente a establecer si efectivamente se han
cometido los actos denunciados y tome las medidas que |a ley les otorga, especialmente la labor de
policia administrativa en casos de competencia desleal.

Por ofra parte, desde el punto de vista jurisdiccional, la Superintendencia adelanté una accion con el
fin de determinar el conflicto particular entre dos agentes del mercado. Es decir como juez.

En este orden de ideas, debe tenerse en cuenta que la resolucion 35703 de 2000 se abrio en ejercicio
de esas dos facultades, tal como fue establecido en el articulo primero en la resolucidn 35703 de 2000,
En ese sentido la decision emitida por la Superintendencia debe contener el anélisis relativo a su funcién
de policia administrativa y a su funcion de juez. '

En la resolucion recurrida la Superintendencia no realiza ninglin tipo de estudio administrativo sobre la
conducta, se dedica a analizar la contienda de dos particulares.

En virtud de lo anterior solicitamos sea adicionada la resolucién y mediante un acto administrativo
aclarativo sea decidida la competencia desleal bajo los parametros de funcion administrativa, donde se
incluya la motivacién que permita evidenciar los fundamentos que soportan la degision.

1.1.2 Facultades administrativas de la Superintendencia en materia de competencia desleal.

' La Superintendencia en anteriores decisiones a (sic) reafirmado la apertura de las investigaciones acumulando las dos
facultades, tanto administrativa como jurisdiccional, como fue el caso de los operadores de telefonia basica en contra de un
mévil celutar.
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Son multiples las facultades administrativas que la Superintendencia posee en esta materia:? bajo el
numero 15 del articulo 4 del decreto 2153 de 1992 se sefiala que esa entidad puede imponer sanciones
pecuniarias hasta por (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes por violaciones del régimen
de competencia desleal; de acuerdo con el namero 13 del articulo 4 del mismo decreto se menciona
también es facultad de esa Superintendencia ordenar a los infractores la medificacion o terminacién de
las conductas que sean contrarias a las disposiciones sobre competencia desleal.?

a. Facultad sancionatoria

La facultad sancionatoria contenida en el nimero 15 del articulo 4 del decreto 2153 de 1992, debe ser
interpretada en concordancia con el articulo 38 del codigo contencioso administrativo,’ segin el cual,
salvo disposicion en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer
sanciones caduca a los tres afios de producido el acto que pueda ocasionarlas.

De esa manera, la facultad de imponer sanciones por infraccion a las normas de competencia caducan a

los 3 aiios contados a partir del momento en que sucedieron los hechos.
b. Facultad de prohibicion.

La actuaciéon administrativa en casos de competencia desleal tienen como finalidad erradicar del
mercado los comportamientos y conductas que afecten el orden publico econdmico, en beneficio de
todos los participantes en el mercado.

Esta actividad prohibitiva del estado no aparece limitada en el tiempo en nuestras normas bajo ningan
mandato en especial. Es entendible tal situacion pues el Estado no puede estar sujeto a limitaciones que
le permitan imponer orden en el mercado, amparando tal facultad permanente en la prevalencia del
interés plblico sobre e! interés particular.

Entonces, si bien es cierto que existe una caducidad para sancionar a un particular, lo anterior no
significa que la facultad de prohibicion con que cuenta el Estado esté sujeta a un limite (sic) en el
tiempo, pues por mandato constitucional el fin del Estado es servir a la comunidad.®

No existe en nuestro derecho ninguna norma que limite la facultad de prohibicién con que cuenta el
Estado para prohibir una conducta que atenta contra el interes publico.

En este caso el uso de un signo distintivo ajeno por parte de un comerciante pone en peligro el
mercado, especialmente a los consumidores. La confusién se produce a través de todas aquellas
actividades que son aptas o idoneas para provocar en el consumidor error acerca de la procedencia
ultima de ta prestacion -del producto o servicio- que se ofrece en el mercado. Las modalidades de
confusién son englobadas en dos categorias: confusion en sentido estricto y confusion en sentido
amplio. La primera es cuando (sic) se produce un error acerca de |a identidad de la empresa de la que

2 De conformidad con el articulo 143 de la ley 446 de 1998 la Superintendencia de Industria y Comercio tendré respecto de
las conductas constitutivas de competencia desleal las mismas alribuciones sefialadas legalmente en relacién con las
disposiciones relativas a promacion de la competencia y practicas comerciales restrictivas.

* La Ley 446 de 1998 concedié a la Superintendencia las mismas facultades que posee esa Entidad en material (sic) de
practicas comerciales restrictivas. En este caso sancionar y ordenar el cese de la conducta.

* En a parte final del articulo 52 del decreto 2153 de 1392 se dispone que frente a los vacios de ese procedimiento se
aplicaran |as normas del cddigo contencioso administrativo.

5 Ver articulo 2 de la Constitucion Politica.
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procede la prestacion, esto es, cuando se considera que ambas proceden de la misma empresa. La
segunda, es cuando (sic) el consumidor no sufre una confusién acerca de la identidad de ia empresa de
procedencia, sino que, aun siendo consciente de que las dos mercancias tienen una procedencia
empresarial diferente, supone equivocadamente que entre las empresas oferentes de cada una de las
prestaciones existen relaciones comerciales, econdémicas o de organizacion. Esto es lo que en derecho
marcario se conoce como riesgo de asociacion.

