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RESUMEN

La imitaciéon como practica de competencia desleal puede manifestarse a través
de tres modalidades, éstas son la imitacion: Confusionista con la cual el competidor
desleal pretende desorientar al publico consumidor; Parasitaria en la que el imitador se
aprovecha indebidamente de la reputacion o el esfuerzo ajeno y Sistemadtica, realizada
con el objetivo de impedir u obstaculizar la insercion o desarrollo de la oferta de un

competidor en el mercado.

Todas estas modalidades constituyen casos de vulneracion al principio de libertad
de imitacion que rige en el mercado, en virtud del cual es posible tomar como referencia
las prestaciones o iniciativas empresariales de otros para crear unas nuevas siempre y
cuando refleje innovacién y respete la singularidad competitiva que caracteriza a cada

competidor.



ABSTRACT

Imitation as a practice of unfair competition could be manifested through three modalities. It
could be confusionist, where the unfair competitor tried to disorient the consuming public.
The second modality could be parasitic and consist of the impersonator taking undue
advantage of the reputation or the effort of others. The third could be systematic and had the
objective of preventing or hindering the insertion or development of a competitor's offer in
the market. All these modalities constituted violation cases of the principle of freedom of
imitation that governs the market. Based on this principle, it was possible to take as a reference
the ideas or business initiatives of others to create new ones, as long as it reflected innovation

and respected the competitive uniqueness that characterized each competitor.

Translated by

Ing. Paul Arpi
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Introduccion

El presente trabajo tiene por finalidad desarrollar y analizar la imitacién como
practica de competencia desleal, por tal motivo, se comienza con una introduccién a la
misma, como ha ido evolucionando a lo largo de la historia y su regulacion en el Ecuador,

asi como también su concepto y elementos constitutivos.

Posteriormente se estudian algunas practicas de competencia desleal desde un
enfoque doctrinario, legal y jurisprudencial, a mas de ello se analiza la autoridad
competente conforme, a la Ley Organica de Regulacion y Control de Poder de Mercado
y su reglamento, para conocer los actos de Competencia Desleal y la critica al caso

ecuatoriano respecto a la reparacion de dafos y perjuicios a particulares afectados.

Finalmente se desarrolla el concepto y objeto de la imitacidon, y cuando ésta
constituye una practica de competencia desleal a través de las modalidades de la
imitacion confusionista, parasitaria y sistematica en base a la legislacion interna, el

derecho comparado y la jurisprudencia internacional.

Abarcando también el estudio del principio de libertad de imitacion en virtud del
cual las diferentes prestaciones o iniciativas empresariales pueden ser tomadas como
referencia para crear otras, siendo las imitaciones desleales los casos de su vulneracion,
recalcando la forma de regulacion de este principio en la legislacion comparada y la

regulacion normativa al respecto en el Ecuador.

Concluyendo con el andlisis de un caso practico en el que se evidencian todos los

conceptos estudiados.
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CAPITULO 1

1.1 EVOLUCION HISTORICA DE LA COMPETENCIA DESLEAL.

El criterio de evolucion histérica de la Competencia Desleal es como ésta ha sido
entendida y regulada a través de los distintos modelos de Estado, imperantes en

determinado periodo de tiempo.

Comenzando con el Estado Liberal cuyo sistema econdémico estd basado en el
liberalismo econdémico fundado en la supremacia del interés privado, preconizando el
maximo respeto a la libertad de industria, de comercio y el derecho a la propiedad privada,
dando asi lugar a libertad de mercado y competencia, debiendo el ordenamiento juridico
garantizar el pleno ejercicio de los mismos (Robles, 2001, pag. 25), sin embargo la
exclusiva proteccion al interés privado resultd ineficiente debido a la ausencia de
formulaciones de indole social que prevean la proteccion a otros intervinientes en el
mercado, de forma que, resultaba falaz la aseveracion en base a la cual la realizacion del
interés privado garantizaba el respeto hacia las mencionadas libertades, ya que la mentada
proteccion se activaba Unicamente ante la existencia de un derecho de propiedad el cual

solo cierto grupo econdémico ( los competidores ) la poseia. (Avila, 2008, pag. 43)

Posterior a ello debemos mencionar, por el objeto de esta investigacion al Estado
Social de Derecho, regido por la Economia Social de Mercado (ESM) en el que se da un
cambio en el enfoque en cuanto a los principios y actores que intervienen en el sistema
econdmico, pues, se incluye a la equidad social como uno de los elementos fundamentales
en el desarrollo de las actividades econdmicas, siendo un factor limitante a la libertad
de mercado cuando se “generen resultados socialmente indeseables™ (von Hoegen, 1999,

pag. 46) como es el caso de las practicas de competencia desleal, las cuales no solo
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pueden afectar al interés particular del competidor, sino también el interés de la sociedad

que constituye una de las caracteristicas basicas de la Economia Social de Mercado.

Finalmente se realizard un analisis de la regulacion de la Competencia Desleal
dentro de la normativa Ecuatoriana analizando la Ley de Propiedad Intelectual
(actualmente derogada por el Coédigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos) como un cuerpo normativo que establecia los actos de competencia
desleal relacionados con la afeccion de derechos de Propiedad Intelectual; la Decision
608 de la Comunidad Andina, como norma de tratativa interna para la proteccion y
promocion de la Libre competencia; siguiendo con el andlisis del Estado Constitucional
de Derechos y Justicia plasmado en la Constitucion Ecuatoriana del 2008, en la cual se
establece que el sistema econdmico es social y solidario, y finalmente la Ley Orgénica de
Regulacion y Control de Poder de Mercado y su Reglamento, como el primer cuerpo

normativo especifico que regula la Competencia en el Ecuador.

Cabe recalcar que a las distintas percepciones y regulaciones de la competencia
desleal provenientes de los diferentes modelos de Estado antes mencionados, la doctrina
las ha clasificado en tres sistemas de Competencia Desleal, siendo estos: el modelo
Paleoliberal surgido en liberalismo econdémico; el modelo Profesional o Corporativo
como resultado de la segunda etapa del liberalismo y finalmente el modelo Social como

producto del sistema de la Economia Social de Mercado.

1.1.1 La Competencia Desleal en el Modelo Paleoliberal.

El desarrollo del modelo Paleoliberal surge en el siglo XIX, en el contexto
histérico del liberalismo econdmico, propio del Estado Liberal, el cual teniendo como

antecedente a la Revolucion Francesa se basaba en las consignas de libertad industrial y
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de comercio, lo que conllevaba, consecuentemente, a la libertad de competir (Bercovitz,

2011, pag. 40).

El liberalismo propugna la existencia de un Derecho Natural inherente a la
sociedad y previo a cualquier construccion juridica (Robles, 2001, pag. 16), es decir, es
un sistema que ampara la libertad econdmica de los individuos, siendo ello sinénimo
de la libre concurrencia' al mercado? y ausencia de restricciones estatales, de forma que,
el Estado es considerado como un ente no intervencionista en cuanto no puede
condicionar la libertad de los operadores econdmicos, debiendo cumplir con el principio
de laissez faire, laissez passer “dejar hacer, dejar pasar” (Olmedo, 2009, pag. 13).
Encontrando sustento en la teoria de la Mano Invisible de Adam Smith quien proclamaba
que cualquier intervencion estatal es perjudicial para la competencia del mercado, puesto
que la “ley natural del mercado es la libertad y propiedad” garantizada por el
ordenamiento juridico (Robles, 2001, pag. 18) por consiguiente cualquier individuo al
tratar de emplear su capital de forma que su producto le proporcione mayor rédito a su
interés privado, constituye un mecanismo idoéneo para el buen funcionamiento del
mercado, ya que dicho comportamiento esta guiado por una mano invisible que hace

que promueva el interés de la sociedad (Samuelson & Nordhaus, 2010, pag. 29)

Por ello las libertades que en el Estado liberal se garantizan son: la libertad de
industria y comercio que conllevan a la libertad de competencia empresarial como
maxima manifestacion de la libertad y negacion de la intervencion del Estado, razon por
la que se establecio el principio de la libertad contractual en virtud del cual el contrato es

la manifestacion de la autonomia de la voluntad considerada como ley para las partes, en

! “Posibilidad de que una persona ingrese o acceda a un mercado en el cual ya existen otros sujetos que estan
desarrollando la actividad que el concurrente pretende ejecutar” (Gacharnd, 1982, pag. 17)

2 Lugar en el que compradores y vendedores intercambiar bienes y servicios, y determinar precio (Samuelson &
Nordhaus, 2010, pag. 26)
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el que se busca satisfacer el interés individual, puesto que ésto conlleva a que se favorezca

al interés general. (Font Galan, 1987, pag. 80)

Al no poder ser restringida dicha autonomia era frecuente el abuso en los acuerdos

3 amparados en la libertad de competencia empresarial y en el

entre los empresarios
principio de la libertad contractual, por lo que la voluntad de las partes plasmada en los
contratos resultd insuficiente para impedir que los competidores actuaran de forma

incorrecta o desleal dentro del mercado, razon por la que fueron las empresas las que

demandaron la intervencion estatal (Barona, 2008, pag. 60).

