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Proceso de infraccién de derechos de propledad industﬂal _
Radicacion: 16-18537’3" . R :
Demandante: GERHMAN ALFREDO ORTIZ CARDENAS
Demandado: GAS GOMBEL S.A.

Con fundamento *‘erh. lo dispuesto en e[-numeral_ 5 del articulo 373 C.G.P., se procede a dictar

‘sentencia escrita dentro del presente proceso, habiéndose anunciado de manera previa el
“sentido del fallo. _

_ANTECEDENTES

1.,' La "derﬁ;anda:

Manifesté el demandante que la sociedad GAS GOMBEL SA. ESP. (en adelante: GAS
GOMBEL), se constituyo en 1996 como una empresa de la familia Ortiz. Cardenas, cuyos
integrantes fungian como propietarios, socios y controlantes .de la misma. En esa medida, la
asamblea general de accionistas se encontraba conformada por personas con vinculos de
consanguinidad y sus decisiones administrativas eran aprobadas de ‘manera conjunta y por
unanimidad. ' | -

Sefiald que mediante Resolucion No. 023 del 5 de marzo del 2008, la Comisién de Regulacién
de Energia y Gas (CREG) establecio, para el distribuidor de gas licuado de petréieo, la
obligacion de identificar los cilindros de su propiedad bajo una marca, asi como de informarla

- ante el Sistema Unico‘de‘infonnacién — SUI de la Superintendencia de Servicios Pulblicos. Por

lo anterior, para el segundo semestre de 2008 el sefior German. Alfredo Ortiz. Cardenas
comenzo a trabajar en Ia conceptualizacion de la marca “GASMAX”.

Indicé que los entonces accionistas de GAS GOMBEL. acordaron que el demandante asumiera
no solo la creacién de la marca sino también, a $u propio costo y riesgo, la obtencién de los

- demandante para identificar los productos y servicios de GAS GOMBEL. Es asi como, en el

T

~segundo semestre de 2008, el demandante ideo, cre6 y disefio la marca y, en el mes de

octubre de dicha anualidad contraté los servicios de una firma de abogados - para efectuar el
registro de signo “GASMAX” con e que se identificarian los productos de la clase 4 de [a
Clasificacion Internacional de Niza correspondiente a gas licuado de petrdleo  (GLP).

“lgualmente, contrato los servicios de GRAFICARTE para se hiciera cargo del disefio grafico y

artes de “GASMAX”.

Agregé que en la reunion llevada a cabo con los propietarios, accionistas y miembros de la
asamblea general de accionistas de GAS GOMBEL, en noviembre de 2008, se acepts usar la
marca “GASMAX” para identificar sus productos y servicios bajo el entendido de que la marca
era de creacion y propiedad del demandante. ' ‘

Asegurd que el 9 de diciembre de 2008, el abogado de la firma de abogados contratada (en
calidad de apoderado del demandante) solicitd ante Ia Superintendencia de Industria -y
Comercio el registro de la marca “GASMAX” (mixta) para identificar productos comprendidos en
la clase 4 de la Clasificacién Internacional de Niza, para tales efectos, GERMAN ALFREDO
ORTIZ CARDENAS asumié los costos generados con ocasion del disefio grafico y la solicitud
del registro. La marca mencionada es [a siguiente: :
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Expuso que, el 27 de enero de 2009, GERMAN ALFREDO ORTIZ CARDENAS autorizd el uso
gratuito de la marca mixta “GASMAX” a GAS GOMBEL, en razén a que debia ser reportada en
el SUI de la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, y en atencion a la calidad de
propietario y accionista con la que contaba en GAS GOMBEL. ' '

Sefal6 que mediante Resolucion No. 31863 del 30 de junio de 2009, se concedi6 el registro de
la marca “GASMAX” para la clase 4 de la Clasificacion internacional de Niza, le correspondio el

certificado de registro No. 381770, y se identificé como titular de aquél a GERMAN ALFREDO )
ORTIZ CARDENAS. |

Expres6 que en atencion a que la marca “GASMAX” habia sido informada en el SUI de la
Superintendencia de Servicios Plblicos, el 28 de julio de 2010 GAS GOMBEL ordend la
elaboracion de cilindros identificados coh la marca GASMAX. Dichos ' cilindros se emplearian
para distribuit ‘el produicto-gas licuado de petroleo (GLP). En esa medida, en el afio 2010 GAS
GOMBEL comenzé a hacer uso de la marca “GASMAX” como signo distintivo, con fundamento
en la autorizacion que, a titulo gratuito, se le habia otorgado.

Manifestd que en el mismo 2010, GAS GOMBEL se vio en la necesidad de solicitar un crédito
extra bancario por DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000°000.000) el cual fue
otorgado por INDUSTRIAS Y CREDITOS S.A.S. e INVERSIONES URBANAS Y RURALES
S.A. Previo al desembolso del dinero, se realizaron sendos procesos de debida diligencia para
verificar cuales eran los activos tangibles e intangibles ‘de la sociedad GAS GOMBEL, y se
establecieron de manera unilateral las garantias que consideraron necesarias para efectuar el
“préstamo, -entre las ‘que se encontraban las acciones de [a demandada. Es asi como se -
suscribi6: ‘) Contrato de: opcidn de compra de fecha 6 de agosto de 2010 ii) acuerdo de
accionistas de fecha 6 de agosto de 2010 y iii) contrato de fiducia mercantil irrevocable de
garantia de fecha 18 de agosto de 2010. Adujo el demandante, que en ninguno‘de los contratos
se menciono la obligacion de transferir a favor de GAS GOMBEL, ni de nadie, la titularidad de la
marca “GASMAX" para asegurar la obligacién. ' g

De conformidad-con lo anterior, el sefior GERMAN ALFREDO ORTIZ CARDENAS continu6 con
‘la titularidad de la marca GASMAX sin restriccion alguna.- R -
Agregé que el 22 de julio de 2011 volvi6 a solicitar el registro del signo “GASMAX” pero esta
vez para 'se_ryiciqs_d_e la clase 39 de la Clasificacion Internacional de Niza. En atencion a que ho
se presentaron tecursos, la marca fue concedida mediante la Resolucién 77562 del 28 de
1 diciembre” de 2011 y le ‘correspondit “el registro No. 437751.-La marca én mencion es la
siguiente: S o
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Mencéoné q’ué el 6 de agosto de 2014, a través de su apoderado judicial, ‘solicitlc'):ef:registro de
la“marca GASMAX para la clase 35 de la Ciasificacién Internacional de Niza la cual fue

~concedida con la Resolucion 15212 del 31 de marzo-de 2015 y le correspondio el registro de

marca No. 514720. La marca registrada es la siguiente:

' Concedida la marca para la clase 35 el demandante continUab__a ejerciendo la titularidad pacifica

de la misma, autorizando a GAS GOMBEL su uso.