La Superintendencia en virtud de su poder de policia administrativa debe proceder a erradicar del
mercado un hecho que representa riesgo para los adquirentes de un bien, como ocurre con el caso que
nos ocupa, donde un comerciante ofrece productos bajo signos distintivos ajencs. Solo esta (sic)
situacién genera una vinculacidn del interés pablico sobre el particular. Si el consumidor esta en riesgo,
el estado, en virtud de su poder de policia debe actuar y tomar las medidas que aseguran al mercado.
Esta es la finalidad de las facultades administrativas en competencia desleal. Cuidar el mercado.

En este sentido, solicitamos que la resolucion se adicione y aclare, y tenga en cuenta que la facultad de
prohibicion en este caso no caduca y retomando lo sefialado en el informe motivade de la Delegada se
prohiban las conductas de la parte demandante en el asunto.

Con base en lo anterior, solicito que se adicione |a resolucion # 41158 del 6 de diciembre de 2001, o, en
su defecto que haya un pronunciamiento especifico basado en las facultades administrativas.

2. Actuacidn jurisdiccional.

Esta actuacién la concreté al solicitarles, expresamente, una (si) medidas cautelares provisionales,
partiendo de 1a base de un concepto previo administrativo sobre si hubo o no actos desleales. Luego
solicité que se le corriera traslado al demandado de nuestras pretensiones y se adelantara toda la
actuacion jurisdiccional, que es la que se ha surtido, segun deduzco de la resolucion que se me notifica
y es objeto de este recurso. Igualmente solicité que las medidas cautelares se decretaran en forma
definitiva, si de la actuacion jurisdiccional se concluia que Casa Caterpillar de Bogota Ltda. estaba
infringiendo la ley de competencia desleal.

Ahora, a partir del pronunciamiento de la Corte Constitucional, sentencia C-649 de junio 20 de 2001, se
especificd que al presentarse una denuncia por casos de competencia desleal debe aclararse el objeto
de cada una de las peticiones, indicando si las mismas han de ser analizadas de acuerdo con las
facultades administrativas y/o jurisdiccionales. Esta obligacion es posterior a mi denuncia. Como ya lo
expuse, si bien es cierto que no se especificé respecto de cada una de las peticiones si se debian
analizar bajo una éptica o |a ofra, claramente se solicitd, como ya lo expuse, que todas las peliciones
debian ser objeto de ser analizadas con facultades administrativas y jurisdiccionales.

2. REPOSICION
Previamente a referirme a la resolucién quiero hacer algunas precisiones.

El denunciado propuso la excepcion de prescripcion de “la accidn de competencia desleal”.

De acuerdo con el articulo 2513 de! Codigo Civil y el 306 del Codigo de Procedimiento Civil la accion de
prescripcion debe ser alegada.

Considero que, en el caso que nos ocupa, no se alego debidamente la prescripcion razon por la cual se

Industria ¥ Comercio
e
AL Pkt {IF RCIA




RESOLUCION NUMER@=. 18688 pE 2002 Houa No. 01 ABR, 2002

Por |a cual se resuelve un recurso

debe tener por no presentada, debiendo su despacho abstenerse de pronunciarse sobre este tema.

La anterior afirmacion la hago ya que el término “accion de competencia desleal® dentro de la
prescripcion que se alega es incompleto. Se inicid una denuncia con base en fres acciones: “accion por

competencia desleal por actos de desviacion de la clientela”, “accién por competencia desleal por
actos de confusion” y “accion por competencia desleal por explotacion de la reputacién ajena’.

Es imprecisa la alegacion de la prescripcion. Al tener el denunciado, por expresa disposicién legal, que
alegar la prescripcion, para que pueda ser decretada, debe hacerlo en forma acertada, precisa y
sustentada. El apoderado de la denunciada debid haber alegado y demostrado ta prescripcidn respecto
de cada uno de los actos denunciados como desleales, individualmente considerados.

El articulo 23 de la Ley 256 de 1996 establece que “Las acciones de competencia desleal prescriben en
dos (2) afios a partir del momento en que el legitimado tuvo conacimiente de la persona que realizé el
acto de competencia desleal y en todo caso, por el transcurso de tres (3) afios contados a partir del
momento de la realizacion del acto”. (Negrillas y subrayados son mios). Como esta claro no se habla de
los actos. La prescripcion, si opera, debe operar respecto de determinado acto y no de los actos en
general y asi debe alegarse.

De la resolucién aqui recurrida me permito hacer las siguientes precisiones.

Difiero de su apreciacion respecto de la forma en que se deben contabilizar los términos para que opere
la prescripcion.

Como ya lo expuse, para poder sustentar mi posicion, debo, necesariamente, referirme a cada uno de
los actos considerados individualmente.

Fundamenta usted su decision en la primera premisa del Articulo 23 de la Ley 256 de 1996 que se
refiere a fa prescripcion de “dos afos contados a partir del momento en que Caterpillar Inc. tuvo
conocimiento de la persona que realizé el acto desleal’.

Para empezar se denunciaron varios actos, no uno. Se refiere usted a las cartas que aporte y con base
en éstas decreta la prescripcion.

Lo anterior considero que reafirma mi apreciacion inicial segin la cual a prescripcion esta mal alegada.
Asumamos, en gracia de discusion, que con las cartas estoy confesando que tuve conocimiento hace
mas de dos afos del acto desleal. Me pregunto: ; De cudl o cuéles?.

Son tres las conductas sobre las cuales la Superintendencia, en su funcion de juez, debe analizar y
decidir. Cada uno de los supuestos presuntamente desleales guardan independencia entre s y deben
ser decididos de acuerdo al soporte con que cuentan dentro del expediente. Veamos cada uno de los
supuestos, la forma y el momento en que fueron presentados.

