TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA DE DECISION CIVIL

Bogota, D.C., doce de febrero de dos mil dieciséis

Magistrado Ponente: German Valenzuela Valbuena

Radicado: 1100 1319 9001 2013 45930 02

Procedencia: Superintendencia de Industria v Comercio
Proceso: Crystal S.A.8. vs. MB Tech de Colombia S.A.S.
Asunto: Apelacién Sentencia .

Aprobacion: Sala N° 4 — 27 enero /2016 .

Decisidn: Confirma

Se resuelve el recurso de apelacion interpuesto por la parte demandante

contra la sentencia de 29 de mayo de 2014.

ANTECEDENTES

1. Crystal S.A.S. demand6 a MB Tech de Colombia S.A.S., con el fin de
que se declarara que ha infringido los derechos de propiedad intelectual
de la sociedad demandante y, en consecuencia, se le ordene cesar de
forma = inmediata y definitiva la importacién, manufactura,
comercializacidn, distribucion y promocién de los productos y/o
servicios identificados con las expresiones “Mundo Blanco” o
“Uniformes Mundo Blanco”, asi como el retiro y destruccién de los
bienes actualmente ofrecidos en el mercado,. porque ‘“resultan
similarmente confundibles con las marcas notorias PUNTO BLANCO
registradas a norhbre de CRYSTAL S.A.S.”.

2. La demanda tiene fundamento en los hechos que asf se sintetizan:

a) Crystal S.A.S. tiene como objeto social “la fabricacion de
articulos de punto y ganchillo” es decir, la “confeccicn de prendas de

vestir”, y es titular de varios registros marcarios.
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b) El Consejo de Estado y la Direccidn de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio, han reconocido la notoriedad
de la marca “Punto Blanco”, para identificar prendas de vestir, durante el
periodo comprendido entre 2001 y 2012, tanto asi, que la primera anuld
la inscripcion de la marca “Mundo Blanco” de propiedad de la
accionada, y la segunda sus registros marcarios, al presentar “similitudes
ortogrdficas, fonéticas y conceptuales, asi como conexion competifiva
entre los productos y servicios que identifican (...), por lo que generan

riesgo de confusion (...} en el mercado”.

c) MB Tech de Colombia S.A.S. “produce, ofrece, comercializa y
vende” en sus establecimientos de comercio, ropa con la expresion
“Mundo Blanco”, la cual coincide “con las marcas previamente
canceladas por la Superintendencia de Industria y Comercio, con base

en el cardcter notorio de las marcas ‘Punto Blanco’”.

d) El uso en el mercado de la locucion “Mundo Blanco”, por parte
de la demandada, “comstituye una clara infraccién a los registros
vdlidamente obtenidos” por la actora respecto a la marca “Punto
- Blanco”, “para distinguir productos y servicios de las clases 35 y 25 de

la Clasificacion Internacional de Niza”.

3. La convocada se opuso a las pretensiones y formul6 las excepciones
que denominéd: “inexistencia en la actualidad de la notoriedad de la
marca Punto Blanco invocada por la sociedad demandante”, “no existe
renuencia de la sociedad MB Tech Colombia S.A.S. en dejar de utilizar
~la marca ‘Mundo Blanco’ para distinguir los productos comprendidos en
las clases 25 y 35 Internacional”, “La sociedad MB Tech de Colombia
ha actuado de buena fe en todas sus actuaciones y su intencion no ha

sido la de lesionar o contravenir derechos ajenos”,y “no similitud entre
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las marcas Punto Blanco y Uniformes Mundo Blanco (Mixta), ni

induccion en error al piblico consumidor”.

4, Culminada la fase probatoria, las partes alegaron de conclusion.

La parte demandante manifesté que habia quedado demostrado que MB
Tech de Colombia no ostentaba derecho alguno para utilizar en el trafico
juridico la expresion que resulta confundible con la marca Punto Blanco,
situaciéon que en su sentir se hacia patente con la serie de
pronunciamientos judiciales y administrativos que han cancelado el

registro de marcas que contiene la expresion Mundo Blanco.

