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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

resoLucion omere 13993 pe 2002
(06 Havo 2002 )

“Por la cual se decide una investigacion por competencia desleal”

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en uso de sus atribuciones legales v,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Mediante radicacion namero 01064159 el doctor Danilo Romero Raad, en su calidad de
apoderado de la sociedad VENUS COLOMBIANA S.A., en adelante VENUS, presentd denuncia contra la
sociedad SAVOY S.A., en adelante SAVQY, por la presunta comisién de actos de competencia desleal.

SEGUNDO:  Como resultado de la averiguacién preliminar adelantada y mediante la Resolucion
nimero 29044 del 31 de agosto de 2001, la Superintendente Delegada para la Promocion de la
Competencia, abrié investigacion por competencia desleal para determinar si la conducta realizada por la
sociedad SAVOY, era contraria al articulo 15 de la Ley 256 de 1996.

TERCERO:  Se notifico la resolucion de apertura de investigacién al representante legal de VENUS' y
se corrid traslado para que se aportaran y solicitaran pruebas. El apoderado de la sociedad denunciada,
doctor Juan Carlos Velandia Arango, mediante documento radicado bajo nimero 01064159 del 16 de
octubre del afo 2001 solicité y aportd pruebas. A través de oficios radicados bajo numeros
01064159-00030008 / 01064159-00030009 del 29 de octubre del mismo afio, la Superintendente
Delegada para la Promocion de la Competencia abrié a pruebas el tramite correspondiente a la
investigacion iniciada y decretd las pruebas oportunamente solicitadas que fueron consideradas Utiles,
conducentes y pertinentes, asi como las de oficio que consider6é necesarias para el desenlace de la
investigacion.

En desarrollo de! tramite probatorio se practicaron y recibieron los interrogatorios de parte a los
representantes legales de las sociedades involucradas en la presente investigacion, tambien los
testimonios de los sefores Asdrubal Ramirez Arias, Carlos Alberto Bermudez, Jaime Camacho Carvajal y
Mario Cesar Reyes Rodriguez. En cuanto al acervo documental se tuvo en cuenta todo el material
aportado al expediente por las partes, las certificaciones expedidas por la Divisidn de Signos Distintivos de
la Superintendencia de Industria y Comercio respecto a lo refacionado con la marca LLANERA y la marca
tridimensional para distinguir suelas y calzado, solicitada por VENUS; asi como la certificacion expedida
por ! Ministerio de Comercio Exterior respecto de la fecha desde la cual VENUS comercializa fa bota
llanera. .

CUARTO: Una vez agotada la etapa probatoria, la Superintendente Delegada para la Promocion de
la Competencia profirié el informe motivado resultado de la investigacion, tal como se dispone en el

' E| 24 de septiembre de 2001 fue notificado personalmente el Representante Legal de la sociedad denunciada SAVOQY, sefor
Manuet Grimberg Possin.
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articulo 52 del Decreto 2153 de 1992. De este informe se corid traslado a las partes? para que
manifestaran sus opiniones. Tanto la parte denunciante como la denunciada presentaron alegatos, los
cuales transcribimos a continuacion:

LA PARTE DENUNCIANTE:

“PRETENSIONES”.
1. Que la Superintendencia reconsidere fas pruebas que reposan en el expediente.

2.. Que una vez reconsideradas las pruebas que reposan en el expediente, concluya y posteriormente
declare que la investigada si ha cometido actos de competencia desleal al infringir lo dispuesto en inciso
segundo del articulo 15 de la Ley 256 de 1996.

HECHOS

Teniendo en cuenta lo expuesto por ustedes en el punto 4,3 y siguientes del informe motivado, a
continuacién me permito presentar mis comentarios y explicaciones:

1. Como fue probado en el proceso, mi mandante la sociedad VENUS COLOMBIANA S.A. es una
empresa creada en la Republica de Colombia dedicada especialmente a la importacion, compra, venta,
distribucion y comercializacién de todo tipo de bienes muebles permitidos por la ley; industrializacion del
caucho y sus derivados; elaboracion de calzado en general; fabricacion, distribucion y comercializacion de
toda clase de articulos y mercaderias de caucho y polimeros de variado uso y empleo; exportacion, venta,
distribucién y comercializacion de los productos que fabrica; importacion y compra de la materia prima
necesaria para la fabricacién de los productos sefiafados; e importacion y compra de todo tipo de
maquinaria necesaria para la fabricacién de sus productos.

2. Como también consta en el proceso, fa sociedad VENUS COLOMBIANA S.A., es titular en Colombia
de varias marcas entre ellas la marca LLANERA, concedida mediante fa Resolucion No. 16110 del 18 de
mayo de 2001 y vigente hasta el 27 de junio de 2011, para distinguir suelas y calzado.

3. La sociedad VENUS COLOMBIANA S.A. utiliza como signos distintivos e imagen corporativa en todos
sus productos (60 referencias) la figura de una herradura y el disefio especial de fa letra "C" Al mismo
tiempo, en las 60 diferentes referencias que comercializa VENUS COLOMBIANA S.A., se usa la expresion
VENUS. )

4. La sociedad VENUS COLOMBIANA S.A. a través de su matriz Plasticaucho Industrial S.A., sociedad
debidamente constituida y vigente bajo las leyes de la Republica del Ecuador” viene utilizando en ef
mercado nacional la marca LLANERA para distinguir botas de caucho, las cuales son comercializadas a
nivel nacional desde hace mas de seis afios Lo anterior se puede corroborar con las siguientes copias de
Facturas de Venta emitidas por Plasticaucho Industrial S.A. asi

Factura No. 05595 de Octubre 25 de 1995 emitida a nombre de ivén y Jairo Lopez y Cia.
Factura No. 03995 de septiembre 6 de 1995 emitida a nombre de Ivén y Jairo Lopez y Cia.
Factura No. 83798 de octubre 2 de 1998 emitida a nombre de Distribuidora de los Andes.
Factura No. 821 de 1998 de septiembre 8 de 1998 emitida a nombre de Comertex S.A.
Factura No. 889 de 1999 de enero 6 de 1999 emitida a nombre de Comertex SA.

Factura No. 918 de febrero 8 de 1999 emitida a nombre de Comertex S.A.

Factura No. 90599 de enero 22 de 1993 emitida a nombre de Calzatodo y Cia Ltda.

% Comunicaciones radicadas bajo Nos. 01064159-00020002 / 01064159-00020003 ambas def 28 de diciembre del 2001.
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Factura No. 101799 de mayo 19 de 1999 emitida a nombre de Comertex SA.
Factura No. 107399 de agosto 11 de 1999 emitida a nombre de Comerfex S.A.
Factura No. 1086 de 1999, de septiembre 10 de 1999 emitida a nombre de Venus Colombiana S.A

Las Facturas enunciadas anteriormente fueron oportunamente anexadas al proceso y hacen parte de su
acenvo probatorio.

Como puede apreciarse, es cierto que VENUS COLOMBIANA S.A. a través de su matriz Plasticaucho
Industrial S.A., comercializaba su producto denominado LLANERA desde el afio 1995. Dicha distribucion
se hacia mediante importaciones directas efectuadas por los mayoristas colombianos que tenia
Plasticaucho Industrial S.A. en Colombia antes de constituir su filial VENUS COLOMBIANA S.A. y quienes
en la actualidad estan codificados por la sociedad VENUS COLOMBIANA S.A. como distribuidores
mayoristas de los productos VENUS en Colombia.

5. Me ratifico en el hecho de afirmar que SAVOY S.A. si copi6 el disefio de. la bota comercializada por
VENUS COLOMBIANA S.A. a tal punto que el publico consumidor no podia diferenciar el producto
fabricado por VENUS COLOMBIANA S.A. del producto de SAVOY. La utilizacién indebida de fa marca
LLANERA por parte de SAVOY S.A. y la inclusién en su bota de caucho de elementos propios del disefio
de VENUS COLOMBIANA crearon un riesgo de confusién por la asociacion respecto al fabncante de los
productos que hacia el consumnidor medio.

Lo anterior se puede corroborar con fos testimonios rendidos por los sefiores Carlos Alberto Bermudez; y, '
Asdribal Ramirez en los cuales se pudo constatar fa confusién que existe en el pubfico consumidor
presunto de bolas de caucho asi.

Testimonio rendido por el sefior del serior (sic) Carlos Alberto Bermtdez, comercializador de los productos
VENUS:

Pregunta 12: dentro del ejercicio de su actividad comercial ha recibido quejas o comentarios por parte de
consumidores que hayan creido comprar la bota comercializada por usted cuando en realidad habian
comprado la bota producida y comercializada por Savoy S.A ?

RESPUESTA. Si. En ocasiones la zona de Sevilla que es una de las zonas que atiendo un cliente me
reclamé un despegue de una de fas botas, le pedi que me fueran entregadas para darles unas nuevas y
encontré que esta era una bota producida por Savoy y no fa comercializada por mi empresa. También
cuando he realizado cambios de numeracién a mis clientes por una tafla de menor rotacién me han =
entregado algunos pares de la referencia llanera de Savoy. :

Pregunta 13: Que medidas ha tomado Venus Colombiana que usted tenga conocimiento como
distribuidor de sus productos para evitar la confusién que se viene presentando?

RESPUESTA Venus Colombiana me ha brindado apoyo en la participacion de eventos agropecuarios y
ferias de la zona def Vafle. Como también nos ha entregado volantes y stickers para distribuir en nuestras
zonas y asi aclarar nuestro producto frente a la imitacion que hay en el mercado.

Testimonio rendido por ef sefor del sefior Asdribal Ramirez Arias, comercializador de fos productos
VENUS.

Pregunta 12: dentro del ejercicio de su actividad comercial ha recibido quejas o comentarios por parte de
consumidores que hayan creido comprar la bota comercializada por usted cuando en realidad habian
comprado la bota producida y comercializada por Savoy SA ?
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RESPUESTA: En algunas oportunidades se han presentado devoluciones por calidad o por recoleccion
de mercancia por no pago oportuno de algunos comerciantes y fa hacen con fas referencias de Savoy
confundiéndola con Ia de Venus.

Pregunta 13: Qué medidas ha tomado Venus Colombiana que usted tenga conocimiento como
distribuidor de sus productos para evitar la confusion que se viene presentando?

RESPUESTA: A raiz de dicho problema Venus Colombiana ha sacado unos volantes informativos
identificando en fotografia e informacion las caracteristicas originales de las botas Venus Llanera y al lado
la fotografia de fa bota imitacién a la de Venus. Volantes informativos que se han entregado a todos los
comerciantes de la zona en la cual comercializo los productos.

En nuestra opinibn, fos cambios que tuvo la bola fabricada por SAVQY a través del tiempo, fos cuales
como quedd demostrado en el proceso, fueron incluyendo elementos propios del disefio e imagen
corporativa de VENUS COLOMBIANA, hicieron que las bolas fueran idénticas para un consumidor
presunto como consta en los testimonios rendidos por los distribuidores de VENUS COLOMBIANA S.A. y
en la declaracién de parte del sefior Jorge Andrés Zuluaga, VENUS COLOMBIANA S.A. se vio obligada a
imprimir un volante en el que advertia al piblico sobre las diferencias entre los productos.

Considero que la Superintendencia debe analizar las diferencias expuestas y verificara que estas son
imperceptibles para un consumidor medio que compra este tipo de productos. Un disefio tan parecido que
ademas uliliza fa marca del tercero hace que las diferencias sean realmente imperceptibles. En el analisis
de este tipo de situaciones debe hacerse desde el punto de vista de un consumidor medio. Como se
menciono anteriormente se probo en el proceso que si existié confusion en el pablico consumidor respecto
al origen del producto. Lo anterior se debe al uso indebido de la marca LLANERA sumado a una imitacion
casi perfecta de los elementos propios del disefio de la bota de VENUS COLOMBIANA S.A y de su
fmagen corporativa.

6. Es importante recalcar que aunque SAVOY nunca imprimi6 directamente sobre el calzado la marca
LLANERA, si lo hizo a través de etiquetas; listas de precios; - Ordenes de Compra y colizaciones
realizadas por sus clientes.

Respecto a las etiquetas, estas se marcaban con la marca LLANERA y se pegaban a las botas que se
exhibian y promocionaban en sus puntos de venta. Lo anterior se puede verfficar con las muestras de
calzado que reposan en su Despacho y que fueron radicadas oportunamente bajo ef No. 01064159 ef dia
14 de agosto de 2001. Esta prueba que aparentemente no fue estudiada al momento de reafizar este
informe resulta de vital importancia para demostrar el uso que se hizo de la marca LIANERA por parte de
SAVOY.

Respecto a la lista de precios, SAVOY siempre uso (sic) la marca LLANERA para identificar sus
referencias internas 242 y 243. Esto esté plenamente probado de acuerdo con fa fista de precios y el
catdlogo que se anexo (sic) al expediente y que hace parte del acervo probalorio. Resulta innegable
desde el punto de vista del derecho marcario, el hecho de que un producto se promocione o identifique
con una marca especifica implica un uso de effa. Esto incluso esta reconocido en su informe al decir que
la marca LLANERA SE USO ANTERIORMENTE por parte de empresas que ya no existen.