En las cartas jamas manifestamos tener conocimiento de actos de competencia desleal en general.
Simplemente se solicité el cese del uso indebido de una marca registrada con base al derecho que tiene
mi poderdante a su uso exclusivo.

Yendo a cada accion individualmente considerada:

2.1 Accion de competencia desleal por actos de desviacion de 1a clientela:
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En tas comunicaciones de 1995 nunca se hizo referencia a actos de competencia desleal.

En las cartas, nunca se manifestd tener conocimiento, en ese momento, de actos que efectuara la
denunciada que desviaran la clientela de mi poderdante hacia ellos y, el conocimiento del uso indebido
de una marca (que fue lo que se manifestd en la carta) no conlleva el conocimiento de un acto de
desviacién de la clientela, por lo anterior no se puede predicar la confesién del conocimiento de ese
acto.

La desviacion de la clientela no se realiza en masa. Puede ser desviado un cliente o todos los clientes
de un empresario. El uso del nombre de cada relacion juridica tiene la potencialidad de desviar cliente a
cliente. No es una sana costumbre mercantil que un empresario se identifique frente a un cliente con un
signo que no le corresponde. Pensamos que no. El conocimiento de la desviacion de clientela no
depende del mismo momento a partir del cual se conocio por primera vez el uso de una marca, pues ia
clientela es dinamica y el nimero de clientes cambia. La clientela de 1995 es diferente a la de 2000.
Nosotros demandamos la desviacién de nuestros clientes del afio 2000. Por tanto el termino de
prescripcion debe contarse a partir del ese afio y no de 1995.

Ahora, ;desde qué momento se cuentan los tres afios?

Al respecto transcribo los argumentos expuestos por la Superintendencia de Industria y Comercio
relativos al punto.

En 1a resolucion 21013 del 30 de septiembre de 1999 se manifesto:

“El articulo 23 de la Ley 256 de 1996 establece que las acciones de competencia desfeal prescriben por
el transcurso de tres afios contados a partir de la realizacién del acto. Tratandose de conductas
continuadas, la iniciacion del término aludido para que opere la figura de la prescripcién se debe contar
desde el momento en que cesa fa conducta. Acoger la teoria del recurrente seria tanto como aceptar
que por ef paso del tiempo el presunto infractor de la ley de competencia desleal adquiere licencia o
habilitacién legal para continuar desarroffando las conductas’.

En el mismo sentido, la resolucién # 3278 del 24 de febrero de 2000, sefald:

“Ef aspecto fundamental de la discusion sobre ef tema se debe centrar es en determinar el momento a
partir del cual se debe contar el término de prescripcion general de los tres afios. Segun el inconforme,
simple y llanamente dicho plazo se debe computar desde el momento de la realizacion del acto, dejando
entrever que no importa si este se realiza en un solo momento o si la deslealtad esta constituida por
actos sucesivos en el tiempo.

Para este despacho, en oposicion a dicho criterio, es fundamental establecer la diferencia. Cuando
estamos frente a actos de competencia desleal que se ejecutan en un sélo momento no existe por
supuesto dificultad para iniciar la contabilizacién del término de prescripcion, pues existe facilidad para
determinar “Ia realizacion del acto” conforme reza el articulo 23 de la Ley 256 de 1996. Sin embargo,
cuando estamos ante conductas de ejecucion sucesiva, como es el caso que nos ocupa, es diferente la
situacién. En efecto, en los casos de conductas continuadas estamos en presencia de “actos complejos
que a pasar de poderse dividir, conforman en esencia una unidad que envuelve un mismo objeto. En
consecuencia, la actuacion desleal no estd constituida por cada uno de fos actos individualmente
considerados, sino por el conjunfo de actos que reinen una entidad determinable, contra la cual se
dirigiré la accion judicial dentro de los tres (3) afios siguientes al momento en que finalizd el acto
desleal.”
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Es entendible que asi sea. La conducta confinuada es aquella compuesta por una serie de actos que se
efecutan en un lapso de tiempo determinado. La reiteracién y continuidad de los actos acusados de
deslealfad conllevan una unidad de propésito por parte del presunto infractor lo cual conduce a
considerar que tales conductas pertenecen a un todo. Lo anterior seria llegar al absurdo de asumir que
cada dia que transcurre se constituye en un acto desleal independiente y a partir de cada dia se
empezaria a contar un término diferente de prescripcién. Por consiguiente, tiene sideresis considerar
que lratdndose de conductas que no se realizan en un solo momento sino que Se dispersan
sucesivamente en el tiempo, para efecto de iniciar el conteo de los tres afios de prescripcion ef acto se
entiende realizado cuando finaliza.”

Cabe anotar que las recomendaciones propuestas por €l Superintendente Delegado encargado de este
asunto respecto de la prescripcion fueron idénticas a las aca expuestas pese a que hicieron referencia a
la prescripcion sin individualizarla a cada acto denunciado, mas aun sin haberla descartado por estar
imprecisa e indebidamente alegada lo cual contribuyo a la que considero, con todo respeto, su
desacertada apreciacion.

En consecuencia para este acto de desviacion de la clientela no opera la prescripcidn general de [os tres
afios contados a partir del momento de la realizacidn del acto sino a partir del momento en que finalizo
dicho acto. Por consiguiente, siendo un acto de ejecucién sucesiva aun no se puede empezar a
contabilizar dicho término ya que los actos de desviacion de Ia clientela no han cesado en el tiempo, han
sido constantes.