La parte convocada expresdé que Luz Marina Vargas no habia sido
renuente a acatar la determinacion del Consejo de Estado relativamente a
la marca Mundo Blanco, habida cuenta que solo tuvo conocimiento de la
misma en 2011, siendo de notar que en 2008 habia solicitado otro
registro marcario que la legitimé a utilizar la mentada marca, sin que
entonces pudiera vaticinar la decisién que a la postre se adoptd por el
contencioso administrativo, sentencia que por lo demés no se puede
generalizar para los registros marcarios que se otorgaron con

posterioridad.
EL FALLO IMPUGNADO

Resolvié “Declarar que MB Tech de Colombia S.A.S. incurrié en la
infraccion contenida en los literales a) v e) del articulo 155 de kz
Decision 486 de 2000 (...)”. Y por consiguiente, dispuso la cesacién
inmediata y definitiva de los actos constitutivos de infraccién, ademas de
la prohibicién “de importar, manufacturar, ofrecer, distribuir y

promocionar” productos y/o servicios con las expresiones “Mundo

23
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Blanco” o “Uniformes Mundo Blanco”, y ordend el retiro y destruccion

de los bienes que actualmente se comercialicen con dichas locuciones.

Para llegar a esas determinaciones establecié que ni la sociedad
convocada ni quien ha fungido como su representante legal (Luz Marina
Vargas) tenian para la fecha de la presentacion de la demanda la
titularidad de la marca Mundo Blanco para identificar productos de las
clases 25 y 35 de la Clasificacién internacional de Niza, por lo que era
menester analizar las conductas de la MB Tech de Colombia a fin de
determinar si existid o no una infraccion a las normas comunitarias que
establecen el régimen de proteccion de los derechos de propiedad

industrial.

Asi, a propbésito de la infraccién contenida en la letra a) del articulo 155
de la Decision 486 de 2000, concluyé que la marca registrada Punto
Blanco es similar a Mundo Blanco, determinacion que sustentd en unas
Resoluciones éxpedidas en 2013 por la Divisién de Signos Distintivos de
la Superintendencia por medio de las cuales se reconocid la condicién de
notoria de la marca Punto Blanco y, ademds, se determind que la
expresion Mundo Blanco era similar y confundible con aquella por varias
razones, similitud que no fue desvirtuada en este proceso. Afiadio que la
situacion descrita no variaba por el hecho de que se haya agregado a la
expresién Mundo Blanco la palabra Uniformes, pues con esta Gltima no
se le agregaba a la marca cuestionada ningin elemento distintivo. Para

finalizar, encontré demostrado que la sociedad demandada utilizd

efectivamente la marca Mundo Blanco para identificar los productos para

los cuales esta protegida la marca Punto Blanco.

Y concluyé asimismo que se configur6 infraccion contenida en la letra e)
del articulo 155 de la Decisién 486 de 2000, en tanto que se establecié

que la marca Punto Blanco tuvo carcter notorio entre enero de 2001 y

| %_ |
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diciembre de 2010. Acotd que a pesar de que no existia prueba de que
con posterioridad la marca de marras ostentara tal condicidn, ello no tenia
incidencia en dicha conclusién en la medida en que la utilizacion por
parte de la sociedad demandada de la expresion Mundo Blanco venia
ejecuténdos-e mucho antes del 2010, configurando entonces la susodicha

infraccion.

Por otra parte, sefialé que la existencia de un derecho marcario a nombre
de Luz Marina Vargas, no legitimaba a la sociedad demandada a utilizar
dicha marca en el mercado. Y para finalizar, concluyé que no se
demostré que con anterioridad al registro de la marca Punto Blanco
(2001), la sociedad demandada ya hubiera utilizado como nombre

comercial la expresién Mundo Blanco.
LA APELACION

1. Manifiesta el recurrente que la sociedad demandante, tal y como lo
reconocié su Director de asuntos legales, no manufactura, comercializa,
distribuye o promociona ropa de trabajo para las personas que laboran en
el sector de la salud, que es a lo que se dedica la sociedad demandada, la

cual, como lo manifestd en el interrogatorio su Gerente general, se
especializa en la linea de uniformes para el area de la salud, la linea
estética y de servicios generales, asi como en hoteleria y servicios de

¢

cocina. Por lo anterior, no comparte la posicion del a quo, ya que “...la
prueba que obra en el expediente corresponde a un uniforme médico que
si bien se identifica con la marca Uniformes Mundo Blanco, no guarda
correspondencia con los productos que fabrica o comercializa la
xls*ociedad démandante, pues (...) NO SE DEDICA A LA FABRICACION

DE UNIFORMES”.