En cuanto a las Ordenes de Compra y colizaciones emitidas por los clientes de SAVOY, es importante
que la Superintendencia tenga en cuenta las siguientes copias que reposan en el expediente asi:
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1. Orden de Compra de fecha 21 de julio de 2001 emitida por Calzatodo S.A (sucursal Cra 7 # 23-01 de
Cali) a nombre del sefior Lisandro Osorio.

2. Cotizacién No.6206 emitida por Calzatodo SA (sucursal Cafle 22 # 4- 71 de Cali) a nombre de Lisandro
Osorio de fecha 21 de julio de 2001,

Adicionalmente, el anélisis de la Superintendencia debe tener en cuenta la respuesta dada por el sefior
Manue! Grimberg a la pregunta hecha por el Despacho dentro de la declaracién de parte efectuada el dia
19 de noviembre de 2001 en la cual afirma:

(...)

"Si hemos encontrado que distribuidores fe ponen en las facturas referencia 242 y Ia palabra llanera cosa
que desde que nos enteramos def registro de la marca hemos soficitado de que lo dejen de hacer”.

Todas las pruebas enunciadas y que efectivamente hacen parte del acervo probatorio ffevan a concluir
que SAVOY S.A. efectivamente si uso indebidamente la marca LLANERA para comercializar su bota de
caucho.

7. Elarticulo 154 de fa Decision 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina, dispone

"El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar,
sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar fa marca o signo distintivo idéntico o semejante sobre productos” para los cuales se
ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha
registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos .

b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales; después de que se hubiese aplicado o colocado
sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre fos envases, envolturas,
embalajes o acondicionamientos de tales productos.

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas embalajes u otros materiales que produzcan o contengan la
marca, as/ como comercializar 0 detentar tales materiales.

d) Usar en el comercio un signo idéntico o simitar a la marca respecto de cualesquiera productos o
servicios; cuando tal uso pudiere causar confusién o un riesgo de asocfacion con el titular de un
reqistro. Traténdose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumird

"

que existe riesgo de confusion” (La subraya es nuestra).

Como consta en el proceso, la marca LLANERA para distinguir suelas y calzado es propiedad de VENUS )
COLOMBIANA S.A. Dicha condicion le da el derecho de impedir a terceros que sin su consentimiento
realicen actos como los consagrados en el ariculo anteriormente citado.

Teniendo en cuenta que SAVOY (i) utilizé etiquetas marcadas con la marca LLANERA, las cuales como
consta en el proceso eran pegadas a sus botas de caucho (ver prueba radicada bajo el No 01064159 ef
dia 14 de agosto de 2001); (i) utiliz6 fa marca LLANERA en sus listas de precios y catalogos con el fin de
identificar una de las botas de caucho que produce; con esa marca y, (iij) sus distribuidores a nivel
nacional usaban la marca LLANERA para vender fas botas de caucho producidas por SAVOY, podemos
concluir que la sociedad denunciada si utilizé un signo idéntico registrado por un fercero (en este caso
VENUS COLOMBIANA S.A.) para identificar exactamente los mismos productos. Lo anterior de acuerdo
con la legisfacion supranacional crea una presuncion de hecho, al considerar que el uso por parte de un
tercero de un signo idéntico para identificar productos idénticos hace concluir que existe en el mercado un
riesgo de confusion.
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Para que exista uso indebido de la marca LLANERA, éste no necesariamente debe hacerse incluyendo la
marca en la bota de caucho de SAVOY tal como afirma fa Superintendencia en su informe motivado.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 166 de la Decision 486 de 2000 de la Comision de la
Comunidad Andina, se entiende que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que
ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.

Teniendo en cuenta que SAVOY (i) utilizé etiquetas marcadas con fa marca ‘LLANERA" las cuales como
consta en el proceso eran pegadas a sus botas de caucho (ver prueba radicada bajo el No 01064159 ef
dia 14 de agosto de 2001); (i) utiliz6 la marca LLANERA en sus listas de precios y catélogos con el fin de
identificar una de las botas de caucho que produce, con esa marca y, (i} sus distribuidores a nivel
nacional usaban la marca LLANERA para vender las botas de caucho producidas por SAVOY, podemos
concluir que la sociedad denunciada si utilizé indebidamente la marca LLANERA para identificar
exactamente los mismos productos que los ofrecidos por VENUS COLOMBIANA con la misma marca.

Por otro lado el articulo 154 de la Decisién 486 de 2000 de la Comisiéh de la Comunidad Andina
establece:

“ El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira por el registro de la misma ante la respectiva
oficina nacional competente”.

Lo anterior implica que el mero uso de una expresién no da ningun derecho y solo aquel que registre fa '
expresion como marca podré afegar derechos sobre el uso exclusivo de la misma.

En el andlisis efectuado por fa Superintendencia, se otorgan derechos sobre el uso de la marca LLANERA
a distintas empresas que hoy dia no existen como personas juridicas. El uso de una expresion por anos
no implica ningun derecho sobre una marca a no ser que se inicie el tramite administrativo de registro y
como consecuencia de esto se oforgue el registro de la marca.

Afirma fa Superintendencia que un recuento sobre varias empresas hoy dfa inexistentes, es relevanle para
demostrar que ef nombre LLANERA para identificar botas se ha venido utilizando antes de la constitucion
de fa denunciante VENUS.

Més adefante en el mismo informe afirma la Superintendencia que no existen evidencias de que la
denunciada haya utilizado el nombre LLANERA como marca, primeramente porque dicho nombre no
aparece impreso en la bota como si lo tiene VENUS; segundo, la sociedad SAVOY utilizaba la referencia )
242 para identificar la bota motivo de la denuncia, lo cual aparece probado con fas facturas de SAVOY
allegadas tanto por el denunciante como por el denunciado; los actos de competencia desleal que acusa
el denunciante se reducen a la utilizacin de la palabra LLANERA en la lista de precios de SAVOY, lo cual
de manera alguna prueba que con ello haya configurado un aprovechamiento de la reputacion ajena
méxime cuando las compafiias Multiplast S.A. y Fisher de Colombia S.A.(1 6)° de donde proviene fa
compaiiia denunciada lo han venido haciendo desde hace por lo menos 20 afios.

Como se menciond anteriormente y tal como fue probado dentro del proceso, la expresion LLANERA no
es una palabra como afirma la Superintendencia, sino que esta expresion es una marca debidamente
registrada y vigente de la cual VENUS COLOMBIANA S.A. tiene el derecho a su uso exclusivo.

Una vez més me ratifico en el hecho de afirmar que el uso indebido de la marca LLANERA no solo se da
porque la marca LLANERA se imprima en el producto de SAVOY, también se da (i) por el uso de

3 ( 16) Fisher de Colombia S.A. cedit todos sus derechos marcarios y maquinarias.
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etiquetas que llevan la marca LLANERA y que van unidas al producto (prueba que como mencioné
anteriormente parece no haber sido tenida en cuenta al momento de cotejarlas, prueba radicada bajo ef
No. 01064159 el dia 14 de agosto de 2001 ); (i) porque en un catdlogo se mencione que una referencia
se denomina LLANERA (marca idéntica que protege productos idénticos); y (iii) porque efectivamente los
distribuidores de SAVOY a nivel nacional si facturaban fa bota como LLANERA.

Por ofro lado es importante tener en cuenta que el articulo 161 de la Decision 486 de 2000 de fa Comision
de la Comunidad Andina establece:

“Un registro de marca concedido o en tramite de registro podré ser transferido por acto entre vivos o por
via sucesoria, con o sin la empresa a que pertenece.

Deberé registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de la marca. La falta
de registro ocasionara que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia debera constar por escrito.

(-..)

En la investigacion no se probd que las sociedades de las cuales dice provenir SAVOY hubieran
ostentado el registro de la marca LLANERA. Ni siquiera se pudo probar que alguna de ellas incluso
SAVOY hubiera al menos solicitado el registro de la marca LLANERA, De hecho lo tnico que se pudo
probar al respecto fue la innegable titularidad de la marca por parte de VENUS COLOMBIANA S.A.

Asi pues, la afirmacion hecha respecto a la transferencia de marcas por parte de Fisher de Colombia S.A.
a SAVOY no puede ser tenida en cuenta ya que Fisher de Colombia S.A. nunca ostento el registro de la
marca LLANERA y tampoco fueron aportadas las pruebas conducentes a demostrar fa transferencia de la
misma u otras marcas a SAVOY.

En este caso particufar, de acuerdo con fa legislacion supranacional que rige en Colombia, e/ uso de la
marca LLANERA, solo puede hacerlo la sociedad VENUS COLOMBIANA S.A. La Superintendencia no
puede dar valor al uso de una expresion que no posee un registro valido en Colombia Considero
importante recalcar que el uso exclusivo de una marca solo se da con su registro ante fa Superintendencia
de Industria y Comercio.

Resulta contradictorio el anélisis efectuado por la Superintendencia al desechar como prueba la soficitud
del disefio de la bota de caucho por parfe de la de VENUS COLOMBIANA S.A. ya que afirma que una
solicitud de registro solo brinda una mera expectativa y no un derecho de exclusiva. Sin embargo, mas
adelante, en el mismo andlisis reconoce derechos al uso de una marca (LLANERA) que carecio de
registro hasta que VENUS COLOMBIANA S.A. la registr6 debidamente.

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta que fa sociedad SAVOY S.A. marc6; promociont y vendio sus
productos usando la marca LLANERA y como consecuencia de esto cometio actos de competencia
desleal, solicito muy respetuosamente a esa Superintendencia que una vez reconsideradas las pruebas
que reposan en el expediente, concluya y posteriormente declare que la investigada si ha cometido actos
de competencia desleal al infringir lo dispuesto en inciso segundo def articulo 15 de fa Ley 256 de 1996".

LA PARTE DENUNCIADA:
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‘FUNDAMENTOS Y RAZONAMIENTOS JURIDICOS POR LOS CUALES DEBE
CONFIRMARSE EL INFORME MOTIVADQ DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO
PARA LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA

1. Centra VENUS COLOMBIANA S.A. en adelante VENUS su denuncia por competencia desleal contra
SAVQY S.A., en adelante SAVOY, "en que al copiar en forma ilegal mi poderdante el disefio de fa bota" y
hacer un " uso indebido de la misma con la marca "LLANERA", constifuye dicha conducta un acto de
compelencia desleal, que a su juicio, implica por una parte, “un indebido aprovechamienfo de fa
reputacién ajena (sic), y por fa otra, que aquélla tiende a “confundir al publico consumidor quien no puede
diferenciar el origen empresarial del producto que esta adquiriendo®, fo cual, le causa graves perjuicios
economicos. (hecho numero 9 del escrito de denuncia).

2. Como bien se expresé y logré demostrar con suficiencia a través de las pruebas documentales y

testimoniales arrimadas por SAVOY durante la investigacion, af no ser VENUS a fa sazon el titular

reconocido por el Estado del disefio de la bota como expresién o manifestacion valida de un signo

distintivo en el mercado, no la hace atendiendo las voces del articulo 15 de la Ley 256 de 1996 que se

refiere a la "explotacién de la reputacion ajena”, titular del derecho subjetivo y sustancial que en ella se

protege, pues la norma en cita, establece que para que se predique de manera objetiva la concurrencia de

un acto de competencia desleal por dicha hipétesis, se requiere atendiendo su causa y teleologia, que

quien se atribuya, dicho derecho, sea indiscutiblemente titular de un derecho de propiedad industrial
otorgado por el 6rgano a quien fe compete reconocer y proteger dicho derecho como funcion propia

asignada por fa ley. '

3. En ofras palabras, al no ser VENUS titular del disefio de fa bota con la marca LLANERA, pues tan solo
le rodea una mera expectativa sobre su uso y dominio, carece en consecuencia de la legitimacion en la
causa desde el punto de vista del sujeto activo, para obtener el reconocimiento o declaracion por parte
de dicha Superintendencia de la configuracién del acto de "explotacion de la reputacion ajena” por parte
de SAVOY.

4. En efecto, siendo la legitimacion en causa uno de los elementos o condiciones que debe existir al
momento de proferirse una decision de fondo que le ponga fin a la incertidumbre de un derecho que se
hafla en disputa o en discusion, si éste elemento definidor de fa pretensién no coincide y concuerda con el
derecho sustancial 0 material que se recoge y reconoce en una norma positiva por quien dice ser el titular
para su declaracion, se tiene entonces que la suerte del proceso, debe Ser favorable al demandado o al
sujeto pasivo de la pretensién y a su turmno desfavorable al demandante o sujeto activo de la accién.

5. Ha dicho la Corte Suprema de Justicia que la legitimacion en la causa es aquella en virtud de fa cual,
ademas de ser uno de los elementos constitutivos de la accién junto con el interés juridico para obrar,
resufta aquél "cuando el hecho o hechos que fe sirven de fundamento a la accién (causa petendi) y la
pretensién que consfituye su objeto (petitum) coinciden con el hecho o hechos previstos por la ley
sustancial y con el efecto juridico que ésta afribuye a los mismos hechos. Apareciendo esta
concordancia, resulta fa accién tutelada por la ley satisface una de las condiciones de su prosperidad. La
legitimacion en causa es en el demandante la cualidad de titular del derecho subjetivo que invoca y en el
demandado la calidad de obligado a ejecutar la obligacion correlativa. * (Corte Suprema, sentencia Sala
Casacién Civil, tomada G.J., TCXXXVIil, nimeros 364 y 365).