2.2 Accion de competencia desleal por actos de confusién.

En las cartas, tampoco se manifesté tener conocimiento, en ese momento, de actos que efectuara la
denunciada que crearan confusion y, el conocimiento del uso indebido de una marca {que fue lo que se
manifestd en la carta) no conlleva el conocimiento de un acto de confusion, por lo anterior tampoco se
puede predicar la confesion del conocimiento de este acto.

Por la anterior razén, mal podria aplicarse la mal interpuesta prescripcion de dos afios contados a partir
del momento en que se tuvo conocimiento de la persona que realizé la conducta desleal.

Por lo anterior, la accién contra esta conducta, actos de confusion, prescribe por el transcurso de tres
(3} afios contados a partir del momento de la realizacion del acto.

Los argumentos expuestos para el primer caso, respecto de la contabilizacion del término y de sus
efectos, tienen la misma razon de ser para este, por lo tanto me remito a ellos.

2.3  Accion de competencia desleal por explotacion de la reputacion ajena.

En las cartas, de las cuales se deduce la confesién, con base en las que se decretd la prescripcidn de la
accién quiero dejar presente que en ningln caso, al igual que en los anteriores, se manifestd o
reconocio que se estaba explotando la reputacion de Caterpillar Inc.

Se les hizo un requerimiento para que dejaran de usar las marcas alegando el derecho sobre estas con
base en las que ya tenian concedidas y en la negacion que hizo su Superintendencia respecto de las
solicitudes marcarias solicitadas por la denunciada. No veo ninguna confesién. Se le dan argumentos a
su despacho para que aprecie la actitud desleal de la denunciada respecto al empleo no autorizado de
las marcas CATERPILLAR, CAT, efc.
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Debe tenerse en cuenta que un acto efectuado en un memento determinado puede no tener mayores
implicaciones respecto de un mercado y/o de unos efectos. Sin embargo, la ejecucion de este acto, por
el transcurso de un tiempo y por ser de ejecucion sucesiva, puede llegar a tener las implicaciones y
consecuencias que inicialmente no tuvo.

De conformidad con ef articulo 15 de la ley 256 de 1996, se considera desleal el aprovechamiento en
beneficio propio o ajeno, de tas ventajas de la reputacion industrial, comercial o profesional adquinida por
otro en el mercado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Cadigo Penal y en los tratados intemnacionales, se
considerara desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen
falsas o engafosas aunque estén acompafiadas de la indicacion acerca de la verdadera procedencia

del producto o de expresiones tales como ‘modelo”, “sistema’, “tipo”, “clase’, "género”, ‘manera’,
“imitacion” y similares.

Dentro del expediente aparece probado el uso indebido de signos distintivos, asi como las resoluciones
de la Superintendencia donde se niega el registro de expresiones que usa el demandado que guardan
identidad con los signos de mi representada.

La Superintendencia considera que los hechos estan prescritos porque mi representada remitio en 1995
unas comunicaciones donde solicita que no se siga usando un signo que le pertenece a la sociedad
CATERPILLAR INC. lo cual haria presumir que los demandados conocen de la situacion desde el afio
en que fueron remitidas las comunicaciones.

Sobre el particular, no consideramos acertada la decisidn. Dentro de las relaciones que se presentan
dentro del mercado cada conducta o actuacién guarda autonomia e independencia. Cada cliente se
diferencia de otro. El uso de un signo distintivo de otro es una actuacion que, en caso de repetirse, debe
ser observada bajo una dptica donde cada uso frente a un cliente es independiente y auténoma al
anterior uso. En tal sentido estamos en un caso donde el demandado al usar el signo distintivo del
demandante vulnera en multiples ocasiones el contenido del articulo 15 de la ley de competencia
desleal.

Situacion diferente se presenta cuando una persona uso un signo distintivo ajeno, no lo vuelve a usary
pasan fres afos. En ese caso, la accion prescribe para el demandante. No guarda identidad con el
ejemplo planteado, un supuesto donde un comerciante usa el signo distintivo de un tercero de manera
continuada, ya que realiza la conducta cada vez que negocia o usa el preducto. La conducta la repite en
el tiempo y esa repeticion no permite que el hecho prescriba pues nunca ha acabado, por lo tanto el
hecho sigue sucediendo. El articulo de prescripcion menciona que el término para contabilizar la
prescripcion debe ser contabilizada de las (sic) misma manera: Dia a dia.

En el afio 2000 nuestra empresa siguid teniendo conocimiento que la demandada usa los signos
distintivos que nos pertenecian. Como consecuencia de lo anterior, observando que se presentaban
nuevos usos, procedi6 a adelantar una accidn de competencia desleal, pretendiendo que se ordenara el
no uso de los signos distintivos relacionados en la demanda.

La Superintendencia no puede desconocer la ocurrencia de los hechos a lo largo del tiempo. Cada uso
del nombre es una presentacion. Es por ello que se presenta la multiplicidad de violaciones a una misma
norma. Es como si el robo continuado solo fuera castigado la primera vez y no las demas. Cada
contrato, cada negocio juridico difiere det anterior y del posterior.

Sobra mencionar que en visita de inspeccién del 31 de mayo de 2001 la Superintendencia encontro
evidencia donde fueron recopiladas facturas que contienen el signo distintivo ajeno, demostrandose Ia
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preparacion del demandado para presentarse frente a terceros bajo un signo distintivo de otro.

En conclusion, el demandante no solo uso el nombre en 1995, sino que también lo uso en cada negocio
que celebro en 1999, 2000, 2001, 2002.