20
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Por ende, cuestiona que se le estén aplicando sanciones “...por haber

colocado una marca en unos productos que la sociedad demandante
nunca ha fabricado ni comercializado en el mercado”, de manera que no
era procedente concluir que la empresa convocada infringid el supuesto
contemplado en la letra a) del articulo 155 de la Decision 486 de 2000
relativamente a los productos de la compafiia demandante, “...debide a
que los productos protegidos por la marca Punto Blanco corresponde
exclusivamente a "Vestidos, calzado y sombreria’”, siendo de notar que
“...dentro de la clase 25 no se indica el nomenclator de uniformes —
respecto de los cuales mi poderdante ha utilizado la expresion MUNDQO
BLANCO-, como tampoco la sociedad demandante fabrica (sic) o
comercializa esta ultima clase de productos”. A ello agrega que no se
demostré que la demandada haya utilizado la expresion Mundo Blanco
para identificar productos similares a los que fabrica su contraparte; de
modo que en términos generales, la sancién impuesta rifie con el
principio de especialidad en materia marcaria, el cual se erige como un
limite al derecho de exclusividad, cual lo tiene establecido la
Superintendencia de Industria y el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.

De otra parte, asevera el recurrente que de cara a la similitud de las
marcas en conflicto, y la ausencia de prueba de un hecho contrario, la
propia Superintendencia ha manifestado en diferentes Resoluciones que
el vocablo Blanco es un término de uso comuin para distinguir productos
de la referida clase. Es mads, afiade que la Direccion de Signos Distintivos
ha concedido diversas marcas a personas diferentes a la demandada que

incluyen el aludido vocablo para identificar productos de la clase 25.

2. A proposito de la infraccion de la letra e) del articulo 155 de la

Decision 486 de 2000, manifiesta el recurrente que el a quo incurri6 en
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una flagrante inconsistencia, pues adujo que no existia prueba que
demostrara la notoriedad de la marca de propiedad de la demandante con
posterioridad a diciembre de 2010, y sin embargo declaré a la empresa
demandada como infractora, olvidando que en el texto de la demanda se
explicitd que las infracciones marcarias se habrian cometido a partir de
enero de 2013. Agrega que con esta determinacion la Superintendencia
también desconoce pronunciamientos suyos anteriores, en los que de
manera categorica conciuia que no podia reconocerse notoriedad a la

marca mas alla de diciembre de 2010,

3. De otra parte, estima el recurrente que se encuentra demostrada la
utilizacion del nombre comercial Mundo Blanco por lo menos desde
1982. Al respecto, manifiesta que con la demanda se allegd un avalio
comercial realizado en el afio 2002, que da cuenta que desde 1987
funciona en el tercer piso del inmueble de propiedad de Luz Marina
Vargas un taller de confeccion, avaliio al cual se anexd una fotografia de
la fachada del solar en la que puede apreciarse la utilizacion de un signo
con la expresion Mundo Blanco para identificar el establecimiento de
comercio, signo que es el mismo que registré a la sazon en la
Superintendencia de Industria en el afio 2001. Agrega que la informacién
contenida en el mencionado avalio coincide con los contenidos
relacionados con el negocio de la empresa demandada que en su

momento publicaron diferentes medios de comunicacion.

4. Y en atencion a la naturaleza, duracion y desarrollo del proceso se

manifiesta inconforme con la cuantia de las agencias en derecho.

5. Esta Corporacion solicité al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina la interpretacion prejudicial de algunas disposiciones de la
Decision 486 de la dicha comunidad con relevancia para el presente

proceso. En su pronunciamiento se refirio, entre otras cosas, al derecho al
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uso exclusivo de las marcas y al uso no consentido como fundamento de
la accién por infraceidn, de la que expuso sus caracteristicas. También se
refirid al riesgo de confusién y a los criterios que han sido desarrollados
para realizar la comparacién de los signos distintivos, como a la

proteccidn y prueba de una marca notoria (fs. 53-82, c. 8).