6. Siendo ello asi, al no probar VENUS la titularidad def disefio de la bota con la marca "LLANERA", pues
solamente acredit6 que tal signo distintivo para distinguir la suela y la horma y hechura del calzado de la
bota con la marca VENUS se encuentra simplemente solicitado como registro de Marca Figurativa ante la
Divisién de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 29 de Junio de 2001, mas
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no atin otorgado, indica que a la luz del inciso segundo del articulo 15 de la Ley 256 de 1996, que no se
acreditd por parte activa, la titularidad de dicho derecho, siendo en consecuencia inane afirmar que
SAVOY estaba utilizando un signo distintivo ajeno o no autorizado por su titular que implicara un acto de
competencia desleal por aprovechamiento indebido en beneficio propio o ajeno, por explotacién de su
reputacion ajena.

7. En efecto, sobre dicho particular el representante legal de VENUS COLOMBIANA S.A. sefior JORGE
ANDRES ZULUAGA SIERRA respondié a las pregunta 7 y 11 del Interrogatorio de Parte (folio 3)
formulado, lo siguiente:

“PREGUNTA 7: Diga como es cierto si o no que Venus Colombiana S.A.,, es titular del disefio de la
suela y la forma de la bota distinguida con fa marca llanera: RESPUESTA: A la fecha aun no
tenemos _la propiedad que ya fue solicitada a la superintendencia el 4 de octubre del aiio 2000. Sin
embargo, ya nos han sido adjudicados disefios de ofras botas plasticas. calzado de lona, y calzado de
cuero. En ofros paises como Perd, Ecuador, Panama, Costa Rica, ya somos. duefios de algunas marcas,
y fa demora en Colombia se debi6 a que tuvimos Inicialmente algunas oposiciones”.

PREGUNTA 11: Sirvase manifestar al despacho si Venus Colombiana S.A. tiene registrada la marca
Venus nominativa: RESPUESTA. No, adh no tenemos la marca registrada porque a nuestra llegada a
Colombia fa primera intencién de la empresa fue hacerlo, sin embargo nos encontramos con que la
empresa “cultura intima" dedicados a la produccién de ropa interior femenina tenian desde el afio 96 ef
registro de la marca Venus,.....Como usted puede (sic) nuestra firma y Plasticatcho Industrial siempre han
estado pendientes de conseguir los trémites necesarios que nos permitan trabajar con tranquilidad con
todos y cada uno de los productos que comercializamos.. " (negrilla fuera de texto).

8. Con base en las afirmaciones recogidas de la préctica del interrogatorio de parte al representante legal
de VENUS, su declaracion constituye a fa luz del derecho probatorio una confesion judicial provocada’ e

indivisible®, puesto que las acfaraciones y explicaciones introducidas a su dicho, fuera de que son
intrascendentes, no permiten desvirtuar la realidad de los hechos; por el contrario, la prueba documental
que evalué y analizé la Superintendencia y que cita a folio 4 del informe motivado como (Anexo 4) se
observa en él claramente que VENUS no tenfa oforgado y reconocido la fitularidad def disefio de la bota,
que de alguna manera le hubiere permitido presumir al menos, que SAVOY incurrid en actos de
competencia desleal por explotacion de la reputacion ajena.

9. Por ofra parte, si bien es cierto que VENUS acreditd la titularidad de la marca "LLANERA" para la .
Clase 25 a través de la Resolucién Numero 16110 def 18 de Mayo de 2000 oforgada por la Division de
Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio utilizada por VENUS en la bota que
comercializa, también es cierfo que SAVOY por su parte demosiré por una lado, que tanto con
anterioridad como con posterioridad a fa concesién del registro, la bota que comercializa no tiene o

aparece en el producto terminado, registrada fa marca "LLANERA".

10. En efecto, a la pregunta 24 formulada por el suscrito al testigo CARLOS ALBERTO BERMUDEZ,
prueba testimonial soficitada por VENUS, contesto: '

4 At 194.- Confesién Judicial. Confesion Judicial es la que se hace a un juez, en ejercicio de sus funciones; las demas son
extrajudiciales. La confesion judicial puede ser provocada o espontanea. Es provocada la que hace una parte en virtud
de interrogatorio de otra parte o del juez, con las formalidades establecidas en la ley, y esponténea la que se hace en la
demanda y su contestacién o en cualguier otro acto del proceso sin previo interrogatorio. (negrilla fuera de texio).

5 Art. 200 - Indivisibilidad de la confesion y divisibilidad de la declaracién de parte. La confesién debera aceptarse con las
modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hechos confesado, excepto cuando exista prueba que las
desvirtde...." {Negrilla fuera de texto).
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"PREGUNTA 24: Ha visto usted o conoce si la bota SAVOY que dice usted conocer lleva consigo
la marca llanera. RESPUESTA: Hace 8 meses o un afio SAVOY S A. me envié por correo lista de
catalogo de los productos y alli identificada la bota con un cédigo con flanera de SAVOY y posterior
a esto envio la muestra fisica por solicitud mia y llevaba un sticker solamente con el impreso llanera
(negrilla y subraya fuera de texto).

11. Asi mismo, a la prequnta 24 formulada por el suscrito al testigo ASDRUBAL RAMIREZ ARIAS, medio
de prueba fambién solicitado por VENUS, contesto:

"PREGUNTA 24: Ha visto usted o conoce si la bota SAVOY que dice usted conocer lleva consigo la
marca llanera. RESPUESTA: Solamente tiene la herradura, fas tres rayas en la parte de la cafia pero no
tiene el nombre llanera".

12. Dichos testimonios son responsivos, exactos y veraces, pues coinciden en afirmar que SAVOY no ha
utilizado ni siquiera aun en la bota que ella comercializa el signo distintivo con la marca "LLANERA" cuya
titwlaridad de forma nominativa le corresponde a VENUS, de tal la manera que no puede cuestionarse que
SAVOY se esté aprovechando de su reputacion industrial o comercial,

13. Adicionalmente, también se halla demostrado dicho hecho por percepcién directa efectuada por ef
despacho dentro de la investigacion, cuando puede observar que las caracteristicas que distingue cada
una de las prestaciones mercantiles {botas tanto de VENUS como de SAVOY), no son idénticas o
exactamente iquales entre si, como puede arribarse y extraerse tanto de la declaracién que rinde ef
representante legal de VENUS y que apreci6 acertadamente la Superintendente Defegada a Fofio 5 del
Informe Motivado, como del inferrogatorio de parte que absolvio el representante legal de SAVOY, en
particular, al absolver la Prequnta 8® formulada por el apoderado judicial de VENUS de tal suerte que
combinados dichos efementos {no utilizacién de la marca ‘Llanera” y diferencias notorias en el disefio y
estructura de la bota como signo distintivo ain no concedido), no constituye el hecho de la
comercializacion de la bota SAVOY que la ha identificado como referencia 242 y 243 en sus papeles de
comercio -facturas y folletos-, actos de competencia desleal por explotacion de fa reputacion ajena.

14. Sefiora Superintendente, “La Explotacion de la Reputacion Ajena” esta estrechamente vinculada a fa
propiedad industrial, de tal suerte que para que se de la hipdlesis de competencia desleal por dicho acto,
quien se considere perjudicado por.dicha conducta, debe fundar su derecho primeramente en que €s
duefio o titular de un signo distintivo, que para el caso, seria el disefio de fa bota "LLANERA";

15. Si ello no es asi como efectivamente quedé demostrado, ¢ Qué explotacién de reputacion ajena
puede predicarse ¢ presentarse, cuando quien afirma que se atenta contra su prestacion comercial, no s
atn fitular del signo distintivo-que fo protegeria eventualmente de un aprovechamiento econdmico en
beneficio de un competidor o de un tercero? Ninguno.

16. En efecto, el articulo 15 de la Ley de Competencia Desleal sefiale:

"Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio a ajeno, de las ventajas de la reputacion
industrial, comercial, 0 profesional adquirido por otro en el mercado. .

® PREGUNTA 8: Por favor describa su producto distinguida con las referencia 242 y 243. Me refiero a color, caracteristicas, etc.
RESPUESTA: Es color negro, con suela amarilla, y se parece a lodas las botas que fabrico yo y ofros fabricante. La diferencia
entre las nuestras y las de otros fabricante es que ulilizan nuestra marca y las de los otros las de ellos...

..La bota 242, es igual a la 243 con la dnica diferencia que la referencia 242 se fabrica en dos colores que son negro con
amarillo, la 243 es solo negra. En su disefio la bota 242 se fabrica en dos colores que son negro con amarillo, la 243 es solo
negra. En su disefio la bota 242 es igual a las fotos que adjunto y con respecto a la suela es muy similar al disefio de la bota
llanera de Venus...." (negrilla fuera de texto)
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el Cadigo Penal y en los tratados infernacionales, se considerara desleal

el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o

engafiosas aunque estén acompariadas de la indicacién acerca de la verdadera procedencia del producto
[ " L "

o de expresiones tales como ‘modelo”, "sistema”, "tipo", "clase”, "género”, “manera’, "imitacion’, y
similares (negrilla fuera de texto).

17. Si se subsume la premisa mayor que es la norma transcrita con la premisa menor que lo constituyen
los hechos probados dentro de la investigacion, se podra concluir como acertadamente fa indicd Ja
Superintendente Delegada para fa Promocion de ta Competencia, que SAVOY no incurrié en actos de
competencia desleal por "explotacion de la reputacién ajena”, como lo enmarcé y delimité VENUS en su
escrito de denuncia. :

18. Dicho silogismo que se soporta en un JUICIO de valor ldgico y consecuente atendiendo la verdad del
proceso y por supuesto, la voluntad del legisfador, no deja duda alguna que SAVOY no podia incurrir en
un acto de competencia desleal por dicha hipdtesis por cuanto.

(il El nombre "LLANERA" para distinguir o identificar la bota en cuestién ha sido utilizado sin solucién de
continuidad por la otrora sociedad MULTIPLAST S.A. constituida el 5 de abril de 1963, posteriormente
producida y comercializada por PRODUCTORA ANDINA DE CALZADO "PACAL S.A., adquirente de sus
negocios y activos mediante escritura pablica nimero 3492 del 12 de noviembre de 1992 otorgada ante la
Notarfa 10 del Circulo de Bogota, quien a su turno, mediante operacién o transaccion de fusion, fue
absorbida por la sociedad FISHER DE COLOMBIA'S.A. mediante escritura ptblica numero 2516 del 30 de
Mayo de 1995, otorgada ante la Notaria 55 def Circulo de Bogotd, quien a su vez, fe concedié a SAVOY
S.A. por cinco (5) afios como persona juridica debidamente constituida, segtn Acta de Compromiso de
fecha 30 de noviembre de 1999 aportada con el escrito de respuesta y contradiccion a los cargos, el
derecho de uso y explotacion comercial de fas marcas que distinguen sus productos fales como ensenas.
uso_comercial, marcas. logotipos, la entreqa material a fitulo de_venta de fa maquinaria v el equipo
necesario para dar v asequrar la continuidad de la_produccion de los articulos manufacturados, que no
son ofros que lo productos de calzado que en todas sus expresiones de disefio, han sido comercializados
con antelacion a fa existencia misma de VENUS como persona juridica, pues ésta fue constituida apenas
el 19 de Julio de 1999, tal como da cuenta cada uno de los documentos resefiados y aportados como
prueba.

(i} Lo anterior significa que si de explotacion de la reputacion ajena se trata como acto de competencia
desleal, fa explotacion y ufilizacién de los disefios de calzado y de la referencia o marca "Llanera” por '
parte de VENUS, ya habia sido, adquirida, acreditada y reconocida en el mercado por sus productores y
comercializadores genuinos que derivaron en el tiempo su ejercicio legitimo de comercializacion, que no
son otros que MULTIPLAST LTDA, PRODUCTORA ANDINA DE CALZADO PACAL S.A, FISCHER DE
COLOMBIA y ahora SAVOY S.A. Lo que significa que quien se aprovechd de esa reputacion, industrial y
comercial que de facto venia explotandose y utilizandose sin solucién de continuidad en ef mercado, fo fue
precisamente VENUS, quien al, obtener el registro de la marca nominativa "Lianera", no la hace acreedora
del derecho de obtener por extension y en forma excluyente frente a legitimos competidores fa titularidad
de todo disefio de calzado.

(i) Luego simplemente a partir del afio de 1999 cuando VENUS fue creada como persona juridica,
coexistié en el mercado colombiano con SAVOY antes FISCHER DE COLOMBIA S.A. y asi en forma
retrospectiva con las anteriores causahabientes, en la confeccion, fabricacién y comercializacion de la
bota "lanera® siendo dicho producto comercial explotado simultdneamente por ambas personas juridicas
bajo sus propias reglas de competencia, distinguiéndose cada prestacién comercial en forma individual 0
particular tanto frente a sus distribuidores como frente ef consumidor.
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(iv) Durante dicho periodo el disefio del producto de fa bota "LLANERA" no se confundio entre el
consumidor final, de tal suerte que durante dicha situacién comercial creada y explotada de hecho por
ambas partes antes de la concesion def registro de fa marca "Llanera”, nunca fue objeto de distorsion o de
alteracién de concepto entre uno y otro, pues el consumidor final tuvo claro siempre su origen y
procedencia.