En el mes de marzo de 2015, FIDUCIARIA BOGOTA S.A., en calidad de administradora de las
acciones que el demandante y su familia dieron en garantia de Ia obligacion crediticia adquirida,
notifico al sefior GERMAN ALFREDO ORTIZ CARDENAS la decision de dar inicio con dicha
garantia mediante oforgamiento de un poder a las sociedades acreedoras para que ejercieran

los derechos politicos de las acciones de propiedad del demandante y su familia.

Fue asi como INDUSTRIAS Y CREDITOS S.A.S. e INVERSIONES URBANAS RURALES S A,
tomaron el control accionario, removieron a la representante legal de GAS GOMBEL y
nombraron como tal al sefior MARTIN ADOLFO MORA GELVES. En igual sentido, afirmé la
demandante que procedieron a remover a los demas miembros de la familia que eran
accionistas de la demandada. ' - '

Sefiald que, pese a lo anterior, GERMAN ALFREDO ORTIZ CARDENAS mantuvo la
autorizacion de uso de su marca a favor de GAS GOMBEL, pero que, transcurrido un poco mas
de un afio, al no lograr recuperar el control politico de las acciones de GAS GOMBEL y a la
descapitalizacion sufrida por el demandante, este, mediante comunicacién del 24 de mayo de
2018, notifico a la demandada la decisién de dar por terminada la autorizacion de uso de la

marca “GASMAX”.,

negociacion: i) que la de_man:dada suscribiera un contrato de compraventa de las marcas o ii)
que se suscribiera un contrato de licencia de uso. Afiadis que en la comunicacion otorgd a GAS
GOMBEL un término para pronunciarse al respecto, pues en caso de no acceder a ninguna

férmula de arreglo se entenderia que la demandada ya no estaria autorizada para usar la
marca “GASMAX”. ' '

En atencion a lo anterior, manifestd que en fa comunicacion propuso las siguientes férmulas de

Indico que, vencido el término dispuesto en la comunicacion mencionada (13 de junio de 2016),
la demandada fue renuente a las formulas de arreglo sin proponer solucién relacionada con el
uso de la marca, pero continud usando de manera ilegitima las marcas “GASMAX” para
identificar productos y servicios comprendidos en las clases 4, 35 y 39 de la Clasificacion
Internacional de Niza. ' " - '
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2.  La contestacion de la demanda

Por su parte, GAS GOMBEL alegb que no pudo registrar en el SUi de la Supenntendenma de
Servicios Publicos Domiciliarios ningan nombre mercantil que perteneciera a un tercero, pues
no se permite el traspaso de ese nombre sino a las empresas de servicios publicos
domiciliarios, por lo tanto, lo manifestado por ei demandante relacionado con el uso gratuito de
fa marca es un hecho no oponible a la demandada

Sefiald que la marca de los cilindros se. realiz6 en cumplimiento del registro de la ensefia
mercantil “GASMAX” en la Superintendencia de Servicios Plblicos Domiciliarios, por cuanto asf
lo ordenaba la Resolucién No. 023:-de 2008 de la’CREG.

Preciso que el nombre mercantil estaba dentro de los activos intangibles de GAS GOMBEL por
cuanto en los contratos firmados por GERMAN ALFREDQ ORTIZ CARDENAS en calidad de -

representante legal, se afirmaba que la marca “GASMAX” era propiedad de GAS GOIVIBEL o
una marca registrada de esta.

Manifesté que el demandante oculté a las sociedades interesadas en realizar el préstamo, que
la marca “GASMAX” se habia reglstrado a su nombre, pero que en la debida dlllgenCIa se pudo
establecer que'la demandada cumpha con el reglstro de un nombre ° y una ensefia mercantil en

la Superintendencia de Servicios Pablicos Domiciliarios y que podia identificar ios cilindros de
GAS GOMBEL con la marca “GASIVIAX”

Adujo que los administradores estan obligados a actuar de buena fe y revelar dentro de sus
informes a los accionistas que existia un supuesto derecho de uso otorgado por GERMAN

- ALFREDO ORTIZ CARDENAS a ‘GAS GOMBEL para el uso del nombre mercan’ul sﬂuacron

gue nunca ocurrio.

Indicd que si bien el demandante era representante legal de GAS GOMBEL en febrero de 2012
y su desvmculacuon tuvo lugar el 5 de febrero de 2014, actué como administrador desde el afio

2006 hasta flnales de 2014, es decir ocupaba el cargo de admlmstrador cuando se registraron ‘
Ias marcas.

Expreso que GERMAN ALFREDO ORTIZ CARDENAS actu6 en desmedro de sus acreedores
sustrajo los bienes intangibles a la demandada, autorizé anticipos a su favor, desaparecio de
los lnventarros una canttdad S|gn|flcatwa de gas propano suscribio contratos con sociedades

'_vmcuiadas a el y su familia, que pusieron a GAS GOMBEL en una situacion flnanc:era
'Iamentable

Agregé que, cuando los acreedores notaron que el crédito se encontraba en mora y que la
sociedad era objeto de malos manejos, se procedié a iniciar la ejecucién de la garantia a
efectos de lo cual se retird al demandante y a su familia de los derechos de direccion y manejo
de la demandada y se deSIgno un nuevo representante Iegal

| ‘_.Aclaro que no es CIerto que se mantuviera alguna autonzaclon para el uso de Ias marcas
“GASMAX" a favor de GAS GOMBEL. '

Manifesté que con la propuesta enviada por GERMAN ALFREDO ORTIZ CARDENAS a GAS
GOMBEL relacionada con la licencia o transferencia de la marca “GASMAX”, se-pretendia
acceder a una suma de dinero escandalosa, por cuanto la valoracion que arroj6 e! conjunto total
de los activos, incluido el nombre comercial era “...algo superior a.los $8.500.000.000",

4
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‘mieniras que Ias_:g:retefnsiones del demandante eran de $4.500.000.000, lo cual resuitaba

desproporcionado e implicaba el cierre de la sociedad.

Sefald que no se tiene conocimiento acerca de las condiciones, té’rmino,':_'_ni;.fa forma de
terminacion del contrato de autorizacién verbal que el demandante acordé en cuanto-al uso de
la marca “GASMAX” con GAS GOMBEL, Argumentd que no se encuentra probado el contrato
de autorizacién, por cuanto en los archivos no existe ningun documento, acta de la junta
directiva o de asamblea de accionistas-que conlieve a tal afirmacion.