CONSIDERACIONES

1. La situacién que origina la controversia en este caso es la utilizacion
por parte de la demandada de la expresion Mundo Blanco para distinguir
sus productos en el mercado. La Superintendencia establecié que MB
Tech de Colombia como Luz Marina Vargas, quien ha fungido como su
represéntante legal, no tenian al momento del ejercicio de esta accién
derechos marcarios sobre la expresion de marras, concluyendo enseguida
que el uso de la misma implicaba la vulneracién de la marca Punto
. Blanco que reivindica la demandante, para lo cual se basod
fundamentalmente en decisiones pretéritas emanadas de la misma
Superintendencia en las que habia -detenninédo que no era viable la

coexistencia en el mercado de las expresiones Mundo Blanco y Punto

Blanco.

1.1. Sobre la disputa en cuestion, hay que decir que aunque el a quo sélo
hizo énfasis en el contenido de las Resoluciones 1153 y 1154 de 2013
(con mayor detalle infra 1.2]), el debate se remonta por lo menos a 2002,
época en la que la Luz Marina Vargas solicitd y obtuvo el registro de la
marca Mundo Blanco. En aquella época se denegd la oposicion que en su
momento formulé Crystal S.A. -aqui demandante-, quien luego de agotar
infructuosamente la via gubernativa demandé las Resoluciones 20235,
31468 y 38233 de 2002, obteniendo decision favorable del Consejo de

Estado que en sentencia de /7 de noviembre de 2010 declard la nulidad
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de las mentadas Resoluciones, ordenando la consecuente cancelacion de

los registros marcarios que figuraban a nombre de Luz Marina Vargas.

Una sintesis del fundamento de la decisién se encuentra en la sentencia
misma, eln donde el Consejo de Estado manifestd: “En este orden de
ideas, las semejanzas observadas [con respecto a los aspectos
ortograficos y fonéticos] en la denominacion del signo mixto “MUNDO
BLANCOQ?” frente al previamente registrado, ademds, la conexion
competitiva de sus productos y la notoriedad de la marca “PUNTO
BLANCQO?”, no permiten que las mismas coexistan en el mercado de los
productos de la clase 25 Internacional, ya que la primera de ellas puede

s r 3 » " r 3 + .UI
generar confusion directa e indirecta al publico consumidor ™.

1.2. En el interin, esto es, en el tiempo que trascurrié entre la demanda de
nulidad y la decisiéon del Consejo de Estado, de nuevo Luz Marina
Vargas “en calidad de persona natural” (f. 126 y ss. c. 2 y 39 c. 4)
solicitd el registro de la marca “mundoblanco” -que presenta disefio
grafico diferente al de la marca cuyo registro estaba demandado en
nulidad (v. p.ej. fl. 59 vto. ¢. 1 y fl. 50 c. 4)-. La Superintendencia de
Industria concedi6 sendos registros de la marca para identificar productos
de las clases 25 y 35. Crystal S.A. solicité la cancelacién de esos
registros por notoriedad de su marca, peticiones que fueron denegadas en
un primer momento (Res. 08407 y 10718 de 2012 [fls. 67-76 c.1]).
Empero, la aqui demandante obtuvo esta vez decisién favorable tras
interponer los recursos de la via gubernativa; fue asi que mediante las
Resoluciones 1153 y 1154 ambas del 28 enero de 2013 (ls. 57-76. c.1),
la Superintendencia accedié a la cancelacion de los aludidos registros.
Para tal efecto, realiz6 una comparacién de las marcas en disputa

concluyendo que “...existen evidentes semejanzas ortogrdficas entre los

! La sentencia fue aportadas por la parte demandada al pronunciarse sobre la demanda. Cfr. fls. 39-71
c4. .
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conjuntos confrontados, derivadas de la utilizacidn comiin de la palab?a
BLANCO, asi como también existen similitudes de orden conceptual.
Adicionalmente los signos .conﬁontados amparan los mismos productos,
circunstancias que refuerzan la idea de que su coexistencia en el
mercado acarrearia riesgo de asociacion”, pues el consumidor
“...podria pensar que MUNDO BLANCO es una marca que distingue
una nueva linea de los productos identificados por la marca PUNTO
BLANCO previamente registrada” (Res. 00001153 de 28 de enero de
2013). Similares consideraciones utilizo para cancelar el otro registro

marcario.