(v) Dicho producto "Bota Lianera" como fo hemos resaffado, sin solucién de continuidad fue
confeccionada, fabricada, producida y comercializada desde cuando fa sociedad MP LTDA & CIA S.CA
la distingula frente su comprador y consumidor como da cuenta algunas de las facturas que desde el afio
de 1978 hasta la fecha fueron acompafiadas como pruebas en defensa de los infereses de SAVOY y que
fa Superintendente Delegada para fa Promocion de la Competencia observd y analizé acertadamente
(Folio 7 del informe motivado), pasando fuego su confeccién fabricacién y distribucion por la sociedad
MULTIPLAST, posteriormente PACAL LTDA, FISHER DE COLOMBIA y finalmente SAVOY.

{vi) Al coexistir dicha situacion comercial de facto, no se generé ningun derecho de exclusiva a favor de
ninguna de las partes en relacién con el disefio de la bota, pues aquél no se habia adquirido o
consolidado ain en cabeza ni de SAVOY S.A. ni de VENUS DE COLOMBIA S.A, lo que indica que
libremente ambas partes cohonestaron y aceptaron asumir en el mercado su propia reputacién comercial
g industrial. En otras palabras nadie puede pregonar o afribuirse un derecho con meras expectativas,
pues aquél, no existe mientras no ha sido concedido u oforgado con arreglo a la Ley.

(vi) Es més, el signo distintivo solicitado por VENUS que comprende la herradura con fa fetra "c" no fe
pertenece pues su titularidad le corresponde a José Filometor Cuesta, Luis H. Patricio Cuesta H. y
Francisco José Cuesta, uso que en cabeza de VENUS no fue probado, pues brifla por ausencia el
contrato de ficencia de marca, que a la luz de fa Decision 486 ef Acuerdo de Cartagena, es solemne, pues

debe constar por escrito.”

vii) De tal suerte, que la conducta de competencia desleal bajo el supuesto normativo indicado en el
articufo 15 de la Ley 256 de 1996 no se cumple bajo, los supuestos de hecho traidos por VENUS en esta
Investigacion, dado que el derecho de propiedad industrial de! disefio de fa bota con la marca "LLANERA”
Incluyendo en ella una herradura y la letra "C" dentro de efla, solo genera meras flusiones o expectativas a
quien aspira ser su titufar y solo cuando ef derecho marcario le sea reconocido, amén de que se concrete
en forma real. veraz y efectiva la conducta de "explotacion de la_reputacién ajena” en beneficio_del

presunto usurpador o de un tercero, podria predicarse la conducta constitutiva de competencia desleal.

ix) Como SAVOY no esté produciendo y comercializando botas con ef signo distintivo "LLANERA", pues
utiliza inclusive un disefio no exacto igual al que utiliza VENUS, lejos se encuentra de alentar contra la
explotacion de la reputacion ajena de VENUS, pues como bien se ha dicho a lo largo de estas
explicaciones o alegatos, no hay o existe signo distintivo reconocido a favor de la denunciante, ni tampoco
ha sufrido el desmadre o descrédito de su reputacion, pues inclusive ha participado activamente en ferias
o eventos agropecuarias en .distintas zonas del pais, como la del VALLE, donde VENUS se ha
preocupado de realzar y mantener su propia reputacion, con base en informacién comercial de la
existencia de su producto con la MARCA LLANERA, pero a costa de actos de descrédito y desviacion al
consumidor afirmando que es duefia de/ disefio, lo cual a la fecha (sic) una falacia.

x) Dicho en ofras palabras, no podria atentarse contra la reputacion industrial o comercial del producio de
VENUS cuando SAVOY de facto ya habia adquirido y conquistado a través de sucesivos actos de

" CAPITULO IV. DE LAS LICENCIAS y TRANSFERENCIAS DE LAS MARCAS. Articulo 161(...), a efectos del registro, la
transferencia debera constar por escrito..." '
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comercio {venta, fusion, venta de activos) un mercado nacional frente a la fabricacidn, produccion-y
comercializacién de la bota "LLANERA", es decir, bajo su propia prestancia y reputacién comercial, pues
no cabe duda o elucubracion alguna que fodo ef esfuerzo econdmico e intelectual reflejado a fo fargo de
casi 38 aflos, si nos remontamos desde ef afios de 1963 cuando se constituyd MULTIPLAST, se debe a fo
que es hoy SAVOY como comerciante del calzado y continuador —causahabiente - de sus anteriores
protagonistas.

(xi) Si hoy en dia el consumidor asume que la marca nominativa "LLANERA" es de VENUS, no puede
llamarse a engafos razonando que igualmente es duefio del disefio de fa bota, pues son signos distintivos
totalmente independientes y auténomos que no pueden asimilarse o mezclarse entre si. Por el contrario la
libre competencia que aqui despliega SAVQY es responsable y honesta, pues fos productos u objetos
manufacturados y comercializados por effa, responden a un derecho de exclusiva que se encuenira
vacante (signo distintivo de fa bota "flanera') y que puede ser ulilizado y explotada en cabeza de
cualquiera de fas partes, mientras no se individualice o acredite su titularidad.

(xii} Tanto es asi, que una vez fue adquirido el derecho marcario "LLANERA" en cabeza de VENUS.
SAVOY a fravés de la publicidad de su registro, cesé todo acto comercial que permitiera identificar la
MARCA "LLANERA", en el sentido de proscribir de su facturacion y follefos frente a los clientes, la
identificacién de la misma, siendo a partir def mes de agosto de 2001 identificada internamente y frente a
sus clientes o distribuidores como referencia 242. ‘

(xii) Dicha conducta, conjura cualquiera sefialamiento de explotacion a la reputacion ajena, pues la
abstencion o prohibicién que trae la Ley 256 de 1996 (conducta de no hacer) se predica es a partir de un
derecho adquirido y cierto. Por lo tanto al no identificar SAVOY ef producto bota "LLANERA" a partir de la
publicacion en Gaceta del registro marcario "LLANERA", evidencia un comportamiento honesto y
transparente inspirado en fa buena fe comercial, conducta y actifud que no reflejé y mostro la sociedad
denunciante.

v
CONCLUSION

Con base en lo anteriormente dicho, no hay lugar desde del punto de vista legal y probatorio a que se
califique la conducta desplegada por SAVOY S.A. como constitutiva o atentaforia de competencia desleal
por "Explotacién de fa Reputacion Ajena” y por tanto solicito sefiora Superintendente CONFIRME en todas
sus partes el INFORME Motivado, presentado a su despacho por parte de la Superintendente Delegada '
para fa Promocion de fa Competencia, por cuanto falta en la denunciante la legitimacion en fa causa para
pedir o pretender.

Solicito se condene a VENUS COLOMBIA S.A. en costas y a los perjuicios in genere”.

QUINTO: Agotadas adecuadamente todas las etapas del proceso, este Despacho decide el caso en
los siguientes términos:

1 Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio

En el articulo 143 de la Ley 446 de 1998 se dispone que la Superintendencia de Industria y Comercio
tendra respecto de las conductas constitutivas de competencia desleal, las mismas atribuciones sefialadas
legaimente en relacion con las disposiciones relativas a promocién de la competencia y practicas
comerciales restrictivas, incluida la contemplada en el numeral 2 del articulo 2 del Decreto 2153 de 1992
que la faculta para imponer las sanciones consagradas en los numerales 15 y 16 del articulo 4 del citado
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Decreto, por violacion de las normas sobre practicas comerciales restrictivas y promocion de la
competencia.

Atendiendo lo previsto en el articulo 144 de la Ley 446 de 1998 en las investigaciones por competencia
desleal la Superintendencia de Industria y Comercio seguird ef procedimiento previsto para las infracciones
al régimen de promocién de la competencia y practicas comerciales restictivas y podra adoptar las
medidas cautelares contempladas en |as disposiciones legales vigentes.

Segtin lo contemplado en el articulo 147 de la precitada Ley, en concordancia con el articulo 58 de la Ley
510 de 1999, la decision de la Superintendencia en materia de competencia desleal tendré caracter de
cosa juzgada y ésta o el juez competente conoceran a prevencion de éstos asuntos.

La decisién corresponde a esta Entidad toda vez que la denuncia se refiere a actos de competencia desleal
que no han sido puestos a consideracion de los jueces de la Republica.

2 Aspectos generales

Los presupuestos de la ley de competencia desleal demandan para su aplicacion de la presencia del
elemento objetivo, consistente en que el acto o la conducta se realice dentro del mercado y con fines
concurrenciales. Es decir, que se trate de conductas o actos que sean objetivamente idoneos para
mantener o incrementar la participacién de un agente en el mercado®.

El segundo de efios es un elemento de indole subjetivo el cual exige que el sujeto pasivo sea participe de
un mercado definido®; y por Gltimo, un elemento territorial, seglin el cual el acto investigado debe estar
llamado a tener efectos en el territorio nacional™, '

2.1 Ambitos subjetivo y territorial de aplicacion de la ley

En cuanto al ambito subjetivo se puede afirmar que el mismo se cumple, toda vez que las partes
involucradas en la presente investigacion se consideran participantes del mercado, habida cuenta que
éstas se dedican, entre otras, a la comercializacion de botas de caucho.

En lo que hace referencia al ambito territorial, se encuentran en el expediente pruebas suficientes para
demostrar que los hechos investigados se ejecutaron dentro del mercado colombiano y que los efectos de
aquellos se encuentran reflejados en el mercado interno.

2.2 Ambito objetivo de aplicacion

Segun lo sefialado en el articulo 2 de la Ley 256 de 1996 los comportamientos seran considerados como
desleales siempre y cuando se realicen con finalidad concurrencial, la cual existira cuando el acto “por las
circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idoneo para mantener o incrementar la
participacion en el mercado de quien lo realiza o de un tercero”. En este orden de ideas, la apertura de
investigacion se produjo sobre la base de la existencia de este presupuesto, habida consideracion de que
las conductas desarrolladas por las partes en fitis dejaron entrever una finalidad concurrencial.

% Articulo 2 de la Ley 256 de 1996.
% Articulo 3 ibidem.
10Articulo 4 ibidemn.
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3 Conductas que se investigan

* | asociedad VENUS * es titular de la marca “LLANERA" concedida mediante Resolucion 16110 del 8
de mayo de 2001, ademés *_solicitd el reqistro de |a marca tridimensional que protege la figura de Ia
bota denominada "LLANERA" para proteger suelas y calzado; y ‘utiliza como signos distintivos e
imagen corporativa en todos sus productos la figura de una herradura y el disefio especial de la letra
"C

* |a sociedad denunciada, SAVOY, ha venido copiando ilegalmente el disefio de la bota que se
identifica con la marca “LLANERA", asi como otros signos distintivos, como es el caso de la herradura
utilizada por VENUS. '

* Ladenunciante afirma que la fabricacién y comercializacion por parte de la sociedad SAVQY de botas
idénticas a las ofrecidas en el mercado con la marca "LLANERA" propiedad de VENUS, constituyen
actos de competencia desleal, porque se estan imitando las prestaciones mercantiles, se esta
desviando la clientela del denunciante y se esta creando confusion en el consumidor.

* VENUS afirma que la copia ilegal de la bota y ef uso indebido de la marca "LLANERA” por parte de
SAVOY, son actos que constituyen competencia desleal, ya que dichas conductas implican un
indebido aprovechamiento de la reputacion ajena, lo cual causa graves perjuicios econémicos a la -
denunciante.

4 Adecuacion normativa
En Colombia esta consagrado el deber de abstenerse a causar dafios a ofros'. Esa obligacion se

extiende aln al deber de reparar los perjuicios que se puedan causar extralimitandose en el ejercicio de
un derecho™,

"Codigo Civil, articulo 2341: ““El que ha comelida un delito o culpa, que ha inferido dafio a otro, es obligado a la indemnizacion,
sin perjuicio de la pena principal que la ley le imponga por la culpa o ef delito cometido”.

1264 base en el articulo 2341 del C.C., que consagra la responsabilidad por el dolo o la culpa, se consideré que el uso del
derecho con desmedro de la funcién social que le es inherente por mandato del articulo 30 de ta Constitucion Nacional de 1886
(hoy articulo 58 de la Constitucién Politica de 1991 constituye un especie particular de culpa aquiliana por abuso del mismo, que
puede ir desde el comportamiento doloso, hasta el simple dafie causado por simple negligencia o imprudencia, como en el
evento en que alguien pone una denuncia criminal contra una persona sin tener bases serias para ello. ”

La Corte Suprema de Justicia, citando a Josserand, formula el principio manifestando que “cada derecho tiene su espiritu, su
objeto y su finalidad; quien quiera que pretenda desviarlo de su misién social, comete una culpa, delictual o cuasidelictual, un
abuso del derecho, susceptible de comprometer con este molivo su responsabilidad”.