Evidenciandose, en la practica la inoperancia de la doctrina de la mano invisible,
debido a que la supremacia del interés privado afectaba la eficiencia del mercado al ser
la libertad de otros competidores vulnerada por los acuerdos entre particulares, en donde

no se generaba beneficio alguno al interés general de la sociedad.

La intervencién del Estado para la proteccion contra la competencia desleal se dio
desde el enfoque de la tutela de los derechos relacionados con la propiedad,

especificamente la propiedad intelectual a través del poder punitivo del Estado.

Caracterizandose esta fase Paleoliberal por estar formada por una regulacion penal
y fragmentaria. Penal en el sentido de que, la “Unica conducta susceptible de sancion era
la que estaba previamente considerada como delito en la ley” (Depalma, 2010, pag. 89),
es decir, debia tratarse de un comportamiento doloso o culposo tipificado en la ley penal,
correspondiendo a los empresarios ejercer la accion penal en contra de sus competidores,
debiendo demostrase la culpa o dolo y la relacién de competencia directa entre el

empresario afectado y el competidor, autor de los actos ilegales. Y, fragmentaria ya que

3 Persona que combina los factores de produccion para la ejecucion de una actividad econémica (Gil Estallo, 2007,
pag. 40)
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la proteccion implica la adaptacion de toda conducta a un tipo penal, de forma que no
podian las conductas desleales ser reguladas con caracter general. (Bercovitz, 2011, pag.

41)

Sin bien este modelo fue la primera forma de proteccion contra la competencia
desleal, a criterio personal, resulta inadecuado realizarlo desde un enfoque penal, ya que
ello imposibilita la existencia de una enumeracion absoluta de todos los actos de
competencia desleal debido al entorno cambiante del mercado, el cual se encuentra
influenciado por la sociedad y el tiempo, ocasionando que se sancione unicamente las
conductas expresamente reconocidas en la ley como consecuencia de una regulacion
fragmentaria que no prevé la proteccion ante actos no tipificados que podrian constituir

competencia desleal.

1.1.2 La Competencia Desleal en el Modelo Profesional o Corporativo.

El modelo Profesional o Corporativo tuvo su desarrollo a finales del siglo XIX y
comienzos del siglo XX dentro del Estado Liberal, pero superando los postulados que en
épocas anteriores se basaba, pues surgié como respuesta a la ineficaz proteccion del
modelo Paleoliberal alejandose del enfoque penal y las limitaciones que implicaba,
comenzando por regular a la competencia desleal como una institucion de derecho
privado dotdndola de criterios propios para la determinacion de la deslealtad,
suprimiendo la idea de la tipificacion de los actos y avocando a nociones como las sanas
costumbres mercantiles o usos honestos en materia industrial o comercial, en otras

palabras relacionadas al principio de la buena fe comercial. (Jaeckel, 2003, pag. 10)

A prima facie resulta incompatible con la ideologia liberal una regulacioén por
parte del Estado respecto a la competencia desleal, ya que implica restringir las libertades

de industria y comercio que tacitamente derivan en la libertad de competir (como se
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desarrolld en parrafos anteriores) pues seria alejarse de los postulados propios del
liberalismo en el que el “ordenamiento juridico tiene la mision y el limite de garantizar
el ejercicio de las libertades y de proteger la propiedad” (Robles, 2001, pag. 19), es por
ello que la superacion de dichos postulados se da con la intervencion del Estado teniendo
como finalidad proteger la libre participacion de las personas en el mercado como un
derecho basico (Barona, 2008, pag. 63) en relacion con la propiedad intelectual,
considerada como una proteccion que recae sobre bienes inmateriales* relacionados con
la actividad empresarial, diferenciandose del modelo Paleoliberal que vinculaba la

proteccion con el derecho Penal.

Otro de los aspectos importantes del modelo Profesional, como se menciond antes,
es el respeto a la buena fe y las costumbres o usos mercantiles establecidos por los
profesionales del comercio y la industria. Garcia Maynez define a la Costumbre como
convencionalismos practicados por la colectividad a la cual se les atribuye una fuerza
vinculante (Garcia Maynez, 1959, pag. 221), para Mossa la costumbre “constituye el
derecho viviente, de manera tal que el derecho comercial consiste en una perenne
codificacion de los usos” (Jalife Daher, 2013, pags. 18, cita a Mossa), de acuerdo al
Cdédigo de Comercio “las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley, cuando los
hechos que las constituyen son uniformes, publicos, generalmente ejecutados en la
republica, o en una determinada localidad, y reiterados por mas de diez afios” (Codigo de
Comercio, articulo 4), y finalmente en base al Derecho comparado Colombiano la

costumbre o usos honestos son

“principios éticos que deben presidir la competencia, que no sean

contrarios a la buena fe comercial, al normal y honrado

4 Los bienes inmateriales son aquellos que no ocupan un espacio fisico, sin embargo poseen un valor econdmico que
los hace objeto de tutela juridica por cuanto al generar utilidades a un sujeto forman parte del patrimonio (Ternera
Barrios, 2011, pag. 58)
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desenvolvimiento de la actividad competitiva, de acuerdo con los usos
y comportamientos normales en el comercio; cualquier conducta que
desborde esas practicas usuales, es perniciosa y desleal” (Tribunal

Superior de Medellin, 1992)

Con respecto a la Buena fe comercial la Corte Constitucional colombina la define
como “los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que
rigen a los comerciantes en sus actuaciones.” (Corte Constitucional , 1992) es decir aquel

deber moral de actuar con lealtad, honestidad y rectitud.

De conformidad a los conceptos desarrollados, en el modelo Profesional los
principios del respeto a la buena fe y las costumbres o usos mercantiles constituian las
directrices de comportamiento de los competidores en el ejercicio de sus actividades
economicas, de forma que debian ser reprimidos aquellos actos competitivos que el
medio empresarial consideraba erréneos sin necesidad de demostrar la conducta culpable
o dolosa del autor, el empresario estaba legitimado para ejercer acciones judiciales en
contra de su competidor directo en el mercado, por haber desviado o dafiado

indebidamente a su clientela mediante actos desleales. (Jaeckel, 2003, pag. 10)

Como consecuencia de estas nociones dentro de esta etapa historica aparece la
clausula general como resultado de la revision de la Haya de 1925 al Convenio de Paris
para la proteccion de la propiedad industrial, si bien en la conferencia de revision en
Washington de 1911 se estableci6 de manera general en el articulo 10 bis que * los paises
de la Union estan obligados a asegurar a los nacionales de los paises de la Union, una
proteccion eficaz contra la competencia desleal” es a partir de 1925 cuando se incorpora
al articulo 10 bis del Convenio de Paris una cldusula general redactada en los siguientes
términos ‘“‘constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a

los usos honestos en materia industrial o comercial”, al haber redactado dicho articulo de
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esta manera, fue posible superar la regulacion fragmentaria del modelo Paleoliberal,
puesto que, se le dio a la cldusula general una naturaleza prohibitiva al considerar de
forma abierta que todo acto contrario a la costumbre o usos industrial o comercial
constituyen competencia desleal y por ende esta prohibido por ir en contra de los usos y

précticas de los profesionales del comercio.

La conferencia de Revision de la Haya también incorpord dentro del articulo 10
bis algunos actos de competencia desleal, los cuales posteriormente fueron mejorados en

1934 y 1958 en la revision de Londres y Lisboa respectivamente

“3) En particular deberan prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que sea, respecto
del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor;

2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor;

3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio,
pudiere inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion, las
caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.” (Convenio

de Paris, 1883)

Tras la creacion juridica de la clausula general prohibitiva, implementada en
varios paises, surgieron diferentes criticas y analisis en cuanto a la naturaleza y alcance
de la misma, pues se realizaron interrogantes en el sentido de que al tratarse de una
prohibicion general ;Es posible que una conducta se acople al contenido de la prohibicion

y al mismo tiempo incurrir en otra conducta prohibida dentro de la enumeracion de actos
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que se consideran desleales, debido a que ambas regulaciones tienen por finalidad evitar
y sancionar la deslealtad ? De tal forma que la prohibicion general ;jEs un principio
general del sistema de competencia; una prohibicién expresa; o una disposicién que

incluye los dos puntos de vista? (Jaramillo Londofio, 2013, pag. 5)

En respuesta a estas interrogantes la Jurisprudencia Espafola ha establecido la
naturaleza de la cldusula general prohibitiva como un principio general y autdbnomo del
cual deriva todo el ordenamiento juridico sobre la materia, de modo que, no requiere de
la concrecion de una de las conductas especificadas, pues se aplica de manera subsidiaria
ante la ausencia de una conducta detallada (Audiencia Provincial de Barcelona, 2000),
es decir cuando una conducta no se acopla a las enumeradas en la ley o convenios
internacionales se sancionara en base a los preceptos de la clausula general de
prohibicién, debido a que la enumeracion de los actos de competencia desleal no es de

caracter taxativo, por el contrario, unicamente es ejemplificativa.