Anadié que existe una falta de uso de la marca “GASMAX’ registrada para |a clase 4 de Ia
Clasificacion Internacional de Niza y que, adicionalmente, el registro- marcario de la clase 35,
incluye el nombre de GAS GOMBEL y “GASMAX”, por lo tanto, es inherente a la personalidad
juridica de.la demandada. '

Finalmente, indicé que ni GERMAN ALFREDO ORTIZ CARDENAS nij ninguna persona natural

{ O juridica, puede hacer uso de la marca -“GASMAX”, porque para actuar en el mercado del

servicio publico-domiciliario, para la distribucién de gas licuado de.petréleo, se debe tener un

nombre registrado ante la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios. En esa
medida, el nombre "GASMAX” solo puede ser usado por GAS GOMBEL.

CONSIDERACIONES

1. Legitimacion:

De acuerdo con lo establecido en el art. 238 de Ia Decision 486 de 2000 “ef titular de un
derecho protegido en virtud de esta Decisién podra entablar accién ante la autoridad nacional
competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podré actuar contra
quien ejecute actos que manifiesten Ia inminencia de una infraccién (.. )",

En esa medida, quien cuenta con legitimacién dentro de la accién por infraccion de derechos
de propiedad industrial, es el titular de cualquiera de los derechos contemplados dentro de la
Decisién 486 de 2000, razon por la cual, de manera previa a decidir sobre la comisioén de una
infraccion, es preciso verificar la existencia del derecho y su titularidad. '

En el presente proceso, se encuentra acreditado que el sefior GERMAN ALFREDO ORTIZ

CARDENAS es fitular de varias marcas que se encuentran registradas ante la

Superintendencia de Industria y Comercio. Tales derechos de propiedad industrial son los que
se muestran a continuacion: -

MARCA REGISTRO No. | CLASE | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

381770 4 ACEITES Y GRASAS INDUSTRIALES;
LUBRICANTES; - PRODUCTOS PARA
ABSORBER, REGAR Y
CONCENTRAR EL POLVO:
| COMBUSTIBLES ~ (INCLUYENDO
‘GASOLINAS PARA MOTORES) Y
‘MATERIAS DE ALUMBRADO; BUJIAS,
'MECHAS GAS LICUADO - DE
PETROLEQ GLP, :
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514720 35 COMERCIALIZACION, -~ COMPRA,
| VENTA, ~ IMPORTACION wY

EXPORTACION DE )GLP, GAS |
- VEHICULAR. : v _

437751 39 SERVICIOS DE TRANSPORTE, EN
ESPECIAL LOS SERVICIOS DE
TRANSPORTE. . DE . GAS
| COMBUSTIBLE, GASOIL, GASOLINA,
CARBURANTES,  LUBRICANTES,
| GRASAS INDUSTRIALES Y GLP.

Estas marcas, adicionalmente, se encuentran vigentes y en cabeza del demandante, como
quedd claro a través de la respuesta dada por la Superintendencia de Industria y Comercio
- (fl.231 a 233, cdno.6). Es entonces contrario a la realidad, al menos por el momento, que el
demandante carezca ‘de derechos dada la innegable posibilidad de que 'sus marcas sean
canceladas, como se alegd en la excepcion que la demandada denomind “cancelacion por
falta de uso de la marca GASMAX y derecho prioritario a favor de GAS GOMBEL".

Asi, teniendo en cuenta que el demandante es el titular de los signos cuya proteccion se

reclama, es claro que este se encuentra legitimado para plantear la reclamacion contenida en
su demanda. '

1.1. Sobre los cuestionamientos hechos en torno a la titularidad de las marcas y su
validez: : e L

En este punto, es preciso detenerse a fin de realizar una precision, a propésito de la.
excepcién denominada “German Alfredo Ortiz Cardenas ha reconocido que ‘GASMAX” es una
marca registrada (en los términos de la regulacion, de las- empresas de servicio publico
. domiciliario de gas propano) de-Gas Gombel”. Lo anterior; en la medida que dicha excepcion
cuestiona la titularidad del:derecho y por consiguiente la legitimacion. _ :

Al respecto, tiene razon la parte demandada cuando. afirma que en los contratos de
condiciones -uniformes ‘suscritos .por GAS GOMBEL puede ‘leerse 1o siguiente: “Estimado
usuario, recuerde que los cilindros MARCADOS con el simbolo GLP y la marca GAS MAX,
son propiedad de la compafiia GAS GOMBEL S.A. ES.P. (...)". De ello da cuenta la
documental que aparece a folio 111 {cdno.1).

Sin embargo, tal aseveracion, hecha en la documentacién aludida, no es suficiente para
desvirtuar la titularidad .de los derechos de propiedad industrial que a través del presente
proceso se pretenden proteger. :

En efecto, no se puede perder de vista que en materia marcaria se encuentra establecido en
el articulo 154 de la Decisién 486 de 2000 que: ‘el derecho al uso exclusivo de una marca se
adquirira por el registro de 1a.misma ante la respectiva oficina nacional competente”. Razon
" por la cual, quien puede -reputarse fitular dentro del respectivo proceso por infraccion de
derechos de propiedad industiial, es aquella persona, natural o juridica, que aparezca
registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pues es a través de dicho

6
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registro que se adquieren los derechos de exclusiva sobre las. marcas y no por otros medios

- como las afirmaciones hechas en los contratos gue aqui se han traido a colacion.

Sea el momento también para aclarar que el escenario de la accion por infraccién de derechos
de propiedad industrial, no es el destinado para debatir acerca de ia validez o correccion de
los registros marcarios. - - o _ .

En efecto, en accionesjurisdiccionales como fa-presente, el estudio realizado por el juez versa
principalmente sobre el uso de signos distintivos por parte-de terceros a quienes el titular no
ha conferido autorizacion, pues tales usos en esas condiciones constituyen una afrenta a la
exclusividad conferida por las fnarcas’..No-se trata. entonces dediscutir acerca de si las
marcas fueron concedidas con el.cumplimiento de los requisitos legales, o si quien aparece en
el registro es el legitimo fitular; pues 1o es este el escenario de la accién de nulidad ni de Ia
accion reivindicatoria, donde tales aspectos si cobran relevancia. -

Por esta razon, las afirmaciones: hechas en la _contestacion de la ‘demanda, que sugieren
irregularidades en la ~realizaciéon del registro’ de la marca por-una supuesta falta de
autorizacion para tal fin, o unas actuaciones de mala fe en torng 3 I3 adquisicion del intangible,
resultan inanes en el marco de la accion por infraccion de derechos de propiedad industrial.