~ La Constitucion Politica de 1991 recogio este principio al expresar en su ordinal 1° del articulo 95 que son deberes de |a persona
y el ciudadano “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”. Jaime Giraldo Angel. Metodologia y Técnica de la
Investigacton Jurfdica. Ediciones Libreria del Profesional, octava edicién, 1999.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil, sentencia de septiembre 17 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Nicolas
Bechara. Abuso del derecho cuando el denunciante de una infraccién penal actia con intencién de perjudicar al denunciado. “La
jurisprudencia ha precisado los casos en que tiene ocuiencia el abuso del derecho, distinguiendo entre los actos que mueven
su gjercicio con malicia o con la unica intencién de causar dafio, de aquellos que simplemente son producto de la temeridad o la
imprudencia, constitutivos de los llamados actos excesivos; ...En ese orden de ideas y en cuanto concieme al correcto
tratamiento del fendmeno juridico del abuso del derecho, Unicamente cuando el denunciante de una infraccion penal actia
entonces con intencion de perjudicar al denunciado, o lo hace sin el cuidado con €l que normalmente y ordinariamente obran las
personas prudentes, y de tal proceder se genera un dafio, aquél incurre en la responsabilidad civil prevista en el articulo 2341
del codigo civil, quedando en la obligacién de resarcir el perjuicio causado al sindicado.” Gaceta Jurisprudencial No, 68 octubre
de 1998, pagina 5.
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En el caso del derecho a competir consagrado constitucionalmente®, las fronteras al desarroflo de la
facultad estan en las disposiciones sobre practicas comerciales restrictivas' y de competencia desleal®.

Asi, en el primer inciso del articulo 7 de la ley 256 de 1996, se dispuso de manera general, que en su
afan de desarrollar iniciativas “ los participes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones ef
principio de fa buena fo comercial " y que, por tanto, estén “..prohibidos fos actos de competencia
desleal’. En los articulos 8 a 19 de la ley se consagran hipdtesis en las cuales se considerara que los
métodos usados para competir rebasaron lo permitido y que por ello existe competencia desleal.

En las actuaciones relativas a posibles actos de competencia desleal, la Superintendencia de Industria y
Comercio sigue el procedimiento previsto para casos de practicas comerciales restrictivas®. En este
framite se distinguen dos etapas, la averiguacion preliminar y la investigacion”.

La investigacion se inicia cuando |a fase inicial ha permitido que la Entidad concluya mérite para ello®.
Cuando ese es el caso, el Superintendente Delegado para la Promocion de la Competencia vincula a los
denunciados que corresponda, mediante la notificacion de una resolucién de apertura en la que se
sefialan, tanto los comportamientos que seran objeto de estudio, como las normas frente a las cuales se
verificara la legalidad o no de lo actuado®.

Asi siendo deber de las autoridades garantizar el principio de contradiccion®, el debido proceso y el |
derecho de defensa®, una vez abierta la investigacion y formulados unos cargos al presunto infractor,
queda delimitado el marco factico y normativo de la misma. Por consiguiente, en el caso presente, dicho
marco quedé circunscrito a la conducta contenida en el articulo 15 de la ley 256 de 1996 referente a la
competencia desleal por actos de explotacion a la reputacion ajena, tal como quedd sefialado en la
resolucion de apertura de investigacion No. 29044 del 31 de agosto de 2001.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil, sentencia de febrero 6 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafont
Pianeta. Abuso del derecho. Constitiye una especie particular de culpa aquiliana. Responsabilidad civil derivada. Dolo o culpa
en la denuncia de infracciones penales. “Desde luego, la responsabilidad civil surgida como consecuencia del abuso en el
gjercicio de un derecho subjetivo, supone Ya existencia del dolo, o de la temeridad o imprudencia en quien asi actia, la culpa del
agente de ese acto ilicilo, circunstancias cuya demostracion resulta indispensable para que pueda declararse judicialmente la
responsabilidad en cuestién e imponer ta condena respectiva por los perjuicios irogados a 1a victima. Por ello, tieng dicho esla
Corporacion que, asf entendido, “ef abuso de! derecho constituye una especie particular de la culpa aquiliana”, en la cuat "puede
irse desde fa culpa més grave, equivalente al dolo, en que ef agente procede movido por la infencion de causar daflo, animus
nocendi, hasta el dafio ocasionado por simple negligencia o imprudencia no infencionada™ como lo dijo la Corte en senlencia de
21 de febrero dg 1938 (G.J. XLVI, pag.60).” Gaceta Jurisprudencial No. 61 marzo de 1998, pagina 5.

Sobre el mismo tema ver: C.S.J., Sala de Casacién Civil, sentencia de junio 8 de 1999. Magistrado ponente: Dr. Nicolas
Bechara. Abuso del derecho como especie de la responsabilidad civil, solo puede ser fuente de indemnizacion cuando se
pruebe que existen los tres elementos clésicos en ella: culpa, dafio ¥ refacién de causa o efecto entre aquella y éste. Gaceta
jurisprudencial No. 77 de julio de 1989.

13 Articulo 333 Constitucion Politica. ““La libre competencia econémica es un derecho de todos que supone responsabilidades”.
" ey 155 de 1959 y decreto 2153 de 1992, normas concordantes. '

"Ley 256 de 1996.

'SArticulo 143 ley 446 de 1998,

7Art. 52 decreto 2153 de 1992,

B Articulo 52 , inciso 1 del decreto 2153 de 1992.

1Articulos 11 numeral 1 y 52 del decreto 2153 de 1992,

P articulo 3 Cadigo Contencioso Administrativo.

#1 Articulo 29 Constitucién Politica.
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5 Explotacion de la reputacién ajena

De conformidad con el articulo 15 de la Ley 256 de 1996, “ se considera desfeal 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 considerara desleal
el empleo no auforizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas 0 engafiosas
aunque estén acompafiadas de la indicacion acerca de la verdadera procedencia del producto 0 de

RL

expresiones tales como ‘modelo”, “sistema’, ‘tipo”, “clase”, “género’, ‘manera’, “imitacién” y simifares”.

Esta segunda parte de la norma exige que el empleo de los signos distintivos ajenos sea exacto y
minucioso.

En esa disposicién se considerd que si un participante en el mercado habia hecho una inversion de
recursos, habilidades y tiempo para adquirir un posicionamiento en la conciencia de los consumidores, no
seria acorde a derecho que otro compitiera aprovechandose, sin autorizacion, de ese intangible. No se
rechaza el 4nimo de concurrir como tal, que de hecho es la razén de ser de la competencia, sino que se
rechaza |la manera de hacerlo aprovechandose de! prestigio de que gozan otros en el mercado.

Este animo concurrencial propio de la actividad comercial es lo que hace que el consumidor en ocasiones
opte por un oferente del mercado y en otras por ofro; de esta suerte, mientras el que ve realizada su
oferta se beneficia, el ofro que se queda con su oferta frustrada, pierde, en la medida en que no ve
satisfecha su intencién de vender. '

Esta es una situacién normal cuando de oferta y demanda se trata, sin embargo esta dinamica se ve
afectada negativamente cuando un sujeto a partir de maquinaciones, se aprovecha en su propio beneficio
del buen nombre y reputacién de que goza su competidor. De esta suerte, la libre eleccion del
consumidor es determinada por esos atributos que-no pertenecen a ese oferente. Es decir existe una
motivacion basada en valores ajenos, que causa distorsion en la mente del consumidor.

Uno de los valores que puede aprovechar el desleal es el signo distintivo a través de su imitacion exacta,
aunque la calidad u otras caracteristicas del producto no se asemejen, generalmente, aunque no siempre,
el competidor se aprovecha de ciertas empresas o productos con muchos afios en el mercado, que han
logrado calar en las preferencias de los consumidores gracias a los esfuerzos de su productor por
mantener la calidad del producto, lo cua! ha contribuido a la creacion de una buena reputacion.

Al respecto reconocido experto ha dicho:  Ahora bien, ef presupuesto de este juego es que cada uno se
beneficie cuando ha resultado elegido é! y se perjudique cuando ha sido preferido ofro. La situacion
patolégica surge cuando se pretende afterar estos claros términos, provocando una eleccién falsa, una
eleccion obtenida con fraude. Esto sucede cuando un comerciante, en lugar de confiar la captacion de
clientes a su propia actividad y su propio esfuerzo, utiliza para elio el prestigio, la notoriedad, la fama y los
resultados favorables conseguidos por los demas?™”.

Siguiendo lo sefialado en el articulo 30 del Cédigo Civil, debe entenderse que en el segundo parrafo del
articulo 15 de la ley 256 de 1996 se establecié una presuncién de hecho®, atendiendo la cual, si se
utilizan signos distintivos ajencs se concluird que existe competencia desleal por explotacién de la
reputacion ajena.

2BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. * Tratado de Derecho Industrial. Ed.. Civilas 1978.
pcticulo 66 del Codigo Civil y 176 del Codigo de Procedimiento Civil
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* Reputacion industrial, comercial o profesional

Ahora bien, tratandose del parrafo primero (1) del articulo en mencién, para esta Superintendencia es
claro que la reputacion es un elemento primordial que debe probarse por quien alega la explotacion
desleal. La reputacidn puede estar conformada por uno o varios factores que son inherentes a la persona,
entre otros, la calidad de los preductos o servicios, el cumplimiento de las prestaciones y obligaciones
legales y contractuales, el posicionamiento de los signos distintivos y en general, el good will. En suma,
se trata de una serie de valores y calificativos que acrecientan el estatus de una determinada empresa.

La valoracién de la reputacion puede configurarse a partir del tres elementos;

1. El oferente no debe ser andnimo y debe destacarse suficientemente como para ser reconocido por los
consumidores y distinguirse de sus competidores.

2. El oferente debe tener un compromiso duradero con el mercado, pues espera realizar operaciones
(intercambios) por mas de un pericdo (dias, semanas, meses 0 afios).

3. En cuanto a los consumidores, al realizar las transacciones repetitivas adquieren un conocimiento
economico y son capaces de distinguir a los vendedores fiables de aquellos que no lo son (siempre y
cuando sean diferenciables). Ademéas ese ‘conocimiento adquirido mediante intercambics sucesivos y el
grado de satisfaccion de los mismos han aportado, es comunicado a los futuros compradores®.

Como se observa en el expediente, VENUS cuenta con buena reputacion dentro del mercado, pues la”
sociedad lleva varios afios comercializando botas de caucho, manejando un buen rimero de
distribuidores en la geografia nacional, compitiendo con marcas igualmente reconocidas como lo son
Croydon y Manisol entre ofras, participando en eventos agropecuarios y ferias de la zona del valle®,
distribuyendo sus productos como lo hace en la actualidad en la zona cafetera, en el Tolima, en el valle
del Cauca, zonas importantes en el territorio colombiano. Ademas tiene un volumen de ventas mensual
considerable. Por lo demas, SAVOY no desvirtud dentro del tramite la buena reputacion presumible de la
sociedad Venus.

De esta suerte, se verifica como se verd renglones adelante, que VENUS no es una sociedad
desconocida 0 anénima en el mercado. Como oferente pretende permanecer en el mismo; a este hecho
se suma como prueba, el Certificado de Existencia y Representacién Legal en el que se sefala que
VENUS pretende desarrollar su objeto social-hasta el afio 2049%. En cuanto a los consumidores, se
prueba que eflos han adquirido la bota a los distribuidores de VENUS, es decir han realizado
transacciones, al menos desde 1999 fecha en la cual se constituyd fa empresa, lo que hace presumible -
que los mismos reconocen a los vendedores fiables del producto.

Del testimonio del sefior Asdrubal Ramirez Arias:

Pregunta 2: Hace cuanto comerciafiza productos de Venus Colombiana o de Plasticaucho la
empresa ecuatoriana.

Respuesta: Aproximadamente cinco afios.
Pregunta 4: Cuél es el drea geografica que usted tiene de comercializacion de calzado?

Respuesta: La zona en fa que comercializo los productos est4 comprendida entre la zona
cafetera, los tres departamento; norte def Tolima y norte del Vaffe.

2 CARPIO, Miguel. “La compelencia desleal y sus efectos en la dindmica del Mercado”.Venezuela. 2001.(sic)
BTestimonio de Carlos Alberto Bermidez, pregunta 13, fotio 220
*Folio 58 del expediente.
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Pregunta 14: Podria indicar la cantidad de bota llanera que usted comercializa durante un
mes.

Respuesta: Comercializo un promedio de 18.000 pares al mes aproximadamente.

Pregunta 16. Puede indicar que otros competidores de bota de caucho de trabajo compiten
con Venus Colombiana en el mercado colombiano:

Respuesta: Podriamos citar a Manisol S.A., con las referencias La Trepadora y Work Master.
También puedo citar a Six antes Croydon fabricante de la bota La Macha.

Del testimonio de Carlos Alberto Bermudez:

Pregunta 2: _Hace cuanto comercializa productos de Venus Colombiana o de Plasticaucho la
empresa ecuatoriana:

Respuesta: Hace tres afios.
Pregunta 4: Cuél es el érea geogréfica que usted tiene de comercializacién de calzado:
Respuesta: todo el valle del Cauca

Pregunta 18: Teniendo en cuenta su condicién de comercializador de los productos Venus,
indique cual es el producto con mayor porcentaje de ventas en su negocio:

Respuesta: La bota Venus llanera es el 80% de las ventas

Prequnta 22: Sirvase manifestar al despacho si usted antes de iniciar sus actividades de
comerciante y distribuidor de Venus Colombiana S.A. conocia de la existencia en el mercado
de la bota llanera producida por SAVOY S.A. O Fischer o Muffiplast:

Respuesta: No. Desde fa época y antes de comercializar productos de Venus Colombiana
S.A., solo conocia esta referencia producida por fa misma empresa por Venus o Plasticauchos
S.A. (Subrayas fuera del texto?).