Es tan cierta la situacion de que cada uso es una nueva infraccidn que si mafiana un consumidor
compra un bien en el establecimiento del demandado y aquel se confunde, inmediatamente se habilita
para demandar por proteccion al consumidor y por competencia desleal, amparado que es un
participante del mercado y quiere que a nadie mas le pase nuevamente esa situacion.’ Ese negocio
debe ser entendido como nuevo en el mercado y es una nueva presentacién del infractor bajo un signo
que no le pertenece, apropiandose cada dia y en cada relacién del esfuerzo de otro en el mercado.

La Superintendencia debe revocar la resolucion y considerar que se trata de una explotacion que no ha
cesado en el tiempo y que en cada relacién negocial el demandado repite, siendo cada repeticion una
nueva infraccion por el uso de signo distintivo ajeno.

La doctrina ha sefialado:

“El empleo no autorizado de signos distintivos ajenocs..., constituyen infracciones tipicas del regimen
marcarioc y son consideradas por el legisfador como defifos, ademas de conductas tipicas de
competencia desleal. El aprovechamiento de la reputacion ajena constituye una forma parasitaria de
competir, pues implica tener una presencia en el mercado, a costa del esfuerzo econdémico e intelectual
de un tercero. Tal actitud perjudica para el competidor agredido, genera consecuencias nefastas para el
consumidor que en no pocas ocasiones es victima de la confusidn que trae consigo este tipo de
conductas, foda vez que Io que busca quienes elfas incurre, es crear en el publico una identidad con

aquél oferente al cual imita”.

Este es un acto de ejecucion sucesiva en el cual, la indebidamente alegada prescripcion, debe contarse
al igual que para las acciones anteriores, esto es, desde el momento en que finalizd la conducta, la cual
no ha finalizado.

Con base en los anteriores argumentos, solicito:

1. Que se adicione la resolucién, en lo solicitado inicialmente, esto es en ejercicio de su funcion
administrativa.

2. Que se prohiba desde el punto de vista administrativo las conductas desleales reconocidas por
ustedes.

3. Que se revoque |a resolucion recurrida declarando infundada la prescripcion por estar indebidamente
alegada y declarar, individualmente, que se han presentado los actos de competencia desleal
denunciados con base en los argumentos expuestos y decretar las medidas cautelares solicitadas.

4. En su defecto, si considera que a prescripcion estuvo debidamente alegada, analizarla
individualmente para cada una de las conductas denunciadas y declarar, individualmente, que no ha
habido prescripcién y que se han presentado los actos de competencia desleal denunciados con base

% El consumidor es un participante en el Mercado y, por tanto, estd habilitado para presentar acciones de competencia
desleal.

T JAECKEL K, Jorge. Ap.unles sobre competencia desleal. Articulo incluido dentro del libro Seminarios 8 -Cedec Il- Centro de
Estudios de derecho a la Competencia de |a Pontificia Universidad Javeriana -Facultad de Ciencias Juridicas- P. 59.
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en los argumentos expuestos y decretar las medidas cautelares solicitadas.”

SEGUNDO: De acuerdo con lo previsto en el articulo 59 del cddigo contencioso administrativo la
decision de un recurso resolvera todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan
con motivo del mismo, aunque no lo hayan sido antes:

Respecto de la adicion de la Resolucion 41158 del 6 de diciembre de 2001 relativa a las
facultades administrativas y jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.

No son de recibo las pretensiones del inconforme en el sentido de adicionar la resolucion 41158 del 6 de
diciembre de 2001 mediante un acto administrativo que decida una presunta competencia desleal bajo
los parametros de su funcion administrativa.

Sobre el particular debemos precisar que en concordancia con el articulo 116 de la Constitucion Politica
y previamente a la existencia de la Ley 446 de 1998, el Decreto 2153 de 1992 habia previsto las
funciones concretas de la Superintendencia de Industria y Comercio en temas de promocion y practicas
restrictivas de la competencia mas no las de competencia desleal, estableciendo un procedimiento
especial contenido en el articulo 52.

El Decreto 2153 de 1992 no contempld los actos propios de competencia desleal como lo hizo respecto
de los constitutivos de practicas restrictivas de la competencia, por la obvia razén que solamente a partir
de la Ley 446 de 1998 la Superintendencia de Industria y Comercio asumié funciones jurisdiccionales en
esta materia, siendo éstas Ultimas aguellas que ya venian ejerciendo los jueces de la Repiblica en
aplicacion de la Ley 256 de 1996, normatividad igualmente aplicable por esta Entidad en desarrollo de
los principios constitucionales de igualdad y excepcionalidad en la atribucién de este tipo de funciones a
entidades administrativas®,

Fue en el contexto de una funcidn jurisdiccional, que la Superintendente Delegada para la Promocion de
la Competencia orden6 abrir investigacion por presuntos actos de competencia desleal en contra de la
sociedad Casa Caterpillar de Bogota Ltda. el dia 29 de diciembre de 2000 mediante Resolucion 35703
de ese mismo ario.

Visto lo anterior, este Despacho no encuentra procedente reconocer tal como lo pretende la impugnante,
la existencia de dos términos de prescripcidn diferentes {uno para la accién administrativa y otro para Ia
accion judicial), teniendo en cuenta que en el presente caso, esta Superintendencia ha actuado en
gjercicio de la funcién jurisdiccional que le ha sido atribuida legalmente, como antes se indicg.