Puestas de este modo las. cosas, siendo evidente que el sefior GERMAN ALFREDO ORTIZ
CARDENAS si es el titular delas marcas GASMAX”, ‘se procedera con el respectivo andlisis
de fondo acerca de comision de la infraccion. o T

2. Anlisis de la infraccion:
A efectos de establecer Ia posible inffaCciéh__:dQ*lbs derechos de propiedad industrial del sefior

GERMAN ALFREDO ORTIZ CARDENAS, se parte por recordar que de acuerdo con el literal
"d” del articuo 155 de la: Decision 486 de 2000, norma de pertinente aplicacion en este asunto:

Articulo 155.- El registro de una marca confiere a sy titular el derecho de impedir a cualquier
tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

()

d) usar en el.comercio un signo idéntico o similar a fa marca respecito de cualesquiera productos

0 servicios, cuando-tal uso pudiese causar confusion o un riesgo de-asociacién con el titular del
- registro. Tratdndose del uso de un -signo -idéntico’ p. a -productos o servicios idénticos se -
presumira que existe riesgo de confusion; . ... e B

A partir del contenidg,de-.e_sta___no_rma,f'sel_p,un'tu'a,fl'iza,_;que para que se-configure la infraccion del
derecho, es necesario’ establecer: 1) el uso en el comercio, “por. parte dei demandado, del
signo distintivo presuntamente infractor; 2) la similitud o identidad de dicho signo con aquel
qué se encuentra registrado, 3) el riesgo de confusion o de asociacion entre el signo
presuntamente infractor y aquel que se encuentra registrado. Verificados estos elementos,
corresponde proceder con la proteccién del titular. '

2.1. El'uso en el comercio del signo presuntamente infractor:

' Al respecto, ver articulos 155, 238 Decisitn 486 de 2000.
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Tal como lo acreditan las fotografias que aparecen a folios 72,16,73, 71 .(cdno._G), la sociedad
demandada ha hecho uso de la expresion “GASMAX”, entre otras, de la manera en que se
puede apreciar en las imagenes que se muestran a continuacion:
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.;Erl-m_er,ic':_l'o._‘édo, ‘.L'__II.S'Q'_H_é:!_é;ié}(presién “GASMAX” ha tenido lugar en el desarrollo de Ia actividad
cenamiento, manejo, compra, venta, comercializacion,
al por mayor y al detal de gas licuado de petrolec”.

~.econémica ‘consistente en el “alma
suministro, distribucién y transporte




27010 W8

AUTONOMERO. 1800 DE2018 HojaN. 10

2.2. La similitud o identidad de los signos en conflicto:

Una sencilla confrontacion visual.en
conflicto permite-goncluir, sin -dificultad,
continuacion se muestra: -~ .-

los  sighos qt  imomento se encuentran en

que "exist'je"-idént@ad ghtrﬁé los mismos, tal como a

USO INFRACTOR

437751

~Asi, es claro para este Despacho que la parte- accionada, e'nAél desarroflo de su actividad
econémica, hace uso de las tres marcas registradas por GERMAN ALFREDO ORTIZ
CARDENAS; haciendo idéntica reproduccion de las mismas, incluso en el caso de las marcas
de las clases 4 y 39, las cuales son completamente reproducidas dentro de, su_signo aun

. cuando se le haya agregado una leyenda adicional.

2.3. El-riesgo de confusioén o asociacion:

El riesgo de confusion en este caso se ‘encuentra verificado ccn's'uficie:n'cia Si tehem.os en

cuenta que la demandada ha hecho uso de las marcas “GASMAX’ para la prestacion de
servicios idénticos a aquellos registrados bajo las marcas de las clases 35 y 39. -

10
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Lo anterior, si tenemos en cuenta que la demandada presta los servicios de “almacenamiento,
manejo, compra, venta, comercializacion, suministro, distribucion y transporte al por mayor y
al detal de gas licuado de petréleo”. asi como también los servicios de comercializacion de
gas en cilindros, mientras que las marcas registradas amparan los servicios de “transporte, en
especial los servicios de fransporte de gas combustible, gasoil, gasolina, carburantes,
lubricantes, grasas industriales y GLP” (clase 39), asi como los servicios de ‘comercializacion,
compra, venta, importacién y exportacion de GLP, gas vehicular’ (clase 35).

De tal suerte que, en aplicacion del literal “d” del articulo 155 de la Decision 486 de 2000, en
~este caso -debe presumirse que existe riesgo de confusién, pues segun dicha norma
“Traténdose. del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumiré
que existe riesgo de confusion”, y lo cierto es que la demandada no logré desvirtuar esta
presuncién con ninguno de los medios probatorios recaudados en el proceso.

Ahora bien, a la misma conclusién debe llegarse en el caso de Ila marca de productos

registrada en la clase 4. En efecto, de acuerde con las fotografias aportadas, los cilindros en

i

los que se comercializa el gas aparecen marcados con la expresion “GASMAX” como puede
observarse en las siguientes imagenes:

Dicho uso, que resulta ser idéntico a la marca regisirada en la- clase 4, tiene como fin
identificar,_los mismos productos amparados por el registro, que conforme a la respectiva
documenta_l corresponden a “aceifes y grasas industriales; lubricantes; productos para
absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolina para motores) y
materas de alumbrad_o; bujias, mechas gas licuado de petréleo”. Todo ello da lugar a Ia
aplicacion de la presuncion establecida en el literal “d” del articulo 155 Decision 486 de 2000
como antes se explico, la cual, tampoco fue desvirtuada por la demandada.
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En este orden de ideas, se encuentra plenamente acreditado que la demandada infringio los
derechos de propiedad industrial que ostenta el demandante sobre lag marcas que cuentan
con los certificados No. 381770, 437751 y 514720, y asi sera declarado en la parte resolutiva
de esta sentencia. : ' ' o

2.4. Sobre la alegada existencia de un nombre comercial en cabeza de la demandada.

Al momento de ser contestada la demanda, la parte accionada sefialdé que “GASMAX es un
verdadero nombre comercial por cuanto la definicion que trae el articulo 90 de la Decision 486,
determina que se entiende por el mismo a cualquier signo- que identifique a una actividad
econdmica, - una empresa o un establecimiento mercantil”. En estos términos, la accionada
propone una-posible confrontacion entre dos.derechos de propiedad industrial, los derechos
que ostenta la demandante sobre las marcas y el derecho que el demandado aduce tener
sobre un nombre comercial.