De esta manera, se considera que existen elementos que le indican al Despacho la reputacidn del
denunciante. Adicionalmente no existen pruebas en el expediente que demuestren lo contrario. Es decir,
que desvirtden la reputacion de que goza VENUS.

«  Aprovechamiento en beneficio

El sacar utilidad de alguien o de algo, normalmente requiere de una astucia especial y hasta del abuso del
otro. Siempre que existe un aprovechamiento es porque con él se va a obtener un beneficio, en otras
palabras, se va a derivar un resultado util para el agente.

Para el Despacho !a nocién de aprovechamiento implica que €l acto de explotar la reputacion ajena a que
alude el primer parrafo de! articulo 15 de la ley de competencia desleal genere beneficios reales al
competidor a quien se le imputa la conducta.

Como se ha expresado, la norma exige que el denunciado se hubiese aprovechado para beneficio propio
o de un tercero, de las ventajas de la reputacion de otro, es decir, debe el denunciante haber realizado un

27 Se subraya a fin de denotar que el producto ha sido ofertado y vendido tanto por Plasticaucho como por Venus, empresas
distintas e independientes. De alll que todas las ventas no sean imputables a Venus, pues la empresa existe tan solo desde el
afio 1999, tal como consta en el cerlificado de existencia y representacion legal aducido.
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acto objetivamente idoneo para obtener un beneficio para si mismo o para un tercero, en el caso que nos
ocupa, abusando de la reputacion de VENUS.

De la manera como se explicé, quedd comprobado que la sociedad VENUS cuenta con reputacion en el
mercado. No queda entonces sino por comprobar que efectivamente SAVOY se aprovechd en beneficio
(segundo elemento) propio o ajeno de las ventajas de la reputacidn que ostenta VENUS.

Para este efecto, se procede a sintetizar los hechos por este Despacho. Una vez sintetizados los hechos,
el Despacho comprobara si los mismos se adectian a este segundo elemento necesario en el articulo 15
de la ley de competencia:

’ - L] r - ™M 0 f e
1. Segln la denuncia, la sociedad VENUS desde hace mas de seis (6) afios viene utilizando
en el mercado nacional la marca LLANERA para distinguir botas de caucho, las cuales son
comercializadas a nivel nacional directamente o a través de diversos distribuidores.

2. No abstante ser la marca “llanera” de propiedad de VENUS, La sociedad denunciada,
SAVQY, ha venido: '

A) usando indebidamente la marca “LLANERA’,

B) copiando ilegalmente el disefio de la bota que se identifica con la marca
“LLANERA”,

C) utilizando otros signos distintivos, como es el caso de la herradura utilizada por
VENUS.

La fabricacion y comercializacion por parte de SAVOY de botas idénticas a las ofrecidas en el
mercado con la marca “LLANERA” propiedad de VENUS, constituyen actos de competencia
desleal, porque se estan imitando las prestaciones mercantiles, se esté desviando la clientela
del denunciante y se esta creando confusién en el consumidor.

VENUS afirma que la copia ilegal de la bota y el uso indebido de la marca "LLANERA" por
parte de SAVOY, son actos que constituyen competencia desleal, ya que dichas conductas
implican un indebido aprovechamiento de la reputacion ajena, lo cual causa graves perjuicios
econdmicos a la denunciante.

A) En cuanto al primer hecho, es decir el uso indebido de la marca LLANERA.

La sociedad VENUS es titular de la marca “LLANERA" desde el afio 2001, titularidad concedida mediante
resolucion 16110 del 8 de mayo de 2001. Esta situacién pone de manifiesto que si bien la sociedad pudo
haber utilizado la marca desde antes, solo a partir de tal registro es titular de ella y por lo tanto posee
todos los derechos inherentes a la misma.

Ha quedado probado en el exbediente que la sociedad VENUS no hizo uso de la marca LLANERA antes
de la obtencian del registro; por el contrario, varias empresas diferentes de VENUS la utilizaron veamos:

Frente a este hecho, el Dr. Romero Raad apoderado de la denunciante sefiala en sus alegatos, que
VENUS a través de su matriz ha venido comercializando los productos desde hace més de seis {6) afios
lo cual pretende probar con facturas de venta emitidas por la sociedad Plasticaucho Industrial y solicita
que lo anterior se corrobore con dos (2) facturas del afio 1995, dos (2) facturas del afio 1998 y seis (6)
facturas del afio 1.999. :
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El codigo de comercio en su articulo 117 consagra que “la existencia de la sociedad y fas clausulas del
contrato se probaran con certificacidn de la cdmara de comercio del domicilio principal, en la que constara
el nimero , fecha y notaria de la escritura de constitucion y de las reformas del contrato, si las hubiere;
(..Y". (el subrayado es nuestro).

A su vez, el articulo 118 del mismo cadigo reza "frente a la sociedad y a terceros no se admitira prueba de
ninguna especie contra el tenor de las escrituras otorgadas con sujecion a los articulos 110 y 113, ni para
justificar la existencia de pactos no expresados en ella”.

En los folios 55 al 58 del expediente, reposa el certificado de existencia y representacion legal de la
sociedad VENUS COLOMBIANA S.A., mediante el cual la Camara de Comercio de Cali certifica que dicha
sociedad fue constituida por esciitura pablica nimero 1186 del 19 de julio de 1999, e inscrita en la camara
de comercio el dia 27 de julio del mismo afio. Este hecho, se encuentra clara y debidamente probado, por
tanto no es posible que VENUS haya venido comercializando sus productos en el pais desde hace mas
de seis (6) afos, '

Las facturas que fueron oportunamente anexadas al proceso, efectivamente hacen parte del acervo
probatorio®. Dichos documentos prueban exactamente lo contenido en ellas, esto es, que la _sociedad
Plasticaucho Industrial (no VENUS) ha vendido: 15.360 pares de botas referenciadas bajo el nombre
"bota plastica llanera” el 25 de octubre de 1995; otros 8.650 pares de la misma referencia el 6 de octubre
de 1995; otros 7.200 pares el 8 de septiembre de 1998 de la anterior referencia; otros 4.670 pares el 2 de
octubre de 1998, y otros tantos en 1999. :

Todo esto se reconfirma con la declaracin de parte rendida por el sefior Jorge Andrés Zuluaga Sierra,
Representante Legal de VENUS, cuando dice:

PREGUNTA 12: Sirvase manifestar al despacho si Plasticauchos Industriales S.A. de Ecuador
comercializaba directamente o a través de que persona fa bota llanera antes de la concesion de la marca
y de la existencia de Venus Colombiana S.A.

RESPUESTA: Plasticaucho Industrial S.A. nunca comercializé directamente ja bota antes de haber sido
fundada Venus Colombiana S.A. anterior a esta fecha existian varios clientes que importaban el producto
directamente v lo comercializaban en nuestro pais. Al crecer este mercado, de una forma importante
Plasticaucho decidio abrir empresas en Pert y Colombia simulténeamente para tener un mayor
conocimiento del mercado, evitar riesgos de cartera, y poder proteger la marca en cada uno de esos
paises.

Para el Despacho la sociedad Plasticaucho Industrial es una sociedad absclutamente diferente
juridicamente hablando, de la sociedad VENUS COLOMBIANA S.A., son dos personas juridicas con sus
propios derechos y obligaciones legales, asi las cosas, las conductas que aquella sociedad hubiese
despliegue no pueden ser endosadas a VENUS bajo |a afirmacién de que se trata de la matriz, situacion
que por demés no fue probada en el curso de la presente investigacion mediante certificacion especial de
la camara de comercio de Cali.

Ya quedd entonces probado como primer punto, que VENUS es una sociedad independiente que nacié a
la vida juridica en 1999, por lo tanto no puede predicarse que la misma hubiese utilizado la marca
“LLANERA" antes de tal época.

Se precisa mejor lo dicho sobre la utilizacion de la marca LLANERA antes y después del registro, aunado
a los alegado por el denunciante al descorrer el traslado del informe motivado:

28Folios del 20 al 35 del expediente.
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* Antes de la concesion de la marca a favor de Venus Colombiana S.A.

No es cierto como afirma el apoderado de la denunciante en los alegatos que *en el anélisis efectuado
por la Superintendencia, se oforgan derechos sobre el uso de la marca LLANERA a distintas empresas
que hoy dia no existen como personas juridicas. Ef uso de una expresién por afios no implica ningin
derecho sobre una marca a no ser que Se inicie ef trémite administrativo de registro y como consecuencia
de esto se otorgue el registro de fa marca”.

Este despacho no ha reconocido derechos marcarios a empresas inexistentes. Lo que este Despacho ha
reconocido es el hecho probado en la investigacion cual es la utilizacion de la expresion LLANERA por
parte de ofras sociedades para identificar las botas hoy objeto del litigio, como veremos a continuacion:

En el acervo probatorio reposa evidencia de que el nombre LLANERA ha venido siendo utilizado desde
1977 por ofras compaiiias para identificar botas®. La sociedad MULTIPLAST S.A. constituida el 5 de abril
de 1963 también producia botas de plastico que referenciaba con el nombre de ilanera®, dicha compaiiia
fue adquirida a titulo de compra venta por la sociedad Productora Andina de Calzado PACAL S.A, el dia
12 de noviembre de 1992 mediante Escritura Piblica nimero 3492 de la Notaria 10 del Circulo de
Bogota™, luego de lo cual, la sociedad Productora Andina de Calzado PACAL S.A. se fusiond con a
sociedad Fischer de Colombia S.A. el dia 30 de mayo de 1995 mediante escritura publica nimero 2516 de
la Notaria 55 de! circulo de Santafe de Bogota®. La sociedad Fischer de Colombia S.A. le entregd a la
sociedad SAVOQY, denunciada en este proceso, el derecho de uso y explotacion comercial de sus marcas,
asi como toda la maquinaria y el equipo necesario para dar continuidad a la produccion de los articulos
manufacturados y seguir atendiendo los requerimientos de los clientes de dicha compaiiia, lo cual consta
en el acta de compromiso firmada por SAVQY y Fischer de Colombia S.A., documento aportado a este
proceso™. '

Como se dijo en el informe motivado, el anterior recuento es relevante dentro de la presente actuacion, en
la medida que dichos antecedentes comerciales demuestran que el nombre LLANERA para identificar
botas, se ha venido utilizando desde antes de la constitucién de la denunciante VENUS. En efecto:

- La compaiiia MP LTDA & CIA S.C.A “MP SUR” usaba la denominacion BOTA LLANERA lo cual
consta en las facturas de mayo de 1979 y enero de 1981, que obran en los folios 175y 176.

- La comparifa MP LTDA & CIA S.C.A. "MP NORTE" usaba la denominacién BOTA LLANERA lo cual
consta en las facturas de noviembre de 1977 y abril de 1978, que obran en los folios 173 y 174.

- La compafia Multiplast S.A. usaba la denominacién BOTA LLANERA en sus catalogos fo cual
consta en los folios 137 y 138. Asi como en sus facturas que datan del afio 1984 y 1985 y que obran
en los folios 165 a 172.

- La compaiiia Fischer de Colombia también usaba la denominacion BOTA LLANERA en sus
catalogos lo cual consta en los folios 140 y 141. Asi como consta que en sus facturas que datan del

2% Alegatos presentados bajo el nimero de radicacion 01064159-00030014 del 22 de enero de 2002.
3%En el expediente obran facturas de la compafiia MP LTDA & CIA S.C.A “MP SUR" fechadas de jutio 7 de 1978, mayo 17 de
1679, enero 19 de 1981; de la compaiiia MP LTDA § CIA S.C.A. “MP NORTE" fechadas noviembre 14 de 1977 y abril 13 de
1978. En todas ellas se habla de “Bota Llanera”.
3'Como consta en los catalogos de MULTIPLAST que reposan en el expediente en los folios 136 al 139.
*2Fglios 106 a 118 de! expediente
*Folios 84 a 104 del expediente.
3 Folio 260 del expediente {Anexo 6 de! informe motivado).
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afo 1997 y que obran en los folios 162 a 164, usaban la referencia 242 para identificar las botas. Es
meritorio traer a colacidn que dicha bota de plastico era negra con suela amarilla, parecidas a las
comercializadas desde 1999 por VENUS.

- Al igual que la compaiifa Fischer de Colombia y teniendo en cuenta que SAVOY es una continuacion
de dicha compafia, por cuanto adquirié su maquinaria, sus marcas e incluso sus clientes, la
denunciada siguié utilizando en su lista de precios la denominacién LLANERA y en las facturas la
referencia 242 para identificar ia bota de plastico negra con suela amarilla de la misma manera que lo
hacia la sociedad Fischer de Colombia S.A.