La Superintendencia de Industria y Comercio Colombiana en la resolucién 29030
de 2003 considera la naturaleza de la cldusula general como un principio general cuyo
contenido juridico desarrolla y da sentido a las conductas detalladas como competencia
desleal, razon por la cual es una entidad accesoria a las conductas especificadas, ya que

persiguen la misma finalidad de proteccion ante la deslealtad en la competencia.

A pesar de que la nocion de la clausula general prohibitiva fue un gran avance
para la proteccion contra la competencia desleal puesto que constituia un principio
general en base a la buena fe , la costumbre o usos comerciales e industriales para la
sancion de las practicas de competencia desleal, las criticas a este modelo recaen en
relacion al dmbito de proteccion, pues, se conserva el enfoque de salvaguardar los
derechos de propiedad intelectual, mantenido al empresario como Unico sujeto de

proteccion ante su competidor directo, sin embargo, indirectamente se protege al
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consumidor ante el riesgo de ser desviado o enganado por un empresario deshonesto en
medida que ello ocasione o pueda ocasionar perjuicios al empresario competidor (Alvear,
2015, pag. 84) mas no como un interviniente dentro del mercado de gran importancia
para el correcto funcionamiento del sistema competitivo, siendo el interés particular de
los empresarios los unicos tutelados cuando de por medio éste un derecho de propiedad
intelectual, por ende, la proteccion por parte del Estado inicamente se otorgaba a quien
ostentaba el derecho de propiedad como factor indispensable para la realizacion del
interés particular o individual, siendo exclusivo a un cierto grupo econémico denominado
como competidores (empresarios), sin llegar a proteger la particularidad o individualidad
de quienes intervenian en el mercado sin poseer un derecho de propiedad sino
unicamente en calidad de consumidores.

1.1.3 La Competencia Desleal en el Modelo Social

A mediados del siglo XX, en el etapa de la pos guerra, surge el Estado Social con
la teoria de la Economia Social de Mercado y los derechos Econémicos y Sociales
reflejados en la Constitucion Econdmica, incorporando nuevos actores dentro del

mercado que seran sujetos de proteccion dentro del sistema econémico.

El Estado Social se caracteriza por el reconocimiento de los denominados DESCs
(Derechos Econdémicos, Sociales y Culturales) considerados como derechos humanos
tendientes a satisfacer las necesidades basicas de las personas, en tanto que, garantizan
las condiciones materiales necesarias para el pleno ejercicio de las libertades, reduciendo
las desigualdades y asimetrias que existen en la sociedad (Grupo de Trabajo del Espacio
DESC:s sobre el protocolo facultativo del PIDESC, 2010, pag. 9), por consiguiente los
principios de justicia, libertad, solidaridad, igualdad social, eficiencia econdmica y
estabilidad econdmica concretados en los principios de libertad de mercado y Justicia

social son la base del Estado Social los cuales se ven reflejados en la regulacion
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constitucional de los procesos econdmicos, mejor conocida como Constitucion
Econémica®, definida por Diez-Picazo como el marco juridico fundamental para el
desarrollo de las actividades econémicas (Grijalva & Troya, 2003, pags. 6; 8 citan a

Diez-Picazo), siendo propio de este Modelo de Estado la Economia Social de mercado.

Los idedlogos de la Economia Social de Mercado pertenecian a la corriente de
pensamiento conocida como Ordoliberalismo la cual tiene su origen en el liberalismo
pero relacionado con la idea de orden, es decir, es un liberalismo econdmico ordenado
en el cual el Estado colabora en el mantenimiento de la competencia, concurriendo asi
los intereses individuales con el interés general (Barona, 2008, pag. 68). Miiller-Armack,
consideraba que la Economia Social de Mercado es la “combinacion del principio de la
libertad de mercado con el principio de la equidad social” (Resico, 2011, pags. 107;108

cita a Miiller-Armack).

La libertad de mercado consiste en libertad econémica o de competencia en virtud
del cual se garantiza la produccion de bienes y servicios a través de instituciones y leyes
tendientes a salvaguardar el correcto funcionamiento del sistema competitivo, siendo
necesaria la independencia entre los actores del &mbito econdmico, ya sea que se los
denomine como consumidores o demandante y productores u ofertantes para promover
su desarrollo individual y la innovacion por parte de los mismos ya que se encuentra en
estrecha relacion con el crecimiento de la productividad y competencia dentro del

mercado (von Hoegen, 1999, pag. 45; 46)

Por otra parte, la Justicia Social implica la garantia de igualdad de condiciones a

todos los actores intervinientes en el mercado para que participen en la creacion,

3 Bsta concepcion surgio en el Estado Liberal, estableciendo un Estado abstencionista que debia limitarse a vigilar la
seguridad de los individuos en el gjercicio de sus actividades econdmicas sin interferir en ellas, sin embargo en Estado
Social esta concepcion cambia ampliando los sujetos que intervienen en el mercado y garantizando la intervencion
Estatal para la proteccion del sistema competitivo.
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multiplicacion y conservacion de la riqueza (Resico, 2011, pag. 111) es decir “la
promocion del beneficio de todas las personas y todos los grupos que conforman la
sociedad” limitando la libertad de mercado cuando pueda u ocasione afeccion al interés

colectivo de la sociedad (von Hoegen, 1999, pag. 44).

Como consecuencia de estos conceptos, en los afios sesenta, surge el movimiento
de defensa a los consumidores, el cual ponia en evidencia el desequilibrio entre los
consumidores y las empresas, manifestando que éstas pueden o cometen abusos
impunemente, por lo cual, es de gran importancia la proteccion a los consumidores ya
que constituye una proteccion al propio sistema competitivo, pues con su eleccion
adquieren bienes y servicios ofertados por el o los empresarios de su preferencia,
determinando asi el éxito de la competencia que dichos empresarios representan dentro
del mercado, convirtiéndose en un interviniente trascendente para el trafico economico.

(Bercovitz, 2011, pag. 43).

Por este motivo se dio una ampliacion en cuanto al sujeto de proteccion,
“desplazando el término empresario por el de operador econdmico, ampliando la
proteccion juridica a competidores como a consumidores, vinculando su proteccion al

sistema competitivo y la actuacion correcta dentro de €1” (Alvear, 2015, pag. 85).

Por ello se abandond la percepcion de la proteccion exclusiva al interés del
empresario, adoptando la nocion de operadores econdmicos, entendida como la
proteccion que brinda el Estado ante los derechos economicos y sociales de los cuales es
titular cualquier persona que tenga el potencial y el derecho de acceder al mercado,
siendo la Constitucion Economica del Estado Social la que establezca “ la legitimacion
para ejercer la actividad econdmica, el contenido de las libertades y de los poderes que
se derivan de esta legitimacion, y la definicion de la capacidad de intervencion del Estado

en la economia, como otra cara de la medalla de los derechos econdmicos y sociales de
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los individuos™ (Jara Vasquez, 2013, pag. 28), de modo que, la libertad de empresa y
competencia plasmada en la Constitucion Econémica es un derecho subjetivo ante el
cual el Estado debe intervenir para garantizar el régimen de competencia sin anular la

libertad de competir (Grijalva & Troya, 2003, pag. 14).

Otro aporte muy importante del Modelo Social es la clasificacion de los actos de
Competencia Desleal, dentro de la doctrina existen diferentes criterios de clasificacion,

como los que se detallaran a continuacion

Emmerich clasifica a los actos de competencia desleal de acuerdo al interés
lesionado: a) el interés del empresario cuando se afecta a la posicion o prestigio que ha
adquirido en el mercado; b) el interés del consumidor a quien se le debe garantizar la
autonomia de sus decisiones para que no sea influenciado de forma negativa; y c) el
interés publico del Estado quien debe velar por la proteccion general del mercado a través
de sus instituciones y mecanismos legales para salvaguardar el sistema competitivo

(Contreras Blanco, 2012, pag. 81).

Roubier por su parte clasifica a los actos de Competencia Desleal en cuatro
grupos: a) Confusion: son aquellos que tienen por finalidad confundir al consumidor
respecto al bien o servicio alterando su decision; b) denigracion: consiste en la
desvaloracion entendida como la resaltacion de los aspectos negativos que un competidor
realiza a los de los productos o servicios del competidor; ¢) Actos de desorganizacion
interna del competidor: buscan la eliminacion de la empresa dentro del mercado, y d)
Actos de desorganizacion general del mercado: son aquellos actos mediante los cuales
se obtiene beneficios del mercado de forma desleal como por ejemplo la venta a pérdida

(Cabezas, 2013, pag. 7)

Esta clasificacion fue criticada por Méndez aduciendo que un acto puede recaer

en cualquiera de los grupos, por este motivo fundamenta su clasificacion en un criterio
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fenomenoldgico como es el correcto desenvolvimiento de las actividades econdmicas en
competencia, dentro de la Economia Social de Mercado, por consiguiente los actos de
Competencia Desleal se dividen en: a) Aquellos que desestabilizan la organizacion de
los factores de produccion y estructura del competidor como son la violacion del secreto
empresarial, violacion de contratos, agresion e intimidacién, aprovechamiento del
esfuerzo ajeno, entre otros. b) Actos contra la competencia en el mercado, los cuales
afectan la relacion entre los competidores, pues una vez que el bien o servicio se
encuentra introducido en el mercado se da una disputa por la captacion de clientes,
incurriendo en actos tales como confusion, imitacion, publicidad engafiosa, entre otros y
¢) Los Actos de violacion a las reglas generales del mercado, que afectan al sistema de
competencia, es decir, al comin denominador de los competidores y rara vez a un
competidor determinado, entre estos actos pueden estar la violacion de normas y precios
impuestos por las ley, la discriminacion a los consumidores (Ginebra & Garcia, 2008,

pag. 66; 67).