Al respecto, es pertinente indicar que acorde con los articulos 190 y 191 de la Decision 486 de
2000, respectivamente: “Se entendera por. nombre comercial cualquier signo que identifique a
una actividad econémica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil” y que “El derecho
exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su_primer uso en el comercio y
termina cuando cese el uso.del nombre o.cesan las actividades. de la empresa o del
establecimiento que lo usa”. (subraya y negrilla-del Despacho). - |

E! nombre comercial ¢orresponde a un derécho de propiedad industrial de gran relevancia en
el escenario del mercado, pues se trata de un intangible cuyo valor: principaimente proviene de
la labor de posicioriamiento: y. explotacion hecha por-el empresario a lo largo del tiempo. En
ese orden de ideas, 1a'Decigion 4  a.pa ) 190 establecio la proteccion
del nombre comercial com identificar una empresa 0 una
actividad econémica, ¢l cual d srotegerse siem uando se use-en el comercio, y que
retina las caracteristicas de ser- un uso -personal, pub co, continuo, real y efectivo pero

mas importante aun, debe tratarse de un primer. .usrd,'fplj:es"d-é;"10 ‘contrario, no contara con-

proteccion dentro del régimen de propiedad industrial. ]

En relaciéon con este tema y de cara: al planteamiento. hecho"en la contestacion de la
demanda, sefialé el Tribunal de -Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 248-1P-2013
que (...) Sila utilizacion personal,.continua, real, e‘f,e;_'cﬁ'\za;_y‘:',pz.’gblic_a{ def nombre comercial ha

sido posterior a la concesion de los derechos: marcarios, éstos tendran prevalencia sobre el

uso del nombre comercial: Quien alegue el uso anterior del-nombre-comercial debera probar
por los medios procesales: al alcance de la justicia naci al, ya sea dentro de la etapa
adminisirativa o en el ambito jurisdiccional que el nombre ha venido. siendo utilizado con
anterioridad (...). : P SR

En el presente cas;;;.i,i-efdéi:a;;'q'etd'ojicog_"laip_.:yeba.dqcumj_,éntai_l}qu'é-_?_fc_ibra, a folic 86 (cdno.1), GAS
GOMBEL reporté ante él Sistema Unico de Informacion de Servicios Publicos Domiciliarios
(SUI) la expresion “GASMAX” el 27 de enero del afio 2009. Por su parte, la primera marca
“GASMAX”, registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio por parte del sefior
‘GERMAN ALFREDO ORTIZ CARDENAS, fue concedida mediante Resolucion de. 30 de junio
- de 2009. - = _ .. ' o

Sin .embargo; no puede afirmarse que la parte demandada. ostente un qetechq"de'hfo_p:ieda;d
~industrial sebre un hombre comercial, pues a pesar de que el reporte ante el SUI es anterior a
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‘la concesién. de la marca, lo cierto es que la accionada no hizo un primer uso de la
expresion GASMAX cémo lo exige la Decisién 486-de 2000. - '

Para sustentar lo anterior, téngase en cuenta que durante el interrogatorio de pgrte rendido
por el representante legal de la demandada, este dej6 claro que el uso en los cilindros de la
- expresion *“GASMAX” por parte de GAS GOMBEL, se remonta al afio 2010 (hora 1:25:55), es
decir, en fecha posterior a aquella en que la marca del demandarite fue concedida. Ademas,
ninguna prueba da cuenta de que GAS GOMBEL haya hecho uso en el comercio de la
expresion “GASMAX” de manera previa a la concesion de la marca y mucho menos que dicho
uso haya sido personal, pablico, continuo, real y efectivo; razones estas suficientes para
afirmar que GAS GOMBEL no es titular de un nombre comercial y por tanto no ostenta un
derecho de propiedad industria! sobre la expresion “GASMAX",

3. La indemnizacién de perjuicios causados con la infraccién de derechos de propiedad
industrial. ' ' ' ' :

Se parte en este punto por anticipar que la pretension principal numero 2.1.7. sera.negada y
ello obliga al estudio de su pretension subsidiaria, esto es, la 2.2.3. La razén. para que sea
negada la pretension radica en que si bien el literal “e” del articuio 241 de la Decision 486 de
2000 establece 1a posibilidad de que sean adjudicados en propiedad al demandante los
productos infractores,  lo cierto es que dicha forma de reparacion debe estar asociada
Idgicamente a alguno de los perjuicios reclamados y demostrados en el proceso. En el
presente caso, ninguna de las pruebas allegadas da cuenta, como se vera mas adelante, de
que el demandante haya sufrido un dafio emergente o un lucro cesante, lo que cierra la
posibilidad de esta adjudicacién, pues no se visualiza ninguna razén por la cual tales bienes
deban entrar al patrimonio del demandante. '

Sobre la base de lo anterior, se procedera entonces al estudio de la pretensién subsidiaria de
la principal negada (2.7.1), la cual corresponde a la contenida en el numeral 2.2.3. de ia
d'_emanda (fl.54, cdno.8). En dicha pretension, el demandante sefialé lo siguiente:

¥

sistema de indemnizacién preestablecida, de conformidad con Jo establecido en el articulo 3 de la
Ley 1648 de 2013, reglamentado por el Decreto 2264 de 2014”

Para resciver sobre esta pretension, sea esta la ocasién de profundizar sobre el tema
referente a la indemnizacion de perjuicios en materia de infraccién de derechos de propiedad
-industrial. Este -gjercicio argumentativo implicara que en esta sentencia se hagan varias
precisiones tedricas acerca de ta) tema, se rememoren algunas posturas sostenidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio y se exponga con detalle la postura que en
adelante este mismo Despacho sostendra. :

3.1. Algunas posturas recientes y relevantes acerca de la indemnizacion de perjuicios

causados con la infraccién de derechos de propiedad industrial.