Afirma la impugnante en su escrito que “/a facultad sancionatoria contenida en el nimero 15 def articulo
4 del decreto 2153 de 1992, debe ser interpretada en concordancia con el articulo 38 del Codigo
Contencioso Administrativo, segun el cual, salvo disposicién en contrario, la facuftad que tienen fas
autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres afios de producido el acto que
pueda ocasionarias”. {...}'De esa manera, la facultad de imponer sanciones por infraccion a las normas
de competencia caducan a fos 3 afios contados a partir del momento en que sucedieron los hechos.”

En este sentido es preciso tener en cuenta el anlisis efectuade en el acépite anterior acerca de la
naturaleza de la actuacién de esta Superintendencia frente al caso que nos ocupa.

Ha quedado claro, que de acuerdo con las funciones atribuidas por los articulos 143, 144 y 147 de la
Ley 446 de 1998, en la investigacion que nos ocupa la Superintendencia de industria y Comercio ejerce

¥ Resolucion 40102 de! 29 de noviembre de 2001. Superintendencia de Industria y Comercio,
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funciones tipicamente jurisdiccionales’.

De conformidad con lo anterior, no es de recibo para esta Superintendencia admitir la aplicacién de
normas relacionadas con la caducidad, cuando para el presente caso, esta entidad no desarrolld
paralelamente una investigacion de naturaleza administrativa.

No obstante, vale la pena sefalar que nada impide, como en efecto se hara, que de oficio se remita
copia de esta denuncia a la Delegatura de Promocion de la Competencia para que de conformidad con
los articulos 11 y 52 de! Decreto 2153 de 1992, ponga en funcionamiento su actividad administrativa en
calidad de ente de inspeccion, vigilancia y control, por medio de un proceso de naturaleza igualmente
administrativa.

De otro lado, si bien es cierto en cumplimiento de |a ley de competencia desleal esta Superintendencia
debe velar no sdlo por la defensa del interés particular, sino por el de quienes participan directamente en
el mercado, también lo es, que en desarrollo de sus facultades jurisdiccionales debera dar aplicacion a
la norma relativa a la prescripcion de dicha accién.

En efecto, en el caso que nos ocupa existe una limitacién en el tiempo para que el interesado ejerza su
derecho a acudir al estado para exigir su proteccidn. EI concepto de prescripcion obedece sin duda
alguna a la necesidad de orientar el normal y correcto funcionamiento de una sociedad, pues con ella se
busca la certidumbre en |a existencia de los derechos y la individualizacién de sus titulares, de ahi que la
prescripcion extintiva sea de orden publico, y que los particulares no puedan establecer modificaciones a
lo dicho por la ley sobre este punto™.

Sobre la prescripcion extintiva como fenémeno de orden publico, la Corte Suprema de Justicia ha
sefialado:

“La nocién de leyes de orden publico corresponde a aquellas normas que fienden a asegurar la
organizacion que posee una sociedad para su normal y correcto funcionamiento, y que tienen como
caracteristica predominante que interesan mas a la comunidad que a los hombres individualmente
considerados y se inspiran mas en el interés general que en ef de los individuos'"”.

Ahora bien, en lo que guarda relacién con el tema de las medidas cautelares, en el presente caso la
apoderada de la sociedad Caterpillar Inc. fue clara al sefialar en escrito posterior a la denuncia, que la
naturaleza de |las mismas correspondia a aquellas contempladas en el primer parrafo del articulo 31 de
la Ley 256 de 1996,

Teniendo en cuenta lo anterior, el presupuesto para la adopcion de las medidas cautelares tal como fue

® Ahora bien, en sentencia C-84%/01, la Corte Constitucional sefialé que con posterioridad a la vigencia de ese fallo, la
Superintendencia podra adelantar investigaciones administrativas en competencia desleal e investigaciones jurisdiccionales
en la misma materia. .

'° Lépez Blanco, Hernan Fabio. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Tomo | Parte General. Dupre Editores.
Bogota, 1897. Pagina 465.

" Corte Suprema de Justicia, cas. Junio 27 de 1940, “G.J°, t. XLIX, pagina 568.

2. A folio 49 de! expediente aparece un oficio radicado bajo el nimero 00091172-2 del 21 de diciembre de 2000, mediante el
cual la doclora Marcela Castillo Torres apoderada de la sociedad Caterpiltar Inc. Seffala: “ (...) Me permito manifestar que la
naturaleza de las medidas cautelares solicitadas dentro de la denuncia indicada en la referencia no corresponden a las
contempladas en el parrafo 2 del articulo 31 de la Ley 256 de 1936 (...)"
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solicitada, es la comprobacion de los hechos constitutivos de competencia desleal situacidn que
confirma la imposibilidad de resolver sobre su admisibilidad, en este case, por cuanto el fenémeno de la
prescripcion fue debidamente probado en el curso de la presente investigacion.

Notese que la prescripcion coma institucion juridica cumple dos funciones claramente determinadas:
una, como modo de adquirir el dominio y otra, como medio de extinguir las acciones ¢ derechos ajenos.
En el segundo caso, no cabe duda que esta figura es una forma de extinguir el derecho de accion que
emana de determinado derecho sustancial.

2 Respecto de la forma indebida de alegar la prescripcion por parte de la sociedad Casa
Caterpillar de Bogota Ltda.

Frente a la solicitud de rechazo de |a prescripcidn alegada por el apoderado de |a denunciada, no asiste
razén al recurrente al sostener que “el apaderado de la denunciada debié haber alegado y demostrado
la prescripcion respecto de cada uno de los actos denunciados como desleales, individualmente
considerados’.