En sintesis el Modelo Social implica un gran avance en cuanto a la regulacion y
proteccion contra los actos de competencia desleal, al tener como fundamento esencial
la teoria econdmica de la Economia Social de Mercado, la cual prevé la proteccion de
todas las personas que puedan o estén interviniendo en el mercado, salvaguardando su
derecho y libertad de ejercer actividades economicas en igualdad de condiciones,
incorporando en virtud de ello al consumidor como una parte primordial en el desarrollo
del comercio y el interés estatal de intervenir para garantizar el correcto funcionamiento
del sistema de competencia, razones por las que se establece la trilogia de intereses que
deben ser tutelados: el interés individual de los competidores, el interés de los
consumidores y el interés publico del Estado, ante la afeccion que puedan u ocasionen

los actos de competencia desleal.
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1.1.4 La regulacion de la Competencia Desleal en el Ecuador

Actualmente la Competencia se encuentra regulada en un cuerpo normativo
especifico denominado Ley Organica de Regulacion y Control de Poder de Mercado
(LORCPM) expedido en el afio 2011 como resultado de un mandato constitucional
incorporado en la Constitucion de 2008, asi como también en el Reglamento a dicha ley
emitido mediante Decreto Ejecutivo en el ano 2012, sin embargo antes de estas fechas
estaba regulada en la Ley de Propiedad Intelectual (hoy en dia derogada por el Codigo
Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion) y en
las decisiones de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) como la Decision 608, por

tanto, resulta necesario realizar un analisis de las normativas mencionadas.

Ley de Propiedad Intelectual

La ley de Propiedad Intelectual expedida en el afo 1998 fue la primera ley en
contemplar una proteccion contra las practicas de competencia desleal. El articulo 284
consideraba como Competencia Desleal “todo hecho, acto o practica contrario a los usos
y costumbres honestos en el desarrollo de actividades econdmicas... La expresion
actividades economicas se entendera en sentido amplio que abarque las

actividades...profesionales... y el ejercicio de cualquier profesion, arte u oficio”

Laley cre6 al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) como un ente
administrativo con la funcion de “inspeccion, vigilancia, y sancion para evitar y reprimir
violaciones a los derechos de propiedad intelectual”, por lo tanto la proteccion hacia los
actos de competencia desleal era desde la perspectiva de la vulneracion de derechos de
Propiedad Intelectual pudiendo recurrir una resolucion a los jueces de lo Contencioso
Administrativo y en segunda Instancia la sala especializada que conozcan los casos

relacionados con la materia (articulo 294 Ley de Propiedad Intelectual).
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Como se evidencia, de la regulacion, en la ley no se establecia los mecanismos a
seguir en caso de vulneraciones a derechos por actos desleales que sean distintos a los de
Propiedad Intelectual, por lo cual surgio la interrogante entorno a que si los jueces de lo
Contencioso Administrativo eran competentes para conocer todo acto de competencia
desleal en base al articulo 284 de la ley o unicamente los casos relacionados con la
Propiedad Intelectual. De acuerdo Resolucion No. 223-007 de la Sala de lo Contencioso

Administrativo

“los tribunales distritales son inicamente competentes para conocer sobre
las materias previstas en la Ley de Propiedad Intelectual dentro de los
limites previstos en dicho cuerpo legal. De conformidad con el articulo 1
de la ley de la materia, la propiedad intelectual (regulada por dicho cuerpo
normativo) comprende exclusivamente los derechos de autor y derechos
conexos, la  propiedad industrial y las obtenciones vegetales. De tal
forma que cuando la referida ley de Propiedad Intelectual, a partir del
articulo 284, regula la competencia desleal, lo hace exclusivamente
respecto de aquellas précticas reprochables que afecten de algiin modo los
derechos de propiedad intelectual, por lo que cuando el asunto
controvertido tiene relacion con practicas desleales no vinculadas con los
derechos de propiedad intelectual, los jueces competentes no son los
tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo sino los jueces

ordinarios” (Corte Suprema de Justicia, R.O. 345, 28-V-2008)

Por este motivo como afirma la Dra. Maria Elena Jara la ley generaba dudas con
respecto al juez competente en los casos de competencia desleal que no impliquen

violacion de derechos de propiedad intelectual (Jara, 2015, pag. 6)

25



Con la expedicion de la Ley Organica de Regulacion y Control de Poder de Mercado
en 2011 a través de la disposicion reformatoria y derogatoria décimo segunda se derogo
de la Ley de Propiedad Intelectual los articulos que hacian referencia a la competencia
desleal, manteniéndose las atribuciones otorgadas al IEPI por la Ley como autoridad
competente para conocer asuntos de competencia desleal vinculados a la Propiedad
Intelectual., (Disposicion reformatoria y derogatoria décimo tercera LORCPM) de
acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento a la Ley Organica de Regulacion

y Control de Poder de Mercado.

En Diciembre 2016 entr6 en vigencia el Codigo Orgéanico de la Economia Social de
los Conocimientos, Creatividad e Innovaciéon (conocido también como Codigo de
Ingenios) derogando la ley de Propiedad Intelectual en la cual se creaba al IEPI, no
obstante la disposicion transitoria tercera del codigo establece que el Instituto Ecuatoriano
de Propiedad Intelectual existira de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual conforme
a las atribuciones conferidas a dicha entidad hasta la creacion mediante Decreto
Ejecutivo, del Sistema Nacional de Derechos Intelectuales previsto en el reglamento al

Cédigo de Ingenios.

Decision 608 Comunidad Andina de Naciones (CAN)

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es un ente regional conformado por
Colombia, Bolivia, Ecuador y Peru que tiene por objetivo el desarrollo y cooperacion
entre los paises miembros. Su origen de creacion es el Acuerdo de Integracion
Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena” en 1969, el cual en su articulo 93 establece
que “Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comision adoptard, a propuesta de la
Secretaria General, las normas indispensables para prevenir o corregir las practicas que

puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregion...” razén por la cual la CAN
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promulgd la Decision 608¢ el 29 de marzo de 2005. (Comunidad Andina de Naciones,
2005)

La Decision 608 constituye una normativa comunitaria sobre Derecho de la
Competencia para los paises miembros, teniendo como “objetivo la proteccion y
promocion de la libre competencia en el ambito de la Comunidad Andina, buscando la
eficiencia en los mercados y el bienestar de los consumidores.” (Decision 608, articulo
36) promocionando la competencia a través de

“la adopcion y aplicacion de las politicas y medidas regulatorias de mercado, los
Paises Miembros no impediran, entorpeceran ni distorsionaran la competencia en
el mercado subregional. El Comité podra elevar recomendaciones tendientes a
eliminar, cuando corresponda, estos tramites y requisitos para promover el
ejercicio de la libertad econdémica y la competencia.” (Decision 608, articulo 36)
El organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Decision 608 es la
Secretaria General de la Comunidad Andina (Decision 608, articulo 10) la cual puede de
oficio o por denuncia realizar las investigaciones pertinentes de actuaciones que afecten
la competencia del mercado de los paises miembros en los siguientes casos de acuerdo al
analisis del articulo 5 de la Decision:
1) Cuando la practica anticompetitiva es realizada dentro de uno mas paises
miembros, y causa efectos reales en el territorio de uno o mas paises miembros.
2) Cuando la practica anticompetitiva es realizada en uno o mas paises no miembros

y causa efectos reales en uno o mas paises miembros.

¢ La Decision 285 presidio a la Decision 608. La Decision 285 tuvo una vigencia de 4 afios, en la cual fue varias veces
criticada por no promover una linea de pensamiento en materia de politicas de competencia y por no establecer ningiin
tipo sancion a las empresas infractoras (Marin, y otros, 2012, pag. 133)
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3) Cuando se trate de practicas anticompetitivas realizadas en el territorio de un pais
miembro cuyos efectos reales se produzcan unicamente en dicho pais, es decir

cause efectos internos, serd aplicable la legislacion del respectivo pais.