En sentencia de 15 de junio de 2016 proferida en el expediente No. 20154170623,_ este
Despacho hizo un analisis del articulo 243 de la Decisién 486 de 2000, a fin de precisar sy
conhtenido. La norma dice lo siguiente: -

13
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Articulo 243.- Para efectos de calcular Ja indemnizacién de dafios y perjuicios. se tomara en
cuenta, entre ofros, los criterios siguientes:: - : o :

a) el dafio emergente y el lucro. cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia defa
infraccion, : _

b) el monto de los b'eneﬁcios-o.btenidos por ef infractor como resultado de los actos de infraccion;
0, '

¢) el precio que el infractor habria pagado por cohcepto de _u_né; licencia 'cOntfaCtu'al, teniendo en
cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran
concedido. ' . o

En tal providencia, se explicd que los “criterios” que se encuentran enlistados en la norma

trariscrita corresponden en realidad a tipologias de daiio, razén por la cual, a) dafio -

emergente y lucro cesante, b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor y ¢} el
precio que el infractor habria pagado por concepto de una licencia, son en si mismos dafios
indemnizables en asuntos de propiedad industrial, pues asi lo estableci el legislador
comunitario. ' ' , S ' ' -

Adernas de lo anterior, se dejd claro en aquella sentencia que los mencionados. dafios en todo
caso deben demostrarse, pues de ninguna manera opera sobre ellos algun tipo de presuncion.

La tesis expuesta en el fallo de 15 de junio de 2016 fue reiterada por este Despacho en varias
oportunidades siendo replicada en otros procesos por infraccion de derechos de propiedad
industrial. Sin embargo, en sentencia de 1 de octubre de 2018 proferida dentro del
expediente 2018-101291 se afirmé que “la infraccién a un derecho de.propiedad intelectual,
como lo seria el ejercido sobre una marca, causa per se un dafio” y se agregd que en aquel
‘puntua! caso la- demandante sufri6 un dafio “consistente en el atentado a las facultades
exclusivas .que tenia para. controlar la explotacion de sus. marcas y beneficiarse

patrimonialmente de estas, como hubiera sido en caso de que hubiera concedido una licencia .

de uso a la hoy infractora, lo cual, evidentemente no fue posible por la conducta ilegal por la
cual se usurparon las marcas de la demandante”. Dicho lo anterior, -el juez procedio6 a la
cuantificacion del dafo con base en el sistema de indemnizaciones preestablecidas.

Esta tesis, fue rapidamente reévaluada en sentencia de 9 de octubre de 2018 proferida
dentro del expediente No. 2015-298997, en la que este Despacho hizo varias ‘precisiones
teéricas, para lo cual explico que no se puede confundir la infraccion del derecho con las
consecuencias derivadas-de dicha.infraccion, pues son estas Ultimas, y no la primera, las
indemnizables. También se afirmé alli que, de conformidad con lo establecide en el articulo
167 del C.G.P., quien alegue haber sufrido un dafio como qonse’cu_e_ncia de una infraccién
debe demostrar que lo suffid, pues solo asi se le podrd reconocer una indemnizacion.
Finalmente, se advirtid que en la legislacién colombiana, no existe ninguna norma que
establezca una presuncion de dafios derivados. de la infraccién de derechos de propiedad
industrial o una norma que releve al demandante de dicha prueba dentro del proceso; de tal

. suerte que el solo hecho, de la infraccion no debe. llevar a asumir o a presumir que se ha
causado un dafio. : . S L N

Finalmente en sentencia de 12 de diciembre de 2018 proferida dentro del expedienté No.
2016-240789 se avanzé .en el entendimiento sobre los dafios y perjuicios causados’con la
infraccion de derechos de propiedad industrial. En esta oportunidad, se hizo una
diferenciacién entre el concepto de dafio y el concepto de perjuicio y se delimitd el-tontenido
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de cada uno de ellos. Es importante resaltar que alli se reiterd la fundamen'ta! idea de la
necesidad de demostracion tanto del dafio como del perjuicio, puesto que ninguna norma
avala la.posibilidad de su presuncion. :

3.2. La'ébtuai péstura en esta materia a partir de la presente sentencia.

Tal como se anuncié, se procederd en esta sentencia a concretar la postura que en adelante

se sostendra dentro de los procesos por infraccién de derechos de propiedad industrial.

Con este fm es importante partir del pertinente contenido del fallo de 12 de diciembre de
2018 en lo que respecta a la necesaria diferencia que se debe hacer entre los conceptos de
“dafio” y “perjuicio”, ~ ' '

3.2.1. ‘El dafio:

Sobre este concepto la Corte Suprema de Justicia ha explicado que consiste en “Ja
vulneracion de un interés tutelado por el ordenamiento legal, a consecuencia de una accion u
omision humana, que repercute en una lesion a bienes como el patrimonio o Ia integridad
personal, y frente al cual se impone una reaccién a manera de reparacion o, al menos, de

satisfaccion o consuelo cuando no es posible conseguir la desapaﬁcién del agravio.”

Al ser aplicada la anterior definicién a los procesos por infraccion de derechos de propiedad
industrial, debe afirmarse que en esta materia el dafio se ve materializado en Ia infraccién del
derecho de propiedad industrial, esto es, en Ia vulneracién de las prerrogativas exclusivas que
ostenta el titular. lo anterior en tanto que el uso no autorizado constituye una afrenta a Ia

exclusividad que confieren las normas contenidas en la Decision 486 de 2000.
3.2.2. El perjuicio:

Respecto al perjuicio, este es definido por la Corte Suprema de Justicia como “a

consecuencia que se deriva del dafio para la victima del mismo, y la indemnizacion
corresponde al resarcimiento o pago del (...) perjuicio que el dafio ocasions (...)%

En materia de infraccion de derechos de propiedad industrial, el perjuicio corresponde a la
consecuencia derivada de la infraccion, el cual, para que sea indemnizable, debe ser
ro del respectivo proceso, pues es esa la carga de quien lo alega conforme al
art. 167 C.G.P. y porque en materia de propiedad industrial ninguna norma establece una
presuncion que avale la posibilidad de relevarse de tal prueba.

3.2.2.1. El contenido del articulo 243 de la Decision 486 de 2000:

Unido aeste tema, se encuentra el refativo al contenidd del articulo 243 de la Decisién 486 de
2000, eh el cual se establece lo siguiente:” i o

]
Articulo 243.- Para efectos de calcular la indemnizacion de dafios y perjuicios se fomarg en
cuenta, entre otros, los criterios siguientes: I . o o

2C8J, 8C, 6 de abrit de 2001, rad. 5502,
3 dem.
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a) el dafio-emergente y el lucro cesante sufrido por el titular-del derecho. como consecuencia de
la infraccion; . : : :

b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado d'e'io‘fs actoé de infraccién;
0, : .

c) el precio que el infractor habria pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en

cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se
hubieran concedido. ' ' '

Al respecto, si observamos con detenimiento el aludido articulo, podemos encontrar que en su
encabezado se habla acerca de unos criterios para calcular la indemnizacion de dafios y
perjuicios. Dichos “criterios” aparecen separados en tres literales. '