Dicha situacion le demuestra al Despacho que en el mercado del calzado, mas especificamente del
calzado de botas pantaneras ya se conocia la expresion LLANERA mucho antes de que la sociedad
VENUS COLOMBIANA S.A. se constituyera y por supuesto, mucho antes de que dicha sociedad
adquiriera el derecho marcario sobre dicha expresion.

Después de mas de 20 afios en los que se ha utilizado la expresidn LLANERA para identificar botas
pantaneras por sociedades diferentes de VENUS COLOMBIANA S.A., y que dicha expresion ha sido
publicitada y promocionada de esa manera a través de catalogos, no se puede menos que deducir que
existe un mercado acostumbrado a la asociacion de la palabra LLANERA con las botas pantaneras.

Le asiste razon al apoderado de VENUS en sus alegatos cuando afirma: ‘el mero uso de una expresion
no da ningun derecho y solo aquel que registre la expresion como marca podra alegar derechos sobre el

uso exclusivo de la misma”. Sin embargo, estos derechos de uso en exclusiva no pueden tener efectos

retroactivos.

Este escenario fue absolutamente legal hasta cuando la expresion LLANERA se registré como marca y se
publicd en la Gaceta de la Propiedad Industrial y por tanto, fue oponible a terceros. Lo cual es reconocido
por &} Representante Legal de VENUS en el interrogatorio de parte cuando en la respuesta a la pregunta
5 sefiala “..Fuimos enterados que la firma dejo de utilizar fa marca por lo tanto, tan pronto pudimos
solicitar el registro lo hicimos de tal manera que ef 3 de noviembre del afio 2000 radicamos en esta
Superintendencia la solicitud de registro de fa marca llanera la cual nos fue aprobada el 18 de mayo del
2001 _motivo por el cual usted conoce era imposible sequn las leyes colombianas hacer alguna
reclamacién®™”

En conclusion, SAVOY pudo haber utilizado comercialmente la expresion LLANERA en este tiempo sin
configurarse una conducta constitutiva de competencia desleal, pues al no ser atribuible en dicho
interregno la expresion LLANERA a VENUS, no puede decirse que la reputacion derivada de esta
expresién perteneciera a esta empresa y que por lo tanto quienes la utilizaron por un lado, aprovecharon
en su propio beneficio o en el de un tercero tal denominacién o por otro lado, hubiesen empleado un signo
distintivo ajeno que activara la presuncion a que alude el segundo inciso del articulo 15 en estudio.

» Después de la concesion de la marca a favor de VENUS COLOMBIANA S.A.
Como se acredita con las pruebas que se transcriben, 1a sociedad SAVOY una vez tuvo conocimiento del
derecho en exclusiva concedido a VENUS, cesd en la utilizacion de la nombrada marca, que se reitera,

era usada deliberada y conmunmente en el mercado por distintos comercializadores de botas de caucho:

Del testimonio rendido por el sefior Jaime Camacho Carvajal, en su calidad de Gerente de la Bodega de
SAVOY en Popayan, manifesto:

|nterrogatorio de parte llevado a cabo el 21 de noviembre de 2001, Folio 243 de! expediente.
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PREGUNTA 12: Usted sabe que hizo Savoy al respecto es decir, cuando tuvo conocimiento
Savoy que Venus de Colombia era titular de la marca llanera:

RESPUESTA: Elios pararon fa fabricacion de fa bota que estamos fabricando nosotros como
242 porque en las listas de precios estaba anotado el nombre de Lianera mas no en Ia bofa.
(el subrayado es nuestro)®,

Dentro de las pruebas allegadas a la investigacién se encuentra una lista de precios de la sociedad
SAVOY S.A. con fecha 21 de junio de 2001 en la que aparece la bota que la compania VENUS referencia
bajo la marca LLANERA, referenciada inicamente con el niimero 242.%

De otro lado, en cuanto a la etiqueta con la expresion "LLANERA", se trata en realidad de un sticker
marcado con tal expresion y el cual se adhiere a la bota. En efecto, muestra de la bota con el sticker
adherido, fue allegada a esta investigacién el dia 14 de agosto de 2001; sin embargo, este, Despacho
considera insuficiente la prueba, puesto que no permite determinar si dicho sticker se utiliza en el
presente, después del registro de la marca LLANERA, o hace cuanto se utilizo.

Obsérvese que el mismo denunciante manifiesta que: “fas etiquetas se marcaban con la marca llanera y
se pegaban a fas botas que se exhibian y promocionaban en sus puntos de venta’, sin dar claridad a esta
Superintendencia en que época se solia hacer ello, si en la actualidad dicha practica que se realizaba
sigue aconteciendo y la prueba allegada a que época pertenece.

Esta inquietud respecto de la fecha para la cual presuntamente SAVOY utilizaba tales stickers, se
acrecienta, al analizar algunas de las preguntas formuladas en los interrogatorios: “ PREGUNTA 24%: Ha
visto usted o conoce si la hota SAVOY que dice usted conocer (sic) ffeva consigo fa marca llanera:
RESPUESTA: Hace 8 meses ¢ un afio SAVQY S.A. me envib por correo lista catalogo de los productos y
alli identificaba la bota con un cédigo con flanera de SAVOY y posterior (sic) a esto me envio la muestra
fisica por solicitud mia y levaba un sticker solamente con el impreso ffanera”™

Esta respuesta permite establecer la utilizacién del sticker meses atrds pero no permite probar a este
Despacho que en la actualidad Savoy utilice tal sticker.

Por otra parte, segin el Representante Legal de SAVOY, el nombre LLANERA sélo se utilizd en una lista
de precios y el distribuidor de Popayan ocasionalmente al lado de la referencia 242 escribia la palabra
LLANERA, situacion que el sefor Grimberg declaré como corregida y superada®, declaracion que presta
total credibilidad a este Despacho.

Asi las cosas, tenemos que:

« SAVOY nunca us6 el nombre LLANERA impreso en el producto objeto del litigio, esto es, en las
botas, una vez verificado el derecho de SAVOY sobre la marca LLANERA.

36Testimonio rendido el dia 21 de noviembre de 2001. Folio 230 del expediente.

37Folio 129 y 130 del expediente.

3¥Testimonio de Carlos Alberto Bermiidez. Comercializadora Venus Gerente y propietario. Folio 218,

39PREGUNTA 3: En qué momento a partir del 2 de febrero de 1999 Savoy S.A. comenzé a fabricar y comercializar la bota
denominada llanera? RESPUESTA: Desde el momento en que recibi la notificacién de la demanda buscamos en todas nuestras
facturas, caldlogos, listas de precios, y no encontramos facturacion alguna que haga referencia a una bota llanera en toda la
facluracion que sale de la empresa. Si encontramos en una lista de precios mencién de !a palabra lanera junto a una referencia
nuestras de botas. Tan pronto encontramos este error revisamos y vimos de que solo en una de las listas se habia cometido
este hecho. Aparte de lo mencionado encontramos de que (sic) el distribuidor de Popayén facturaba nuestras botas referencia

242 y al lado en algunos casos le ponia ilanera. En todo caso, la empresa Savoy nunca vendié una bota con marca Llanera. {el
subrayado es nuestro) Folio 207 del expediente.
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» La supuesta conducta de competencia desleal desplegada por SAVOY, se reduce a la publicacién del
nombre LLANERA en las listas de precios, al uso de la palabra LLANERA en la facturacion por el
distribuidor de Popayan y en los stickers, antes de la concesion del registro de la marca.

* Se demostré en el transcurso de la investigacion que:

1 SAVOQY reconoce y respeta el uso de la marca LLANERA por parte de VENUS, de hecho advirtié a sus
distribuidores de la titularidad de la marca a favor de VENUS para que se actuara consecuentemente con
ella, es decir, respetandola en su integridad.

2 El distribuidor de los productos de SAVOY en Popayan reconocié que a partir del conocimiento de la
titularidad de la marca LLANERA a favor de VENUS no se ha realizado ninguna alusion a la misma en fas
botas de SAVOQY referenciadas bajo el numero 242,

3. SAVOY expidid una nueva lista de precios omitiendo usar el nombre de LLANERA para identificar la
bota por ellos referenciada como 242. EI Representante Legal de SAVOY, sefior Manuel Grimberg
Possin, asi como el sefior Jaime Camacho Carvajal manifestaron en la declaracién de parte y en el
testimonio respectivamente, que la sociedad SAVOY desde el momento en que tuvo conocimiento de que
VENUS era titular de la marca LLANERA ordenaron parar la fabncacnon de la bota referenciada como 242
y se suprimid el nombre LLANERA de la lista de precios de la compaiiia®.

4. Con las pruebas no se demostrd que con los listados de precios se estuviera poniendo la referencia
LLANERA y, respecto de la prueba de los stickers que se adhieren a la bota con el nombre LLANERA, no
se pudo probar ¢! momento en que se adhirié el mismo, sin poder determinar si fue antes 0 despues del
registro de la marca.

De esta suerte, acoge ! Despacho el informe motivado en el sentido de que fa sociedad SAVOY no ha
explotado ilegalmente la marca LLANERA, marca sobre 1a cual VENUS tiene el derecho a partir de la
concesion del registro.

B} Respecto ala copia ilegal del disefio de la bota que se identifica con la marca “LLANERA”,

Afirma el denunciante que no obstante la marca ‘LLANERA” es de su propiedad, VENUS ha podido
establecer que la sociedad denunciada ha venido copiando ilegalmente ¢! disefio de la bota que se
identifica con la marca “LLANERA”, asi como otros signos distintivos, como es el caso de la herradura
utilizada por VENUS en todos sus productos.

El disefio de la bota no se encuentra aun registrado a favor de VENUS, como marca tridimensional, para
proteger suelas y calzado lo cual esta manifiestamente probado con la solicitud de registro de marcas que
obra en los folios 63 y 265 del expediente. La descripcion de la solicitud de la marca tridimensional reza:

“la figura de la planta de calzado que se divide en tres zonas. En la parte superior se aprecia una figura
geométrica en relieve con un circulo pequefio en la mitad, debajo de esta figura se aprecia cinco pares de
circulo en relieve, cada par de circulos esta unido entre si por lingas paralelas que van hasta el borde de
la planta. En la zona central se aprecian dos lineas que forman una figura geométrica en relieve en cuyo
interior se encuentra la palabra_VENUS con una herradura y la letra C en el interior. En la zona inferior se
aprecian dos circulos, cada circulo esta unido a lineas parafelas que van hasta al borde de la planta, y
tres figuras geométricas ubicadas en el borde de la pfanta” (el subrayado es nuestro).

" Lista de precios de SAVOY con fecha de junio 21 de 2001 en el que aparece la bota motivo de la denuncia identificada con el
nomero 242, y sin referencia alguna a la palabra LLANERA. Folio 132 a 122 del expediente.
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Adicionalmente, la Secretaria General de la Superintendencia de Industria y Comercio certifico que dicha
solicitud se encuentra en trémite, que fue solicitada el dia 4 de octubre de 2000, lo cual significa que no ha
sido resuelta ni a favor ni en contra del solicitante en este caso la sociedad VENUS COLOMBIANA S.A.

El articulo 154 de |a Decision 486 de 2000 de la Comisién de la Comunidad Andina dispone:

" El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira por el registro de la misma ante la respectiva
oficina nacional competente.” (el subrayado es nuestro).

Asi las cosas, tenemos que el denunciante respecto del registro del disefio de la bota como marca
tridimensional, sélo tiene una ‘mera expectativa” . Se entiende por mera expectativa la simple posibilidad
de alcanzar un derecho y que, por lo mismo no es mas que una intencién o una esperanza de obtener un
resultado juridico concreto”', a diferencia de lo que juridicamente conocemos como “derechos adquiridos”
que son las situaciones juridicas individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio
de la ley y que en tal virtud se entienden incorporadas validamente y que pertenecen al patrimonio de una
persona. Otra gran diferencia entre estas dos situaciones es que mientras los derechos adquiridos gozan
de proteccién legal e incluso constitucional, las meras expectativas carecen de dicha proteccidn y
reconocimiento.

El denunciante sefiala que por el hecho de la fabricacion y comercializacion por parte de SAVOY de botas
idénticas a las de VENUS se constituye un acto de competencia desleal porque se estan imitando las
prestaciones mercantiles, se estd desviando la clientela y por lo tanto se esta creando confusion en el
consumidor. '

No es cierto que las botas sean idénticas como lo afirma el apoderado en |a denuncia. Se dice que una
cosa es ‘idéntica” a otra cuando es exactamente igual. En este caso, las botas no son exactamente
iguales. De la declaracion rendida por el Representante Legal de VENUS, sefior Jorge Andrés Zuluaga
Sierra, él mismo hace un listado de las siete (7) diferencias y seis (6} similitudes existentes entre las botas
de VENUS comparadas con las de SAVOY®,

Lo anterior se corrobora con los siguientes testimonios:

Testimonio de Jaime Camacho Carvajal (Folios 224 a 232) - Gerente de la Bodega de SAVOY en
Popayan. '

“PREGUNTA 14: Actualmente si una persona cualquiera lliega a una tienda que vende botasy
quiere comprar botas tipo llanera como puede distinguir la bota que produce y comercializa
Venus de Colombia de fa bota que producia y comercializaba Savoy antes Fisher Multiplast?

RESPUESTA: La bota que produce Venus tiene el nombre llanera en affo religve en la parte
de la cafia y fa bofa 242 no tiene ese nombre.