En el caso del Ecuador al momento de la vigencia de la Decision 608 en su
articulo 51 establecié un plazo de dos afios para la aprobacion de la “...ley nacional de
competencia...”, posteriormente, luego de dos meses la CAN expidi6 la Decision 616 en
Julio 2015 estableciendo en su articulo 1 que el “Ecuador podré aplicar lo dispuesto en la
Decision 608, en lo que resulte aplicable, para los casos que se presentan fuera del &mbito
descrito en el articulo 5 de la Decision 608” en virtud de ello la Decision 608 constituia
norma interna para la proteccion y promocion de la libre competencia. El Estado
Ecuatoriano aplico la Decision 616 mediante el decreto ejecutivo N° 1614 publicado en

el Registro Oficial N° 558 del 27 de marzo de 2009.

Una vez indicado el contexto juridico de la creacion de la Decision 608 y la
posterior aplicacidon como norma interna en el Ecuador, es preciso determinar la

naturaleza y alcance de la misma.

La naturaleza de la Decision 608 es ser una norma regional de directa aplicacion,
el Tribunal de Justicia Andina en el proceso 2-N-86, G.O.A.C N° 21 del 15 de julio de
1987 establece que esto implica que no requiere de una normativa interna para su
aplicacion, puesto que desde el momento de su expedicion genera derechos y obligaciones
a los Estados Parte, es decir, los vincula de manera inmediata a su cumplimiento en virtud
de lo cual los paises miembros deben adecuar su legislacion interna y politicas publicas

de competencia de acuerdo a los objetivos que preve la Decision (Marin, y otros, 2012,
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pag. 134), respetandose las prorrogas’ que la Decision otorga a los determinados Estados

para la entrada en vigencia de la Decision.

El alcance de la Decision 608 consiste en que es de jurisdiccion supra nacional
que se aplica en los casos de afeccion real o potencial por actos anticompetitivos, tomando
en cuenta la afectacion a los intereses de los consumidores y a la estructura del mercado
de la region andina, teniendo la facultad de imponer derechos compensatorios y/o
notificar a un pais respecto de que medida la normativa comunitaria. (Marin, y otros,

2012, pag. 135)

En relacion a estos criterios llama la atencion que la CAN al ser un o6rgano
supraestatal haya expedido la decision 616 en la cual se aplicaba la Decision 608 como
normativa interna para el Estado Ecuatoriano a pesar de que su Tratado Constitutivo no

prevé dicha facultad.

La respuesta al cuestionamiento antes planteado surge de la doctrina y
jurisprudencia Europea a través de la teoria de los Poderes implicitos definidos por
Samuel Ferndndez como la facultad de la que gozan los organismos internacionales
derivada de los objetivos de su Tratado Constitutivo de forma que, implicitamente tiene
la competencia para implementar los mecanismos necesarios e idoneos para el ejercicio
de sus funciones y el cumplimiento de los objetivos de la organizacion (Carrasco, 2011,

pags. 57, cita a Samuel Fernandez),

El Tribunal de Justicia Europeo determina que la competencia implicita deriva de

una competencia explicita la cual consiste en, las atribuciones explicitamente otorgadas

7 Este fue el caso del Ecuador al que la Decision otorgaba un plazo de 2 afios para la implementacion de un régimen de
competencia (art 51), sin embargo el Estado en ese tiempo no acato tal disposicion, razén por la cual la D608 se la
constituyé como normativa interna
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en los fines definidos del Tratado teniendo la capacidad de contraer compromisos

internacionales (Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de Julio de 1976)

Finalmente en base a esta teoria la CAN expidi6é la Decisiéon 616 en la que
establecia a la Decision 608 como normativa interna para el Ecuador, ya que al carecer
de regulacion referente a la competencia la situacion del pais estaba en desacuerdo con
los objetivos de alcanzar un desarrollo econdmico, equilibrado y arménico como
objetivos del Acuerdo de Cartagena (Acuerdo de Cartagena, articulo 2) y por lo tanto en
base al articulo 93 del Tratado Constitutivo® en el que claramente consta que
“adoptard...las normas indispensables para prevenir o corregir las practicas que puedan

distorsionar la competencia dentro de la subregion”

En el articulo 2 de la Decision 616 ordenaba al Ecuador “designar internamente a
la Autoridad Nacional que serd la encargada de la ejecucion de la Decision”. En
cumplimiento a este mandato se cre6 la Subsecretaria de Competencia como una
dependencia adscrita al Ministerio de Industria y Competitividad, cuyas facultades eran
la promocion, difusion, investigacion y sancion en materia de Competencias (Decreto

1614, articulo 2)

Internamente si se dieron casos en los que se aplico la Decision 608 como es el
caso de la Empresa Computadora San Eduardo S.A. COMPSESA y Maint. Cia. Ltda. por
infringir el articulo 7 de la Decision especificamente el literal e por concertacion en

procesos de compras publicas.

COMPSESA y Maint son empresas que se encontraban en un proceso de subasta
inversa electronica para el Ministerio de Finanzas, de la revision de las ofertas hechas por

la empresa en el portal de compras publicas se determina que estas son idénticas. En el

8 Acuerdo de Cartagena
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proceso de investigacion realizado por la Subsecretaria de Competencia se determind que
existieron vinculos entre ambos operadores con la intencion de coludir en el sector
publico’, por cuanto de las pruebas analizadas se colige una exactitud en el contenido de
las propuestas presentadas por las empresas e inclusive coincidencia hasta en los mismos
errores tipograficos, incurriendo asi en la conducta antes mencionada (Resolucion

MIPRO-001-2012. Registro Oficial 377, del 14 de Diciembre de 2012)

De tal forma que las empresas fueron sancionadas con una multa establecida en

base a los parametros del articulo 34 de la Decision 608 y el articulo 16 del decreto 1614
Constitucion de 2008

La actual Constitucion Ecuatoriana de 2008, incorpora un nuevo modelo de
Estado denominado como Estado Constitucional de derechos y Justicia (Constitucion
Ecuatoriana , 2008, ariculo 1). En cuanto al aspecto de ser un Estado Constitucional
significa que la Constitucion es la fuente de la cual emana todo el ordenamiento juridico,
el ejercicio de la autoridad y la estructura del poder, por lo tanto, es de directa e inmediata
aplicacion por cualquier persona, autoridad, juez o jueza. De derechos implica que los
derechos de las personas son a la vez limites y vinculos, limites en el sentido que ningtin
poder del Estado puede violentarlos y vinculos porque es obligacion de los poderes del
Estado efectivizarlos. Y Justicia en la medida en que las normas del ordenamiento juridico
estan compuestas por tres elementos: a) Principios, denominados como normas téticas
que carecen de hipotesis y obligacion concreta debido a que son mandatos de
optimizacion b) El enunciado lingiiistico conocido como regla debe estar en armonia con

los principios constitucionales y los derechos humanos, formada por una hipétesis y una

% “Sera colusorio el acuerdo entre competidores cuando, con la intencién de obtener un resultado favorable en uno o
varios procesos contractuales, se convenga con anticipacion las condiciones en que van a actuar cada uno de ellos con
el objeto de abstenerse de competir o de excluir a otros competidores potenciales” (Resolucion MIPRO-001-2012.
Registro Oficial 377, del 14 de Diciembre de 2012)
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obligacion concreta, y c) finalmente al aplicar una norma elaborada en esta forma
conlleva la realizacion de la Justicia. (Avila Santamaria, 2009, pags. 778- 782)

Dentro de este modelo de Estado la Constitucion asume el modelo econdmico de
la Economia, social y solidaria, en el articulo 283 determina que el “sistema econémico
es social y solidario... y propende una relacion equilibrada entre sociedad, Estado y
mercado” esto consiste en que se prioriza al ser humano sobre el capital, poniendo limites
sociales!® al mercado capitalista ya que la actividad econdmica la realizan no individuos
utilitaristas que Unicamente buscan su bienestar o ventaja, sino mas bien individuos,
familias y/o colectividades de diverso tipos que act@ian de acuerdo a los principios de
solidaridad y cooperacion (Coraggio J. L., 2011, pags. 44- 46).