Sin embargo, el primero de ellos hace referencia al dafio emergente y al lucro cesante, lo que
permite concluir que cuando la norma utiliza la palabra “criterios” esté haciendo referencia en
realidad a “tipologias de perjuicios’, pues es evidente que ni el dafio emergente ni el lucro
cesante son una cosa distinta a eflo, como lo deja claro el art. 1614 del Codigo Civil, segun el
cual, “Entiéndase por dafio emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse
cumplido la obligacion o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su
cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia 0 provecho que deja de reportarse a

consecuencia de no haberse cumplido la obligacién, o cumplido imperfectamente, o retardado
su cumplimiento”. )

Partiendo de esa idea, se compadece con la logica concluir que los demas “criterios”
contenidos en los literales “b” y “c’, también corresponden, en realidad, a tipologias de
perjuicio como ocurre con el literal “a”, pues entenderlos de forma distinta restaria sentido a
un listado que, al tener un encabezado comun, deberfa corresponder a lo mismo. Por tanto,
los beneficios obtenidos por el infractor, asi como el valor de una licencia hipotética, son en si
mismos perjuicios indemnizables en asuntos de especial relevancia como los que tienen que
ver con la proteccion de la propiedad indusirial, los cuales, aunque resultan disimiles a los que-
ordinafiamente se conocen, lo cierto es que el legislador fue quien establecio estas especiales
categorias. - ' : ‘

Valga finalizar este punto dejando claro que el listado del articulo 243 no es limitado, pues asf
lo dispone su encabezado, de tal manera que es posible solicitar y ordenar la indemnizacion
de perjuicios diferentes a los que alll aparecen. - - S

3.2.3. La cuantificacién de los perjuicios causados con la infraccién de deréchos de
propiedad industrial: = . o

~ Verificada la_existencia de un perjuicio dentro del respectivo .proceso, siguiendo los
lineamientos antes establecidos, resta tnicamente proceder a su cuantificacion. Para ello, el
titular del derecho cuenta con las posibilidades que se exponen a renglén seguido: '

3.2.3.1. El juramento estimatorio:

Una primera posibilidad con la que cuenta el titular demandante, proviene d'el_'éfc')digo Genérél
del Proceso, especificamente del articulo 206 en el que se establece lo siguiente: o
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- Articulo 206. - Juramento estimatorio. Quien prefenda. el - reconocimiento- .de : una
indemnizacion, compensacién o el pago de frutos o mejoras, debera estimario razonadamente
‘bajo juramento. en -la demanda o -peticién correspondients, discriminando cada uno de sus
 conceptos. Dicho juramento hara prueba de su monto. mientras su cuantfa no sea objetada por
la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo sé considerard la objecidn que
- especifique razonadamente Ia inexactitud que se le atribuya a la estimacion. ‘

Asi, si el dema“qdénte opta por este sistema, debera estimar razonadamente en su demanda
la cuantia de los perjuicios que reclama, la cual se entendera demostrada si no es objetada
oportuna y adecuadamente por el presunto infractor. Por el contrario, si es objetada, el
demandante debera demostrar la cuantia de los perjuicios haciendo uso dé los medios de
prueba que estan disponibles en el mismo Cddigo General del Proceso.

3.2.3.2. El?ié_tema de indemnizaciones preestablecidas:

2015, normas que establecieron el régimen de indemnizaciones preestablecidas, aplicable a.
asuntos relativos a la infraccion de marcas. '

| La segundg'posibirl_i_dad proviene de la ley 1648 de 2013 reglamentada po_r' el Decreto 1074 de

De acuerdo. con este régimen (.-.) se entendera que si el demandante al momento de la
presentacion de la demanda opta por el sistema de indemnizacion preestablecida, no tendra

‘que probar la cuantia de los dafios y perjuicios causados por la infraccion (...)" (art. 222211,

Decreto 1074 de 2015).

En esa me'dida, el titular de una marca que se acoja a este sistema, queda relevado de
demostrar la cuantia de los perjuicios, la cual se sujeta a la tasacion hecha. por el juez
siguiendo para ello los fineamientos que aparecen en el articulo 2.2.2.21.2. del Decreto 1074
de 2015. ' " '

'3.3. La indemnizacién de perjuicios en el caso concreto:

ocasion de la infraccién son, el dafio emergente, lucro cesante y el precio que el infractor
habria pagado por concepto de una licencia contractual. '

Al ser subsanada la demanda, la parte accionante precisé que los perjuicios reclamados con

i 3.3.1. Daﬁof_ emergente y lucro cesante:

En relacion con estas tipologias de perjuicio basta sefialar que no se encuentran demostradas

'dentro,_del_expedie_n_t_e.__ En efecto, ninguna de las pruebas da cuenta de la pérdida sufrida y

asumida por el demandante debido al uso no autorizado de sus marcas (dafio emergente). De

otro lado, brilla por su ausencia la prueba sobre los ingresos dejados de percibir debido al uso
infractor llevado a cabo por la demandada (lucro cesante), de hecho, dificiimente ello podria
ocurrir si consideramos el hecho de que la demandante como persona natural no presta los
mismos servicios que presta GAS GOMBEL en el mercado. Sobre la base de lo anterior, esos
perjuicios no seran reconocidos. | | |

0 3.3.2. El precio'qu_e el infractor habrié_pagado por concepto de Una_licencia contractual:

En el presente proceso se encuentra plenamente demostrada esta tipologia de perjuicio. Lo
dicho, teniendo en cuenta que conforme a la carta que obra a folio 213 (cdno.5) el
demandante, a través de apoderado, manifests a_la;d'emandada su intencion de no
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concederie autorizacién para el uso de las marcas “GASMAX”, cuestion-que se haria efectiva
a partir del dia 13 de‘junio de 2016. En -consecuencia, estad acreditado que la demandada
carecia expresamente de autorizacion para el uso de las marcas “GASMAX” lo que da lugar a
la configuracion del perjuicio contemplado en el literal “c” del articulo 243 de la Decision 486
de 2000. ' IR A

3.3.3. La cuantificacioén del perjuicio:

Para efectos de la cuantificacién del perjuicio se procedera a dar aplicacién al sistema de
indemnizaciones preestablecidas, pues a este se acogié la demandante. !

Con este fin, se recueida que conforme el articulo 2.2.2.21.2. del Decreto 1074 de 2015 “En
caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha

indemnizacion sera equivalente a un minimo de tres'(3) salarios minimos legales mensuales -

vigentes y hasta un méximo de cien (1 00) salarios minimos legales mensuales vigentes, por
cada marca infringida. Esta suma podra incrementarse hasta en doscientos (200) salarios
minimos legales mensuales vigentes cuando la marca infringida haya sido declarada como
notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro Ia vida o la salud
de las personas y/o se identifique Ia reincidencia de la infraccion respecto de la marca.