PREGUNTA 25: Se le pone de presente al preguntado fas botas anexadas con la denuncia y
se le pregunta: Podria usted identificar claramente fa bota comercializada por SAVOY S.A.?

RESPUESTA: Si la puedo identificar porque la bota comercializada por SAVOY fiene en la
suela la marca SAVOY y made in Colombia.

*ICorte Constitucional, No. de Rad.: C-147-97.
“Diccionario Praclico de Espafiol Modermno, LARQUSSE. Edicion 1.997.
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PREGUNTA 26: Se le pone de presente el mismo anexo y se le pregunta: Podria indicar al
despacho si encuentra alguna similitud entre los dos productos y cuales son:

RESPUESTA: La bota 242 se parece a la bota de Venus en la forma y en la suela_como
también se parece a la bota panter producida en Pert importada a Colombia por Disandes de
Tulué y como se parece también a la bota Piavi que se produce en Ecuador.”

Testimonio de Carlos Alberto Bermuidez®:

“PREGUNTA 10: Se le pone de presente el folio # 4 de la demanda, en el cual se encuentra
una foto de los productos producidos por Venus Colombiana y por SAVOY S.A. Puede usted
distinguir y sefialar cuél es la bota producida y comercializada por Venus Colombiana y
comercializada por usted?

RESPUESTA: Al observarlo bien reconozco la de mano izquierda que es la que yo

comercializo Venus llanera al identificar la_herradura con la C y Venus Llanera que se
encuenira en alfo relieve.”

" Testimonio de Asdrubal Ramirez®.

PREGUNTA 10: Se le pone de presente el folio #4 de la demanda, en el cual se encuentra
una foto de fos productos producidos por Venus Colombiana y por Savoy S.A. Puede usted
distinguir y sefialar cudl es la bota prodicida y comercializada por Venus Colombiana?

RESPUESTA: Si la puedo identificar plenamente. La bota Venus fa identifican la herradura la
C interna en la herradura y los nombres Venus Llanera en alto relieve ademas lres lineas en la
parte superior de fa cafla.

Asi las cosas, tenemos que los dos productos son parecidos pero no idénticos como se sefiala en la
denuncia. Como se anotd en paginas precedentes el tipo conductual estudiado tratandose de Ja imitacion
de los signos distintivos, requiere de la imitacion exacta. Ademas, no hay un registro de marca
tridimensional debidamente otorgado que reconozca derechos a la denunciante. Visto lo anterior, no se
consituyen los elementos requeridos para que se configure |a norma a partir de este hecho.

En cuanto a la confusion y a la desviacion de |a clientela alegada por el apoderado del denunciante, es

importante aclarar que |a investigacion que nos ocupa esta encaminada a determinar si SAVOY actud en
cantravencion a lo dispuesto en el articulo 15 de 1a Ley 256 de 1999, esto es, si realizé explotacion de la
reputacion ajena y no actos de desviacion de la clientela o actos de confusion.

C) Respecto la herradura utilizada por VENUS y |a utilizacién de la expresion VENUS en las botas.

En las botas de caucho comercializadas por VENUS, mas exactamente en la cafia de la bota, la
denunciante imprime en relieve la figura de una herradura con la letra “C", debajo aparece también en
relieve la palabra VENUS y luego también en relieve |a palabra LLANERA. Es claro en concordancia con
lo dicho, que VENUS usa los tres siguientes signos:

C.1) La herradura con la letra “C"; Esta marca mixta no le pertenece a la denunciante, la titularidad de la
misma se encuentra a nombre de los sefiores José Filometor Cuesta H, Luis Patricio Cuesta H. y
Francisco José Cuesta H., sin que exista una ticencia que le permita a la sociedad VENUS el uso de la

*3{Folios 217-222) - Comercializadora Venus Gerente y Propietario.
*Distribuidor de Ventas.
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misma®™. Lo anterior de acuerdo con la Resolucion No. 25241, adjunta como prueba durante el
interrogatorio de parte del Representante Legal de la sociedad denunciante, el cual se llevo a cabo en
este Despacho e dia 21 de noviembre de 2001.

Por ofra parte, el sefior Jorge Andrés Zuluaga Sierra sefialé que los duefios de la firma Plasticaucho
industrial celebraron un contrato verbal con VENUS para el uso de la herradura con la C:

"PREGUNTA 10: Sirvase manifestar al despacho, i los duefios de plasticaucho industrial S.A.
son accionistas o socios capitalistas de Venus Colombiana S.A.7

RESPUESTA: Si son socios capitalistas de Venus Colombiana S.A., los duefios de la firma
Plasticaucho Industrial S.A. con los cuales nuestra empresa celebré un contrato verbal para el
uso de fa herradura mas la C que identifica muy cfaro nuestros productos...”

No obra en el expediente prueba de la composicién accionaria de Plasticaucho que vincule a quienes son
titulares de estos signos. De cualquier manera, este punto no es de mayor relevancia, si se tiene en
cuenta que conforme a lo dispuesto en el Régimen Comin de Propiedad Industrial consagrado en la
Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina®, el titular de una marca que desee conceder una
licencia para permitir el uso de la misma por parte de terceros, dicha licencia debe constar por escrito, lo
cual no se realizd en el caso de VENUS y como vimos anteriormente los derechos marcarios se
configuran en principio (nica y exclusivamente en cabeza del titular de los mismos.

+ La palabra VENUS: La titularidad de la expresion VENUS no estd registrada a favor de fa
denunciante®. No aparece prueba en el expediente que de cuenta de ello.

» La palabra LLANERA: Se encuentra debidamente registrada a favor de la denunciante. El registro y
sus efectos quedaron estudiados en las paginas que anteceden.

En este orden de ideas, si bien la sociedad denunciada SAVOY, usé durante un tiempo la herradura
impresa en las botas que producia, nunca usé a letra "C" sino que us la letra “V", por lo tanto, no se
trataba de una copia exacta del disefio, como lo requiere la norma. Ademas, como antes se indico, la
marca de |a herradura con 1a “C" no es de propiedad de la denunciante. En consecuencia, es palmario
que VENUS no esta legitimada para alegar la explotacion por parte de un tercero (SAVQY) de un signo
que no le pertenece . '

Adicionaimente, SAVOY nunca uso la palabra VENUS, no aparece prueba de ello en el expediente, )
expresion que como se dijo no es de propiedad de VENUS. :

En suma, dentro de la investigacion no se demostré que SAVOY en su condicion de parte denunciada
hubiese aprovechado para beneficio propio o de un tercero, las ventajas de la reputacion de VENUS, esto

*SFolio 64 del expediente.

%6Decision 486, Régimen Comun de Propiedad Industrial, art 162. “El fitular de una marca registrada o en tramite de registro
padra dar licencia a uno o mas terceros para |a explatacion de la marca respectiva. Debera registrarse ante la oficina nacional
competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionara que la licencia no surta efectos frente a terceros. A
efectos del registro, la licencia deberd constar por escrito”.

nterrogatorio de Jorge Zuluaga Sierra, Representante Legal de VENUS, respuesta a la pregunta nimero 11 que reposa en el
folio 242 del expediente: PREGUNTA 11: Sirvase manifestar al despacho si Venus Colombiana S.A. tiene registrada la
marca Venus nominativa: RESPUESTA. No, aun no tenemos fa marca registrada porque a nuestra llegada a Colombia fa
primera intencién de la empresa fue hacerlo, sin embargo nos enconlramos con que la empresa “cuffura intima" dedicados a la
produccion de ropa interior femenina tenian desde ef afio 96 el registro de la marca Venus,.....Como usted pueds (sic) nuestra
firma y Plasticaucho Industrial siempre han estado pendientes de conseguir los {ramites necesarios que nos permitan frabajar
con tranquilidad con todos y cada uno de los productos que comercializamos.. " (negrilla fuera de texto).
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es que no hay evidencia alguna que le permita deducir y concluir a este Despacho que se presenté el
efecto exigido por el articulo 15 de ia ley 256 de 1996.

Insistimos que la configuracion del supuesto desleal de la explotacion de la reputacion ajena, requiere de
la concrecion del efecto real de la conducta, o cual es contrario a |a sola intencién. En otras palabras, la
conducta desleal analizada Gnicamente se constituye con la ejecucion veraz del comerciante o de
cualquier participante del mercado, de explotar de manera efectiva la reputacion de otro como un actuar
desleal, esto es, contrario a derecho.

A pesar de la posibilidad de confusion de los productos que alega la denunciante, la cual vale decir, no es
motivo de la investigacién por cuanto lo que se esté indagando es la explotacidn de la reputacion ajena,
no se aprecia beneficio por parte de SAVOY.

El hecho de que los distribuidores de VENUS opinen que las botas que han dejado de vender las ha
vendido fa denunciada debido al parecido del producto, no configura una explotacion de la reputacion
ajena; y mucho menos, el hecho que SAVOY ofrezca un mejor precio a los clientes y unas mejores
condiciones de pago. Estos son fendmenos propios del mercado, de los cuales no se puede colegir la
existencia de un acto ilicito que sea susceptible de sancion.

De los testimonios que obran en el expediente podemos ver:
Testimonio rendido por e! sefior Carlos Alberto Bermudez*, comercializador de los productos de VENUS:

“PREGUNTA 19: Teniendo en cuenta su respuesta anterior y fa confusion existente en el mercado
segun lo descrito por usted en esta misma diligencia, puede usted afirmar que ha sido perjudicado
gcondmicamente por dicha confusion?

RESPUESTA: Si, mis clientes en este momento estan comprandome a mi y comprando fa
imitacién porque les favorece el precio y ofro por la posibifidad de crédito es decir manejan dos
carteras. Esto hace que venda menos botas que las que vendia antes’

Al mismo tiempo, el sefior Asdribal Ramirez, en ef testimonio rendido y obrante en el expediente®, sefiala
que:

"PREGUNTA 19: Teniendo en cuenta su respuesta anterior y la confusion existente en el mercado
segtin lo descrito por usted en esta misma diligencia, puede usted afirmar que ha sido perjudicado
econémicamente por dicha confusion?

RESPUESTA: Si, porque los pares que esta vendiendo fa imitacion los estoy dejando de vender |
en la comercializadora” .

En opinién de esta Entidad, lo que busca todo participante dentro de cualquier mercado, es precisamente
la consecucion de clientes, bien sea presentando ofertas més atrayentes con disminucion de precios, 0
prestando un mejor servicio, ofreciendo plazos de pago, o cualquier ofra estrategia de mercadeo que no
raye con el ambito de la ilegalidad, como es el caso de SAVOY. Por lo tanto, no queda probado la
explotacién de la reputacion comercial.

Ademas, es relevante tener en cuenta que VENUS no posee la titularidad del disefic de la bota, por eflo y
hasta tanto no lo obtenga, la denunciante tiene solo una mera expectativa, y sobre meras expectativas no
puede alegar una explotacion de la reputacién industrial por parte de un competidor.

*8Fofio 220
PEolio 212
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comercial de la denunciante, por €l contrario las conductas por él desplegadas se deben tener como un
libre desarrollo de licitos objetivos empresariales.

En el caso bajo examen se comprobo la reputacion del denunciante , pero no la explotacion desleal por
parte del denunciado.

En el caso materia de la presente decision, como se consigna mas adelante, no se demostraron fos
elementos de 1a infraccion sobre la cual gird la indagacién. En consecuencia, no se tipifica la conducta
desleal del competidor a que alude el segundo inciso del articulo 15 citado.

En mérito de lo expuesto no hay pruebas suficientes que permitan configurar el acto de competencia
desleal por explotacion de la reputacion ajena, por tal razén este Despacho,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar que la conducta investigada atribuida a la sociedad “VENUS
COLOMBIANA S.A.” no es violatoria de la ley de competencia desleal, y en especial del articulo 15 de la
Ley 256 de 1996.

ARTICULO SEGUNDO: Terminar |a presente investigacion y en consecuencia ordenar su archivo -
sin que haya lugar a imposicién de sancion a los invesligados ni al tramite incidental de tasacion de
perjuicios.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolucion al doctor
DANILO ROMERO RAAD, apoderado de la sociedad VENUS COLOMBIANA SA. , y al doctor JUAN
CARLOS VELANDIA ARANGO, apoderado de la sociedad SAVOY S.A, entregandoles copia de la misma
y advirtiéndoles que contra esta procede Unicamente el recurso de reposicion, et cual podra interponerse
ante este Despacho dentro del mismo acto de la notificacion o dentro de los cinco (5) dias siguientes a fa
misma.

. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dadaen BogotaD.C.,alos 6 HAYD 2002

La Supetintendente de Industria y Comercio,

Ly

ONICA MUREIA PAEZ
Noficaciones:

Doctor

DANILO ROMERO RAAD
C.C 79.547 687

Apoderado

VENUS COLOMBIANA S.A.
Caile 79B #8-31 piso 3
Teléfono: 530 50 40

Ciudad
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Doctor

Por medio de la cual se decide una investigacion

JUAN CARLOS VELANDIA ARANGO

C.C 79.302.994
Apoderado

SAVOY S.A.

Calle 72 # 5-83 piso 8
Teléfono: 326 42 70
Ciudad
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