De acuerdo con nuestro sistema, en las normas sobre prescripcidn extintiva se consagra la
obligatoriedad de alegarla siempre, dada su imposibilidad de ser reconocida de oficio por el juez”™.

Ahora bien, como la facultad de alegar la prescripcion extintiva sélo la tiene el demandado, se advierte
que normalmente la forma de hacerlo serd que al momento de ser demandado y haber operado la
prescripcion de la accién, lo manifieste al juez en el escrito de contestacion de la demanda™,

Al respecto, autores como el profesor Hernando Morales Molina han sefialade que “La prescripcion debe
ser propuesta o alegada por quien quiera aprovecharse de ella, pues no es susceptible de ser declarada
de oficio {...). Es, por consiguiente, un medio de defensa al alcance de la parte demandada, lo que
quiere decir que no puede operar sino cuando se ha conformado la refacion procesal, o sea una vez que

se promueve la accion (pretension) y el adversario se propone extinguirla por tal via'®".

En el presente caso, el apoderado de la sociedad Casa Caterpillar de Bogota Ltda. mediante escrito
radicado bajo el namero 00091172-00000010 del 15 de febrero de 2001, solicité a este Despacho
declarar la prescripcion de la accién de competencia desleal por haber transcurrido mas de dos afios a
partir de la fecha en que la sociedad Caterpillar Inc. tuvo conocimiento de la persona que realizo la
conducta desleal.

Por tanto, este Despacho considera adecuada legalmente la prescripcidn alegada por el apoderado de
la sociedad denunciada.

De otro lado, no puede pretender la impugnante que sea analizado separadamente el término de
prescripcion para cada uno de los actos denunciados basandose en una interpretacion propia del
articulo 23 de la Ley 256 de 1996 y no en el verdadero sentido que quiso ptasmar el legislador.

Sefialar que en las mencionadas comunicaciones, jamas se manifestd haber tenido conocimiento de
actos de competencia en general sino que tan solo fue solicitado a la denunciada el cese del uso

13 Articulo 2513 del Cédigo Civil
“ Supra 12. Pagina 463.

5 Morales Molina, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General, undécima edicién. Editorial ABC, Bogota.
1991. Pagina 387.
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indebido de una marca registrada con base al derecho que tenia Caterpillar Inc. sobre el mismo', no es
un argumento valido que desvirtue el término a partir del cual debe ser contado el plazo de dos (2) afios,
alegado por Casa Caterpillar de Bogota Lida.

Como es de amplio conocimiento, para ejercer el derecho de accion es necesario presentar determinada
pretension, a fin de que sea resuelta mediante proceso por la autoridad judicial competente, a través de
una demanda.

En el caso que nos ocupa, pese a haber intercambiado correspondencia desde el afio 1995 solicitandole
a Casa Caterpillar de Bogota Ltda. abstenerse de usar las marcas de su propiedad, Caterpillar Inc. no
ejercio su accion en el momento procesal oportuno, dejando prescribir su derecho.

2.1 Respecto de la accion de competencia desleal por actos de desviacion de la clientela
individualmente considerados.

No se encuentra de recibo el argumento de la apoderada cuando afirma que en las comunicaciones de
1995, nunca se manifest6 tener conocimiento de actos que efectuara la denunciada que desviaran la
clientela de su poderdante hacfa la sociedad denunciada.

El articulo 23 de la Ley 256 de 1996 sefiala dos plazos de prescripcion a saber: uno de dos afios a partir
del momento en que el legitimado haya tenido conocimiento de la persona que realizo el acto de
competencia desleal, y en todo caso, tres afios computados desde el momento de la realizacién del
acto.

En el presente caso, el término de prescripcion de la accion comenzé a contarse a partir del
conacimiento que tuvo la sociedad Caterpillar In¢. del uso indebido de su marca por parte de Casa
Caterpillar de Bogota Ltda., independientemente de que para esa fecha, el apoderado de la sociedad
denunciante hubiese sido consciente de la deslealtad que esa conducta hubiera podido revestir.

Ahora bien, respecto de la afirmacion de la recurrente segun la cual e/ conocimiento de fa desviacion de
la clientefa no depende del mismo momento a partir del cual se conocié por primera vez el uso indebido
de una marca sino que se trata de una conducta continua en el tiempo, teniendo en cuenta que fa
clientela es dinémica y el niimero de clientes cambia, este Despacho reitera que la prescripcién alegada
en su oportunidad por el apoderado de Casa Caterpillar de Bogota Lida., fue la de dos (2) arios
contados a partir del conocimiento de la persona que realizd el acto de competencia desleal y no el de
tres (3) afios a partir de la realizacion del acto.

Por tanto |a tesis segun la cual tratandose de conductas continuadas, fa iniciacion del termino de tres
afios contados a partir de la realizacion del acto se debe contar desde el momento que cese la
conducta, es inaplicable a este caso por las razones anteriormente expuestas.

2.2  Respecto de la accion de competencia desleal por actos de confusién individualmente
considerados. -

Sefiala la recurrente en su memorial, que en las comunicaciones a las cuales se hace mencion, tampoco
se manifestd tener conocimiento de actos que efectuara la denunciada que crearan confusion,

8 A folio 9 del escrito radicado bajo el nimero 00091172-00040011 de 2002, la apoderada de Caterpillar Inc. sefala: * (...} En
las cartas jaméas manifestamos tener conocimiento de actos de competencia desleal en general:“Simplemente se solicito el

cese del uso indebido de una marca registrada con base al derecho que tienen mi poderdante a su uso exclusivo’(...).
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agregando que el conocimiento del uso indebido de una marca no conlleva el conocimiento de un acto
de confusion, razon por la cual no puede predicarse la confesion del conocimiento de ese acto.