1.3. Por Gltimo, la sociedad demandada (ya no Luz Marina Vargas)
solicitd en 2012 el registro de la marca mixta “uniformes mundo blanco”
para identificar productos de la clase 25 y 35. Publicados los extractos
correspondientes, Crystal S.A. formulé sendas oposiciones con
fundamento en las letras a)} y h) del articulo 135 de la Decisién 486 de la

Comunidad Andina. Realizado el examen de  registrabilidad, la

Superintendencia concluyd (Res. 29999 de 2013 [f. 81 c.1]) que los

signos presentaban similitudes en el campo visual, auditivo, fonético y
semejanza conceptual que imposibilitan su diferenciacion por parte del
consumidor, “quien podria pensar que el signo solicitado (...) forma
parte de la familia de marcas de la sociedad Fabrica de calcetines
Cristal S.A.”, maxime cuando los productos de una y otra empresa se
relacionaban porque comparten los mismos canales de comercializacién
y distribucién. Declaré asimismo que no era posible acceder al registro
en atencion al cardcter notorio que ostenta la marca de la compafiia
opositora. A idéntica motivacion recurrio para denegar el registro de la
marca Uniformes Mundo Blanco para identificar productos de la clase 35

de la clasificacion internacional de Niza (Res. 10191 de 2013 [f. 105
c.1]).
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2. Estos antecedentes son indispensables para que la Sala pueda poner en
evidencia, cual concluyéra el a quo, que la parte demandada no ha eétado
amparada en ningun derecho de propiedad industrial para utilizar las
expresiones Mundo Blanco ylo Uniformes Mundo Blanco, pues la
primera fue cancelada como marca en dos oportunidades y la segunda
expresion no llegd a constituirse en derecho marcario precisamente,
como se vio, ante la existencia de un signo distintivo otorgado con
anterioridad (Punto Blanéo), signo con respecto al cual tanto el Consejo
de Estado como la Superintendencia determinaron que su comparacion
con la pretendida marca arrojaba una serie de similitudes que iban desde
las que emanan de sus textos (e.g. identidad fonética y gramatical), hasta
la proximidad y/o complementariedad entre los productos que las mismas
identifican y sus canales de comercializacién, circunstancias que en su
conjunto hacian inconveniente su coeXistencia en un mismo mercado, por
lo cual otorgaron proteccion a la marca mas antigua que, por lo demds, en

todos esos escenarios demostré la condicién de ser notoria.

3. En la apelacion, el recurrente menciona ciertas circunstancias que en
su sentir desdicen de la confundibilidad de las marcas, abogando por que
este Tribunal acoja por tesis que ambas pueden coexistir en el mercado
en tanto que una y otra empresa y, desde luego, los productos que
fabrican y comercializan, apuntan a un segmento diferente del mercado,
De hecho, a su juicio ni siquiera existe semejanza entre las expresiones
Uniformes Mundo Blanco y Punto Blanco, amén que la aqui demandada
tiene mejor derecho para explotar comercialmente la expresion Mundo
Blanco porque desde 1982 la ha utilizado para distinguir su actividad

comercial.
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Sin embargo, escapa de la competencia dé la Sala pronunciarse sobre
tales reparos, puesto que se trata de cuestionamientos que tienden a
relativizar los extremos de la situacién juridica particular y concreta
constituida a favor de la parte demandante, al punto que se pone en tela
de juicio la existencia misma de sus derechos (el recurrente alega haber
utilizado antes que su contraparte el signo distintivo en disputa como su
nombre comercial), o su capacidad de exclusion actual (aduce que por no
ser confundibles las marcas en disputa pueden concurrir al mismo

mercado).