La incidencia de la nueva estructura Constitucional con respecto a la competencia
desleal se encuentra en el articulo 335 el cual prevé que el Estado “... establecera los
mecanismos de sancion para evitar cualquier practica de monopolio y oligopolio
privados, o de abuso de posicion de domino en el mercado y otras practicas de
competencia desleal” garantizando la competencia en igualdad de condiciones y
oportunidades (Constitucion Ecuatoriana, 2008, articulo 336 inciso 2). En relacion a
estos preceptos constitucionales, Maria Elena Jara plantea la siguiente interrogante ;Cual
es la razon de ser de una proteccion de la competencia dentro de un sistema econémico
“social y solidario”, en cuyas raices se encuentra justamente el cuestionamiento a tal
espiritu individualista de la competencia? La autora manifiesta que la respuesta encuentra
precisamente en la funcidn que tiene la competencia en el contexto constitucional, por
consiguiente, constituye un mecanismo para la eficiencia y transparencia de los mercados

ya que permite el acceso a gran variedad de bienes y servicios (Constitucion Ecuatoriana,

10 Limites sociales como son la “distribucién equitativa de los recursos y riquezas” (art 5 nam. 3 Constitucion 2008) y
la adopcion de medidas estatales para “ promover la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren
en situacion de discriminacion” (art. 11 nmim. 2 Constitucion 2008)
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2008, articulo 336), a mas de ello es un mecanismo de inclusion en el mercado que
permite que nuevos emprendedores ingresen al mercado para ofertar sus bienes y
servicios a sus potenciales consumidores garantizdndoles una igualdad de condiciones.
(Jara Vasquez, 2013, pag. 211)

Tras el andlisis efectuado se determina que dentro de la Constitucion del 2008 la
Competencia constituye un bien juridico protegido por lo tanto el Estado debera intervenir
ante actos o practicas que puedan o alteren el orden de la Economia Social y Solidaria o
como es el caso de las Practicas de Competencia Desleal
Ley Organica de Regulacion y Control de Poder de Mercado (LORCPM)

La Competencia en el Ecuador estd regulada en un cuerpo normativo especifico a
partir del afio 2011 con la promulgacién de la Ley Organica de Regulacion y Control de
Poder de Mercado (LORCPM) en cumplimiento del precepto constitucional de establecer
“mecanismos de sancién para evitar cualquier practica de monopolio y oligopolio
privados, o de abuso de posicion de domino en el mercado y otras practicas de
competencia desleal (Constitucion Ecuatoriana , 2008, articulo 335).

La competencia desleal estd tratada dentro de un acépite de la LORCPM
especificamente en el capitulo II seccion 5Sta, a diferencia de otras legislaciones como la
colombiana y espafiola que poseen un ley autbnoma sobre competencia desleal.

En el caso de la LORCPM en el articulado sobre competencia desleal no se
determina concretamente el objeto de aplicacion de la normativa pertinente, sin embargo
en el articulo 1 de la ley prevé el objeto de proteccion de toda la ley en general que es

evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de operadores econdémicos
con poder de mercado; la prevencidn, prohibicién y sancion de acuerdos colusorios y
otras practicas restrictivas; el control y regulacion de las  operaciones de concentracion

econdmica; y la prevencion , prohibicion y sancion de las practicas de competencia
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desleal, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general
de los consumidores y usuarios para el establecimiento de un sistema econémico social y
solidario.

Marcelo Marin sostiene que el bien juridico de la LORCPM es la proteccion de
la competencia para ello estd compuesta por dos grupos de normas: a) las relacionadas
con la defensa de la competencia que tienen por finalidad la investigacion y sancion de
practicas restrictivas, abuso de poder de mercado y concentraciones econdémicas (no se
profundizara en estos temas, por cuanto no es objeto del presente estudio) y b) las normas
sancionadoras de la competencia desleal cuya finalidad es lograr el funcionamiento
eficiente de los mercados, beneficiando a todos los participantes en ¢l (Marin, y otros,
2012, pag. 179) razoén por la cual el articulo 26 la LORCPM prohibe y sanciona “... los
hechos, actos o practicas desleales... que impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la
competencia, atenten contra la eficiencia econdmica, o el bienestar general o derecho de
los consumidores”.

De forma que el objeto de proteccion de las practicas de competencia desleal
conforme a los articulos 1 y 26 de la LORCPM es: la proteccion de la competencia, la
eficiencia econdmica, el bienestar general o los derechos de los consumidores o usuarios
a través de la , prevencion, correccion, eliminacion, sancion y prohibicion de los hechos,
actos, o practicas que como en lineas anteriores se manifesto afectan al correcto
funcionamiento del sistema de economia Social y Solidaria establecido en la
Constitucion, en la medida que alteran la relacioén de equilibrio entre el Estado, sociedad
y mercado.

En relacion al ambito de aplicacion de las leyes de competencia desleal, siguiendo
el mismo andlisis tenemos que el articulo 2 establece que estdn sometidos a las

disposiciones de la presente ley todos los operadores econdmicos, sean persona naturales
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o juridicas, publicas o privadas, nacionales o extranjeras....en la medida que sus actos,
actividades o acuerdos produzcan o puedan producir efectos en el mercado nacional.

Complementando con lo que consta en el articulo 25 de la LORCPM en cuanto a
que los hechos, actos o practicas de competencia desleal se realizan en el desarrollo de
actividades econdmicas, entendidas en un sentido amplio abarcando actividades
comerciales, profesionales, de servicios y otras. El &mbito de proteccion de las practicas
de competencia desleal recae en las actividades econdémicas realizadas en el mercado por
parte de operadores econdmicos, ya sean personas naturales o juridicas, publicas y
privadas, nacionales o extranjeras, asi como también comerciantes, profesionales,
prestadores de servicio y otras, es decir toda conducta “que se realice en el mercado con
fines concurrenciales” (Marin, y otros, 2012, pag. 397)

Finalmente otro aspecto de vital importancia en las regulaciones de competencia
desleal, como se lo ha analizado en los modelos evolutivos de la misma, es la clausula
general prohibitiva qué, como ya se la definidé en temas anteriores, tiene como eje central
el respeto a la buena fe, usos y costumbres mercantiles, considerando como desleal
cualquier acto o practica contraria a esas nociones la cldusula general prohibitiva propia
del modelo Profesional o Corporativo, pero con una caracteristica del Modelo Social en
cuanto la proteccion a los consumidores se encuentra prevista entre los articulos 25 y 26
de la ley.

El caracter de general de la clausula se encuentra en el articulo 25 al establecer
“se considera desleal a todo hecho, acto o practica contrarios a los usos y costumbres
mercantiles...”, mientras que el caracter prohibitivo de la clausula lo establece el articulo
26 “ quedan prohibidos y seran sancionados los hechos, actos o practicas... cuando
impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, atenten contra la eficiencia

econdmica o el bienestar general o los derechos de los consumidores”.
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El articulo posterior a los antes mencionado, es decir el articulo 27 establece una
lista de practicas que la ley consideradas desleales, la cual tiene el cardcter de
ejemplificativa mas no taxativa, como otro aporte del modelo social de evolucion de la

competencia Desleal.

En conclusion, la Ley Organica de Regulacion y Control de Poder de Mercado no
determina dentro de su articulado correspondiente a la competencia desleal cual es el
objeto de proteccion y ambito de aplicacion de dichas normas , siendo necesario realizar
un analisis comparativo con el objeto y ambito que rige a toda la LORCPM, coligiéndose
de ello que el modelo de competencia desleal Ecuatoriano busca proteger el correcto
funcionamiento del sistema competitivo, mediante la prevencion y sancion de hechos,

actos o practicas desleales, en beneficio de todos los intervinientes en el mercado.
1.2 DE LA COMPETENCIA DESLEAL

La competencia desleal tiene variadas acepciones dependiendo del ambito de
analisis, ya que posee tanto connotaciones econémicas como juridicas, es por ello que
para un amplio entendimiento del tema se realizard un cotejo de diferentes criterios
doctrinarios, asi como también el analisis de los elementos que deben estar presentes para

que una conducta pueda ser considerada como desleal.
1.2.2 Concepto de Competencia Desleal

Para poder definir la competencia desleal es necesario comenzar por establecer lo
que se debe entender por competencia la cual puede ser entendida desde el punto de vista

Economico y Juridico.

En términos de economia la competencia puede ser de dos clases: Perfecta e
Imperfecta. La competencia perfecta implica que dentro del mercado no existan empresas

o consumidores lo suficientemente fuertes como para incidir en los precios de los bienes
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o servicios de tal forma que existe una eficiente asignacion de recursos (Samuelson &
Nordhaus, 2010, pag. 35), esto se debe a la homogeneidad de los productos que se
encuentran en el mercado, de forma que no existe diferencias sustanciales entre los
productos con la finalidad que al consumidor le resulte indiferente adquirir cualquier de
ellos, siendo de vital importancia la transparencia en el mercado en virtud de la cual todos
los intervinientes en el mercado tienen plena conciencia de los precios y calidad de los
bienes y servicios ofertados, para que el comprador no los adquiera mas caro y ni el
vendedor lo venda por arriba o abajo del valor sefalado por la oferta y la demanda

(Gacharna, 1982, pag. 6; 7)

La competencia imperfecta es una desviacion del mercado eficiente (considerado
en las condiciones de competencia perfecta) puesto que, existen compradores o
vendedores con la capacidad de incidir en los precios de un bien o servicio, pudiendo
ocasionar el aumento de los precios y la reduccion de las compras del consumidor
(Samuelson & Nordhaus, 2010, pag. 36), este tipo de competencia se manifiesta en tres
tipo de modalidades en el mercado: El monopolio puro, en donde se da una ausencia de
pluralidad de ofertas al “faltar la atomicidad de la oferta los demandantes no podran
adquirir mas que la del monopolista, en los precios, cantidades y condiciones que éste
imponga a aquéllos” (Valdés Prieto, 2009, pag. 40); La competencia monopolistica
implica la existencia de un reducido grupo de empresarios que ofertan productos idénticos
pero no similares, es decir existe variaciones en el producto en base a las cuales se
establece el precio (Neilson, 2009, pag. 7) y; Los oligopolios en donde existe un grupo
de ofertantes de productos homogéneos pero perfectamente sustituibles compitiendo en

cantidades o precio en el mercado (Corchuelo Martinez-Azua, 2014, pag. 365)