Sobre este punto, ha sido la memorialista la encargada de relacionar el uso de un sigro distintivo ajeno
con el concepto de confusion al sefalar que:

“En este caso ef uso del signo distintivo ajeno por parte de un comerciante pone en peligro ef mercado,
especialmente a los consumidores. La confusion se produce a través de todas aquellas actividades que
son aptas o idéneas para provocar en el consumidor error acerca de la procedencia ultima de fa
prestacion -del producto o servicio- que se ofrece en el mercado. Las modalidades de confusion son
englobadas en dos categorias: confusion en sentido estricto y confusién en sentido amplio. La primera
es cuando (sic) se produce un error acerca de fa identidad de la empresa de la que procede la
prestacion, esto es, cuando se considera que ambas proceden de la misma empresa. La segunda, es
cuando (sic) el consumidor no sufre una confusion acerca de la identidad de la empresa de procedencia,
sino que, aun siendo consciente de que fas dos mercancias tienen una procedencia empresarial
diferente, supone equivocadamente que entre las empresas oferentes de cada una de fas prestaciones
existen relaciones comerciales, econdmicas o de organizacion. Esto es lo que en derecho marcario se
conoce como riesgo de asociacion’.

No se entiende entonces la razdn de tal afirmacién, cuando ha sido la impugnante quien ha afirmado
enfaticamente que “el conocimiento del uso indebido de una marca no conlleva al conocimiento de un
acto de confusion”.

Ahora bien, en cuanto a la continuidad de la conducta del demandado, este Despacho reitera que el
término de prescripcion de la accion comienza a contar a partir del conocimiento que tuvo la sociedad
Caterpillar Inc. del uso indebido de su marca por parte de Casa Caterpillar de Bogota Ltda., esto es
1995, por tanto los argumentos de la apoderada relativos a la prescripcion de tres (3) afios no seran
tenidos en cuenta.

23  Respecto de la accion de competencia desleal por actos de explotacion de la reputacion ajena
individualmente considerados. ‘

No resultan vélidos los argumentos de la recurrente cuando afirma que: en fas cartas de las cuales se
deduce la confesion con base en la cual fue decretada fa prescripcién se le hizo a la denunciada un
requerimiento para que dejaran de usar las marcas alegando el derecho sobre éstas basada en fas que
ya tenian concedidas y en la negacién que hizo la Superintendencia respecto de las solicitudes
marcarias solicitadas por fa denunciada, situacion que no debe entenderse como una confesién.

Al respecto, esta Superintendencia reitera que la confesion a la cual se hace referencia en el acto
administrativo impugnado, es aquella que guarda relacion con el hecho “52" de la denuncia presentada
por la denunciante en la que se sefiala que “‘mediante carta del 13 de marzo de 1995 se le solicité a la
sociedad Casa Caterpillar de Bogota Ltda. que se abstenga de usar las marcas Caterpillar, Cat, Cat y
disefio y Caterpillar y disefio”, prueba que fue tenida en cuenta para contabilizar el término de
prescripcion alegada por la denunciada.

Independientemente de las mayores o menores implicaciones que por el transcurso del tiempo pueda
llegar a tener sobre la conducta denunciada por Caterpillar Inc., el plazo de dos afios sefialado en el
articulo 23 de la Ley 256 de 1996 es claro y deberd ser calculado a partir en que el legitimado tuvo
conocimiento de la persona que realizé el acto.

14

Industria ¥ Comercio
bbbl bl
A E PRI PRDELTD A




RESOLUCION NUMERO 106 36 DE 2002 HOJA No.

’

g Por la cual se resuelve un recurso

No puede pretender la apoderada que el término de prescripcion alegado en el presente caso deba
contarse a partir del momento en que |a sociedad denunciante pudo haber sido consciente de las
consecuencias desleales que hubiera revestido la conducta de la sociedad Casa Caterpillar de Bogota
Ltda.

Este Despacho no pretende desconocer la ocurrencia de ciertas conductas continuadas con el
transcurrir de! tiempo, se trata tan sélo de la imposibilidad legal que como entidad revestida de funciones
jurisdiccionales tiene para conocer de un derecho que ya ha prescrito.

En mérito de lo expuesto, esta Superintendencia

i i

RESUELVE

ARTICULO PRIMERQ: Confirmar en todas sus partes la decisién contenida en la Resolucion 41158 del
6 de diciembre de 2001.

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese personalmente el contenido de la presente resolucion a la doctora
Marcela Castillo Torres apoderada de la sociedad Catempillar Inc. y al doctor Jorge E. Vera Vargas,
apoderado de Ia sociedad Casa Caterpillar de Bogota Ltda., entregandoles copia'de la misma e
informandoles que en su contra no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE .
Dada en Bogota D.C., a los 01 ABR. 2002

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

bvissor afose )

NICA MURCIA PAEZ
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Notificaciones:

Doctora

Por la cual se resuelve un recurso

MARCELA CASTILLO TORRES
C.C. 39.784.109 de Usaguen

Apoderada
CATERPILLAR INC.

Calle 93 A No. 14-17 Oficina 311

Ciudad

Doctor

JORGE E. VERA VARGAS
C.C. 17.150.455 de Bogota

Apoderado

CASA CATERPILLAR DE BOGOTA LTDA.

Calle 70 A No. 11-43
Ciudad
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