Dicho con otras palabras, esta Corporacién no puede arrogarse la
posibilidad de revisar la legalidad de los actos administrativos qﬁe
definieron y/o reivindicaron los derechos marcarios de Crystal 5.A.S., en
supuesto detrimento de la situacién juridica de la parte demandada. Lo
contrario seria asumir el rol de juez natural de dichos actos con el riesgo
de concluir, contrariamente a lo que ya ha sido determinado por la
autoridad competente, que las marcas en disputa no son confundibles o
todavia mas alla: que es la parte demandada la que tiene derecho a
explotar la marca Mundo Blanco con preferencia y exclusion de
expresiones similares como Punto Blanco porque como alega, utilizd esa

expresion con fines comerciales antes que Crystal S.A.S.

Tales pronunciamientos -si es que tedéricamente hubiera lugar a hacerlos-
est4n reservados a la jurisdiccion de lo contencioso administrativo al
encontrarse estrechamente relacionados con situaciones sobre las cuales
la administracién ya se pronuncié en ejercicio de sus competencias
(situaciones juridicas consolidadas), en respaldo de lo cual basta citar
como antecedente el que estd aludido en esta misma providencia,

emanado del Consejo de Estado, autoridad judicial que canceld las
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resoluciones administrativas que le habian conferido unos derechos

marcarios a Luz Marina Vargas (uf supra 1.1.).

4. En ese orden de ideas, consecuencia obvia de los actos administrativos
que resolvieron la oposicién al registro de la marca “Uniformes Mundo
Blanco”, como de los que resolvieron la solicitud de cancelacién por
notoriedad del registro marcario “mundoblanco” y de la sentencia que
decret6é en lo contencioso la nulidad del acto que reconocié la marca
“Mundo Blanco”, es que el solicitante o titular del registro cancelado, en
este caso, MB Tech de lColombia S.A.S. como Luz Marina Vargas,
quedaron en imposibilidad juridica de usar o de seguir usando la
respectiva expresion para identificar productos y/o servicios suyos en el
mercado, ante la comprobada superioridad de la situacién juridica
constituida en favor de la parte acd demandante y que se remonta al
otorgamiento del registro de su marca “Punto Blanco”. Con el agregado
que las cuestiones que fueron sometidas a examen y decisién de la

administracion y que no fueron objeto de control de legalidad por parte

de la jurisdiccién contenciosa quedaron revestidas de los atributos

propios de los actos administrativos, entre los que cabe resaltar su
presuncion de legalidad y cardcter ejecutorio, al paso que las que ya
fueron materia de analisis por la mencionada jurisdiccién son inmutables

por efecto de la cosa juzgada.

El d quo tuvo, en sintesis, demostrada la utilizacién por la convocada de
la expresion Mundo Blanco para identificar sus productos y de manera
general su actividad comercial hasta la puesta en marcha de las medidas
cautelares decretadas en este proceso. Dicha utilizacién, observa el
Tribunal, es en parte fruto del desconocimiento de las decisiones
judiciales y administrativas que de manera sucesiva cancelaron sus

registros marcarios o no se los concedieron, circunstancias sobrevenidas
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(imposibilidad sobrevenida de naturaleza juridica) que le imponian
implicitamente el deber de abstenerse de utilizar la expresion de marras
en razéon al mejor derecho constituido previamente a favor de la
demandante. En tales condiciones no podia sino declararse que la parte
demandada incurrié en una conculcacion de las prerrogativas que
confiere a la sociedad Crystal S.A.S. el registro de su marca Punfo

Blanca.