Por otro lado, la Competencia desde el punto de vista Juridico consiste en la

intervencion por parte del legislador ante alteraciones del esquema econdmico de
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competencia perfecta por parte de vendedores que desarrollan actos tendientes a provocar
un desplazamiento de la clientela a su favor, por lo cual adquiere relevancia juridica al
representar una afeccion a la capacidad de decision del consumidor (Gacharna, 1982,
pag. 13; 14) razon suficiente para que el Derecho deba regular el comportamiento de
dichos empresarios en el mercado de tal modo que el éxito obtenido por cada uno esté en
relacion a su propio esfuerzo realizado para captar mayor clientela. (Vazquez De Alvaré,

2014, pag. 23)

La Competencia en términos generales es aquella contienda que surge entre los
operadores econdmicos que concurren al mercado para ofertar bienes y servicios que
seran adquiridos por los consumidores en base a su libertad de adquisicion, creandose asi
una interaccion entre ofertantes y demandantes representada en transacciones
comerciales, el contexto en el que se desarrollan dichas transacciones economicamente
puede ser a través de una Competencia perfecta e imperfecta la cual llamara la atencion
al ambito del Derecho al momento que se produzcan alteraciones a la libre decision del
consumidor, debiendo el ordenamiento juridico intervenir para reestablecer el normal

funcionamiento del sistema competitivo.

Por otro lado, al hablar de competencia desleal podria generarse una confusion
con respecto a las desviaciones en el mercado tratadas en lineas anteriores, no obstante
esto no puede ser asi, puesto que la competencia debe ser entendida como el fundamento
econdmico necesario para el ejercicio de la libertad de empresa (presente tanto en las
competencia perfecta e imperfecta) salvaguardando los intereses del empresario, del
consumidor y del sistema per s€, ante estrategias que mediante practicas o actos no
1doneos pretendan atraer mayor clientela, de forma que el Estado intervendra para poner

fin y obligar a los competidores a actuar conforme a la normativa vigente y los principios
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que rige el mercado como son la buena fe y el respeto a los usos y costumbres mercantiles

(Gacharna, 1982, pag. 20 y 27)
Consuelo Gacharna afirma que la Competencia Desleal

Es todo acto competitivo que por implicar el uso de medios censurables debe

ser reprimido por el derecho... si bien la institucion que restringe la practica de la
competencia desleal se halla fundamentada en el interés particular al cual proteger,
también ella obedece a la necesidad de velar por un interés de orden superior el
cual es la masa de consumidores entre los que ha de sentirse los efectos nocivos

de las practicas vedadas. (Gacharnd, 1982, pag. 25)
Para Silvia Barona la competencia desleal

se desarrolla como un disciplina que se desarrolla como un derecho general de
ordenacion del mercado, prohibiendo la deslealtad no solamente frente al
competidor —modelo antiguo- sino también frente al consumidor y, en general
frente a un orden concurrencial del mercado que no debe ser falseado — modelo
nuevo- ... sin olvidar en ningun caso, la premisa de la libertad de empresa que
aparece protegida en la Constitucion (Secaira Durango, 2015, pag. 206 cita a

Silvia Barona)

Tras el andlisis de los conceptos planteados por las autoras se determina que la
competencia desleal constituye cualquier acto o practica que altera el correcto
funcionamiento del mercado, el cual implica que la influencia reciproca de los
competidores (como resultado del ejercicio de su libertad de empresa) es necesaria para
que exista un régimen de competencia, régimen en el cual los competidores en respeto a
los preceptos legales y los principios de la buena fe y costumbre mercantil participan para

obtener mayores réditos en el ejercicio de su actividad econdmica, por lo tanto, los actos
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contrarios a estos criterios se reputan como desleales menoscabando el sistema
competitivo en si mismo y el interés de los competidores, pero a més de ello se perjudica
también al consumidor quien es el destinatario final de los bienes y servicios, y al ser
ofertados existiendo de por medio un acto desleal se vulnera su derecho a actuar en el

mercado de forma libre, informada y consiente.
1.2.2 Elementos constitutivos de la Competencia Desleal
Elemento Objetivo

El elemento objetivo implica la realizacion de los actos o practicas de

competencia desleal en el mercado y con fines concurrenciales.

La actuacion en el mercado conlleva que el acto tenga una manifestacion publica,
por lo tanto no puede ser realizado en el fuero interno de la empresa. No es necesario
que el acto sea dirigido al publico en general, el acto puede estar dirigido a un
determinado grupo de personas (Bercovitz, 2011, pag. 80; 81) razén por la que el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recalca que para que un acto se considere
como desleal es necesario que “la actuacion se haya producido en el mercado, esta
actuacion sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el

mercado” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2004).

Sin embargo para poder determinar aquel mercado en el cual se produjo la
actuacion (en relacion a lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina), la legislacion ecuatoriana en el articulo 5 de la LORCPM prevé la
determinacion del mercado relevante como primer paso para iniciar un proceso de
defensa de la competencia, estando éste conformado por el mercado de productos y el

mercado geografico.
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En cuanto al mercado de productos la LORCPM establece que consiste en los
“bienes y servicios materia de la conducta investigada y sus sustitutos...” el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Europea considera que el criterio de sustituibilidad o
intercambiabilidad de los productos o servicios debe ser analizado desde la optica de la
a demanda, es decir abarcaria aquellos productos o servicios (oferta ) que el consumidor
(demanda) percibe como sustitutos razonables, pues presentan cierta similitud en cuanto

a sus caracteristicas, precios o uso (Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, 1973)

El segundo elemento del mercado relevante es el mercado geografico,
comprendido por las “zonas geograficas en donde estan ubicadas las fuentes alternativas
de aprovisionamiento del producto” (Ley Orgénica de Regulacion y Control de Poder de
Mercado, articulo 5) debiendo considerarse para el analisis la variacion del precio de los
bienes o servicios en las diferentes zonas de aprovisionamiento, de modo que, de acuerdo
al Test del monopolista o0 SSNIP (uno de los métodos sugeridos para la medicion del
mercado relevante) el aumento significativo del precio por parte de un competidor
monopolista hipotético ocasiona que el consumidor acuda a otro lugar para adquirir un
producto o servicio sustituto, por consiguiente formara parte del mercado geografico la
zona en donde actuia el supuesto monopolista y la zona a la que acuda el consumidor para

adquirir el producto o servicios sustituto. (Marin, y otros, 2012, pag. 198).

En conclusion se entiende por mercado relevante el conjunto de productos o
servicios similares ofertados en un espacio geografico, que a criterio del consumidor

pueden ser sustituidos por otros.

Con respecto a los fines concurrenciales Baylos Carroza sostiene que son
aquellos actos que se realiza en el mercado, los cuales poseen un doble aspecto, primero
buscan la promocion de la propia oferta en perjuicio de la ajena y segundo se pretende

con ello una desviacion o captacion de la clientela (Vazquez De Alvaré, 2014, pag. 36
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cita Baylos Carroza ). Bercovitz coincide con este criterio manifestando que la finalidad
de dichos actos es la captacion de clientela a través de la promocion o difusion en el
mercado de las prestaciones propias o de un tercero. Entendiéndose por difusion la
realizacion de actos “destinados a incitar la adquisicion o realizacidén de negocios sobre
productos o servicios de quien realiza el acto o un tercero” (Bercovitz, 2011, pag. 81) ,
por lo tanto “Para catalogar un acto como desleal, es condicion necesaria que los
competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es
decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podria hablar de

competencia desleal” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2013)

De tal forma que la concurrencia necesariamente debe ser realizada en el mercado
relevante en donde se evidencie una manifestacion publica que conlleva la desviacion o
captacion de clientes, sin tomarse en consideracion la intencion de quien realizo los actos
en el mercado, pues basta que los actos resulten idéneos para promover o no la

adquisicion de determinados bienes o servicios ya sea propios o de terceros.
Elemento Subjetivo

El elemento subjetivo hace referencia a los sujetos que pueden incurrir en actos

o practicas de Competencia Desleal.

De acuerdo al articulo 25 de la Ley Organica de Regulacion y Control de Poder
de Mercado podran incurrir en practicas de competencia desleal cualquier persona que
realice actividades econdmicas entendidas en un sentido amplio que abarque actividades
de comercio, profesionales, de servicio y otras, es decir la ley se aplica para cualquier

persona ya sea natural o juridica que participe en el mercado.

En base a un anélisis del Derecho comparado, concretamente de la legislacion

espafiola, esta define a los Comerciantes como “toda persona fisica o juridica que, al
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celebrar la transaccion de que se trate, actie en el marco de su actividad comercial o
profesional, asi como toda persona que actie en nombre o por cuenta de un comerciante”
(Tribunal Supremo de Espafia, 1985) y a los Profesionales como toda persona fisica o
juridica que, en las transacciones, actiie dentro del marco de su actividad profesional, ya

sea publica o privada ( Comunidad Europea, 1993).