Asi mismo, el paragrafo de la referida norma indica que “Para cada caso particular el juez
ponderara y declararé en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnizacién
teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duracién de la
infraccion, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extension geogréfica.”

Partiendo de la anterior norma, el Despacho hace las siguientes consideraciones a efectos de
determinar la cuantia de la' indemnizacion: | B

1. En primer lugar, como se expuso a lo largo de esta providencia, la infraccion tuvo lugar
sobre tres marcas. o ' o B '

2. Esta infraccion ‘se prolongé al menos hasta el afio 2017 segin !o‘éx‘pus’o‘ la demandada
‘durante su interrogatorio de parte. : ' o o :

3. Como qued6 expuesto en el analisis hecho de las pruebas a lo largo de esta p'royidenc"ia, el
uso no autorizado de los signos se presenté a través de diferentes medios, como la pagina en
internet, cilindros, camiones y publicidad. -

4. Segun 16 dicho por la demandada durante el interrogatorio de parte, para la fecha en que

rindi6 la declaracion, al menos el 40% de los cilindros alin se ericontraban marcatios con la

expresion “GASMAX”.

De acuerdo con las anteriores consideraciones y con fundamento en el articulo 2.2:2.21.2. del
Decreto 1074 de 2015 el demandado serd condenado a pagar a la demandante, a titulo de
indemnizacion, la suma de ochenta (80) salarios minimos legales mensuales vigentes’ por
_cada una de las marcas infringidas, para un total de 240 salarios minimos legales mensuales
vigentes, que ‘equivalen a la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS ($187.498.080). - ° |

' Para finalizar este aparte sobre los perjuicios, ‘adviértase que la indemnizacion tiene lugar en
este tipo de procesos por habilitacién expresa del articulo 241 de la Decision 486 de 2000, sin
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que en ella se establezca como requisito la constitucion .en. mora del infractor que ia
demandada eché de menos en la excepcién denominada ‘ausencia de requerimiento para la
constitucién en mora”.

Agencias en derecho

Finalmente, en cumplimiento de lo previsto en los articulos 365 y 366, numeral 3° del Cédigo
General del Proceso, este Despacho fijara las agencias en derecho correspondientes a [a
primera instancia del proceso a cargo de la demandada. Para esto se tendran en cuenta las
tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo 1887 del 26
de junio del 2003, norma aplicable a este caso teniendo en cuenta que su fecha de inicio fue
ef 15 de julio de 2016 (fl. 45, cdno.1). Especificamente se dara aplicacion al numeral 1.3., _
segun el cual se fija como cifra de las agencias Hasta ef veinte por ciento (20%}) del valor de
fas pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. En este caso de las reconocidas.

Asi, se reconocera a favor de la demandante el equivatente al 20% de las pretensiones
reconocidas, esto es, la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS ($37.499.616).

Sobre la base de las consideraciones expuestas a lo largo de esta providencia, seran
acogidas las pretensiones de la demanda, aunque de manera parcial. Sobre el punto, se
advierte que las pretensiones 2.1.4. y 2.1.5. no seran acogidas por cuanto el objeto de
discusién de este proceso no estuvo asociado a la solicitud de registros marcarios ante la
oficina nacional competente sino sobre la infraccion derivada del uso no autorizado de marcas
registradas. De otro lado, la pretensién 2.1.6. no sera acogida debido a su caracter genérico,
pues en ella se pide ordenar al demandado abstenerse de actuar contra la ley, pero sin
ninguna particularidad asociada a los hechos de este proceso. Finalmente sera negada la
pretension 2.1.7. pero en reemplazo de ella sera acogida su pretension subsidiaria, esto es, la
2.2.3. conforme a o establecido en lineas anteriores,

En mérito de lo expuesto, el Asesor asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales
de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales
conferidas por el Cadigo General del proceso, administrando justicia en nombre de la
Republica de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR qué GAS GOMBEL S.A. E.S.P. infringi6 los derechos de propiedad
industrial que ostenta GERMAN ALFREDO ORTIZ CARDENAS sobre las marcas “‘GASMAX”
registradas en las clases 4, 35 y 39 de la Clasificacién Internacional de Niza cuyos certificados
son los No. 381770, 514720 y 437751 respectivamente, de conformidad con lo expuesto en Ia

- parte motiva de esta providencia.

. SEGUNDO: ORDENAR a GAS GOMBEL S.A. E.S.P. abstenerse de manera inmediata de
-usar la expresion “GASMAX” para identificar productos y/o servicios para los que fue

registrada la marca del demandante, comprendidos en las clases 4, 35y 39 de la Clasificacion

Internacional de Niza.

j. TERCER"O_::OR_E_N,AR a GAS GOMBEL S.A. E.S.P. suprimir de manera inmediata el uso de

la expresion “GASMAX” de las envolturas, embalajes, vehiculos, sitios web, papeleria o
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cualquier medio empleado para identificar productos y servicios contemplados en las clases 4
35 y 39 de la Clasificacion Internacional de Niza.

CUARTO: CONDENAR a GAS GOMBEL S.A. E.S.P. a pagar a favor de GERMAN
ALFREDO ORTiZ CARDENAS la suma equivalente a 240 salarios minimos legales
mensuales vigentes, es decir la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS ($187. 498 080), a titulo de
indemnizacidn de perjuicios. _ _

Esta suma debera ser pagada dentro de los 30 dias s:gmentes ala notlf camon de la presente
providencia.

QUINTO: NEGAR las demas pretensiones de la demanda.
SEXTO: CONDENAR én costas a GAS GOMBEL S.A. Para el efecto s fija por concepto de
agencias en derecho la suma de TREINTA 'Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS

NOVENTA.Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DlECISEIS PESOS ($37. 499.616) los cuales
debera pagar Ia demandada a favor de GERMAN ALFREDO ORTIZ CARDENAS.

NOTIFIQUESE,

~ Lnduitra y Comercly
SUPERIRTENDENCIA

Despatha dai Suparintendenta de Industria y Cumtrcln ;
: L Grupede Trebajo de Campatencia -
Deslenl ¥ Propiedad indusmai

De conformldad con to estahlecido en ﬁ'l art 285 gul c .1
: el presente auto se nouﬁcé por Estado No
De Facha: ] .

B L GERMAN.GALVIS RAMFRE
| . Secretario Ad Hae ")
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