5. Ahora bien, esta Sala es consciente de que la declaracion de nulidad
que hizo el Consejo de Estado en 2010 como la cancelacién de la marca
mundoblanco por la parte de la Superintendencia tres afios luego
recayeron sobre registros marcarios cuyo titular era Luz Marina Vargas y
no MB Tech de Colombia. Sin embargo, no puede desconocerse que
quien ha impulsado esa compaiiia a lo largo de los afios es, precisamente,
Luz Marina Vargas, a quien no era dado obviar los efectos de aquellas
determinaciones (fundamentalmente la del Consejo de Estado de 2010) al
abrigo de una solicitud de registro efectuada en junio de 2012 por la
sociedad que representa y que recafa sobre la expresion vedada, solicitud
que a la postre fue denegada al salir avante la oposicién formulada por la
parte demandante, circunstancia esta Gltima que sin embargo no impidi6
la utilizacién efectiva de la expresién Mundo Blanco en el comercio,
usada por mas de 10 afios con algunas modificaciones que no lograron
disipar su semejanza nominativa con la marca Punto Blanco, razon por la
cual, precisamente, los registros que habian sido concedidos (Mundo
Blanco y mundoblanco) se cancelaron y las solicitudes de registro

(Uniformes Mundo Blanco) no superaron el examen de registrabilidad.

De modo pues que aunque en apariencia se trate de dos situaciones
juridicas diferentes por involucrar cada una de ellas sujetos de derecho

distintos (registros otorgados a Luz Marina Vargas y solicitud de registro
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y uso de una marca por MB. Tech de Colombia), la realidad muestra que
la sociedad acd demandada no fue sino una continuadora en el manejo de
una expresion a manera de marca que vulnera abiertamente derechos de
propiedad de la sociedad demandante, vulneracion que aunque sin lugar a
dudas representable (previsible) a partir del fallo del Consejo de Estado
de 11 de noviembre de 2010, solo vino a cesar como consecuencia de las

medidas cautelares que se decretaron en los albores de este tramite.

6. No merecen, pues, ningin reparo las conclusiones del Juez de cara a la
vulneracion de la letra a) del articulo 155 de la Decisién 486 de 2000.
Habiendo establecido asimismo que la vulneraciéon en comento recayo
ademads sobre una marca notoria, tal determinacion sera avalada por esta
Corporacion si se tiene en cuenta, de una parte, que Punto Blanco ha
gozado en efecto de notoriedad reconocida en diferentes instancias y de
la otra, que la utilizacion de la expresion infractora por parte de la
sociedad demandada -que por lo que se dijo con anterioridad debe
entenderse una sola junto con la que realizara Luz Marina Vargas-
coincidié con los periodos en los que aquella marca gozaba de
notoriedad. Por cuanto la pretension fundamental de la demanda buscé
que se declarara que la convocada “...ha infringido los derechos de
propiedad intelectual de la sociedad demandante”, lo que puede
entenderse como cualquiera de las infracciones a que se refiere el articulo

155 de la Decision 486 de 2000, era dado al Juez declarar que la

infraccion a los derechos marcarios recayd, porque en efecto asi

acontecio, sobre una marca que ha sido notoriamente conocida.

7. Por Gltimo, los reparos sobre el monto de las agencias en derecho son
prematuros y, ademds, no es competencia del Tribunal pronunciarse
sobre los mismos. En efecto, las agencias en derecho causadas en el

tramite de la primera instancia es solo uno de los componentes de la

4o
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liquidacién de costas de esa etapa del proceso, liquidacion que tendra

lugar en este asunto una Vez qued"‘“‘"" Ejecuto“lada la prov1den01a del a quo

que ordene estarse -a 10 resuelto p‘@r esta uperlorldad (inc. 1° art. 393

cpe); ¥ sera tal funcwnarlo el Hama ; ?;pronunc:larse sobre el

cuest1onam1ento que al respecto se le plantee (mum 6 e]usdem)

8. Por todo cuanto se ha dlChO esta Corporacion conﬁrmara la decisién

- apelada; y ante las. resultas ;‘egla apelacion y por aparecer causadas se

1mp0ndra condena en. costas en eStd instancia. i
DECISION

Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota,
D.C., en Sala de Decision Civil, administrando justicia en nombre de la
Republica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia apelada,
de fecha y drigen prenotados, por las razones consignadas en esta
providencia. Se condena en costas de la segunda instancia a la parte
apelante; el Magistrado sustanciador fija como agencias en derecho la

suma de $1.400.000.

NOTIFIiQUESE Y DEVUELVASE

R
F -

LUIS ROBERKFO sﬁ REZ GONZALEZ

AN BLO SUARE 0ZCO
Radicado:; 1100 1319 9001 2013 45930 02