La actividad comercial hace referencia a la comercializacion de bienes muebles,
inmuebles y servicios relacionados!! (Cédigo de Comercio, articulo 2) y la actividad
profesional implica “el ejercicio de una carrera, ciencia o arte” (Cabanellas, 1993, pag.

348).

En resumen como acertadamente afirma Bercovitz la nocioén que se expresa tanto
a través del término comerciante y profesional consiste en la referencia a personas que
se dedican a ofrecer bienes o servicios en el mercado con la finalidad de su posterior
contratacion (Bercovitz, 2011, pag. 87), por lo tanto cuando actuan de manera contraria
a los usos y costumbre que rigen en el mercado son propensos a incurrir en practicas

desleal.

Otro aspecto importante respecto a lo sujetos es en relacion a la intencionalidad
con la que realizan los actos o practicas de competencia desleal. Tanto la ley, doctrina y
jurisprudencia han determinado que no es necesario que exista intencion de los sujetos
en la realizacion de la practica desleal debido a que la deslealtad se produce ain en
ausencia de voluntad o de intencionalidad (Vazquez De Alvaré, 2014, pag. 38 cita a
Broseta Pont) en este mismo sentido la LORCPM determina que no se requiere acreditar

la existencia de conciencia o voluntad (articulo. 25 num.3),

' Son comerciantes aquellos que “teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesion habitual”
(Cdédigo de Comercio, articulo 2). La actividad comercial debido a la habitualidad o frecuencia con la que se la
realiza se considera como el desempeiio de una profesion.
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La Jurisprudencia Chilena afirma que no se debera probar la existencia de dolo
o culpa, basta que se infrinjan las normas objetivas que establece la ley como es la
actuacion en contra de la buena fe o las buenas costumbres, ya que probar el dolo o culpa
del actor impediria la efectiva proteccion a los intereses del consumidor y el mercado, de
forma que el dolo es inherente a la conducta desleal en la medida que se pretende desviar

la clientela por medios desleales (Corte Suprema , 2014).

En conclusiéon el elemento subjetivo recae en aquellas personas naturales o
juridicas que realicen una actividad econdémica en el mercado ya sea dentro del marco de
su actividad comercial o profesional en el que actiian de forma desleal siendo irrelevante
probar el dolo, es decir la voluntad o intencionalidad en sus actuaciones, pues basta que
se genere un real o potencial dafio por cuanto se actud contra los usos o costumbres del

mercado.
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CAPITULO 11

2.1 ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

Los actos de competencia desleal son las manifestaciones de las actuaciones
contrarias a los usos y costumbres necesarias para el correcto funcionamiento del sistema
competitivo del mercado, asi como también constituyen practicas que vulneran el interés
del operador economico, el del publico consumidor y el sistema competitivo. En el
presente capitulo se analizaran algunos de los actos de competencia desleal desde el

enfoque doctrinario, legal y jurisprudencial.

Se procedera al estudio de los actos de: confusion, los cuales tiene por finalidad
desorientar al consumidor respecto al bien o servicio; publicidad engafiosa en la cual se
hace utilizacion de aseveraciones que distorsionan la realidad de la oferta y por lo tanto
afecta la decision del consumidor y la violacion del secreto empresarial que preconiza la
proteccion de la informaciéon que el operador econdmico considera de relevante
importancia para el ejercicio de su actividad econdmica. También se realizard una
puntualizaciéon en cada una de los actos de competencia desleal mencionados respecto a

la relacion o diferenciacion con el ambito de la propiedad industrial.

Finalmente se determinara el proceso de analisis para establecer la competencia
de la autoridad para conocer y sancionar las practicas de competencia desleal, ya sea que
se trate de una denuncia planteada ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
(que conforme a lo indicado en lineas anteriores sigue teniendo vigencia en esta clase de
actos) o la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, asi como también la
consideracion respecto a la reparacion del interés particular ante la autoridad

jurisdiccional.
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2.1.1 Confusion

Para poder tener un amplio entendimiento sobre este tema es preciso comenzar
por definir el termino confusion, el cual de acuerdo al diccionario de la Real Academia
de la lengua Espafiola significa “accion y efecto de confundir”, la palabra confundir es
entendida como “mezclar cosas diversas de manera que no puedan reconocerse o

distinguirse”, con la finalidad de “desconcertar a alguien”. (RAE, 2017)

Dentro del &mbito de la competencia desleal la confusion implica las acciones
mediante las cuales el competidor intenta o realmente logra desviar la eleccion del
consumidor ocasionando confusion respecto al origen de los bienes o servicios o sobre
los bienes y servicios mismos (Otamendi, 1998, pag. 7), es decir, son los actos idoneos
para confundir al consumidor sobre las actividades, prestaciones o establecimientos
ajenos, de modo que, la deslealtad recae en relacion a los consumidores, quienes debido
a una informacién que no corresponde a la realidad, proporcionada por el competidor,

se ve alterada su libertad de eleccion (Massaguer, 1999, pag. 45).

En este caso la proteccion a los consumidores se da ante el riesgo o peligro de
confusion sin que sea necesario probar que la conducta efectivamente ha inducido a
equivoco al consumidor, pues basta que se genere un potencial riesgo o peligro (Barona,
2008, pag. 346), debido a que ‘“‘se trata de proteger la decisién en el mercado del
consumidor, ante el peligro de error sobre la actividad empresarial o profesional objeto
de su interés o sobre el establecimiento que visita o sobre el origen empresarial de los
productos o servicios que adquiere o contrata” (Audiencia Provincial de Barcelona,

2001)

Por consiguiente, Bercovitz sostiene que el eje de la deslealtad de los actos de

confusion no lo determina tanto la actuaciéon de un competidor que obtiene ventajas
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competitivas por el empleo de elementos identificadores de otro competidor para su
beneficio, sino por la posibilidad de afectar la decision del consumidor al momento de
realizar su eleccion en el mercado, pues éste ya no estaria actuando libremente ya que
real o potencialmente esta inducido a la obtencion de un producto por la procedencia
empresarial de las actividades, prestaciones o establecimientos en conflicto, de forma
que esto genera afeccion a los legitimos intereses de los consumidores e intrinsecamente

se afecta al sistema competitivo. (Bercovitz, 2011, pag. 150)

En la legislacion Ecuatoriana se define a los actos de confusion como:

“toda conducta que tenga por objeto o como efecto, real o potencial, crear
confusiéon con la actividad, las prestaciones, los productos o el

establecimiento ajenos.

En particular, se reputa desleal el empleo o imitacion de signos distintivos
ajenos, asi como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros
medios de identificacion que en el mercado se asocien a un tercero." (Ley
Organica de Regulacion y Control de Poder de Mercado, articulo 27

numeral 1)

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha determinado
que la caracteristica para para la configuracioén de un acto de confusion como préctica de

competencia desleal, es a su criterio lo siguiente:

“No se trata de establecer un analisis en materia de confundibilidad de
signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se
trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relacion con un

competidor determinado, generan confusion en el publico consumidor
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respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o

comercial de un competidor" (Proceso 217- IP- 2015).

Para entender de mejor manera el tema es imperante establecer las diferencias en
cuanto al analisis de la confusion como acto de competencia desleal que afecta el correcto
funcionamiento del mercado y el riesgo de confusion como una figura propia de la
propiedad intelectual, concretamente dentro del Derecho Marcario, pues en ambas

materias se habla de signos distintivos.

Ottamendi sefiala que se debe tratar de un signo que precisamente sea distintivo,
es decir que resulta habil para diferenciar al competidor y sus productos (Otamendi,
1998, pag. 8), como ya se menciond anteriormente el principal sujeto de proteccion en el
primer caso es el consumidor, quien al estar frente a una informacién incorrecta en cuanto
a la distintividad de los bienes y servicios que un competidor oferta en el mercado, real
o potencialmente es afectado al momento de ejercer su libertad de decision por esta razon
la represion contra la competencia desleal es de caracter factico, y a mas de ello como
caracteristica de los modelos evolutivos de la misma, no es necesaria la existencia de

competencia directa entre los competidores (Espinoza, 2016, pag. 137).

En el ambito del Derecho Marcario el riesgo de confusion posee caracter
normativo regido por el principio de inscripcion y especialidad en virtud del cual se
protege al titular de un signo distintivo, quien puede oponerse al registro de una marca o
signo distintivo similar o idéntico que diferencian los mismos bienes o servicios dentro
de un mercado, en definitiva cuando estamos frente a productos similares ofertados por
operadores econémicos, de modo que debe existir relacion de competencia entre el titular
del signo distintivo y el tercero que esta provocando la confusion, ya que de acuerdo al
principio de especialidad una marca o signo distintivo similar o idéntico pueden ser

usados por un tercero siempre y cuando sea para distinguir productos distintos y no
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vinculados a los que distingue la marca registrada.'? Siendo principalmente protegido el
interés del titular del signo registrado y consecuentemente el de los consumidores ante

una posible o real confusion (Espinoza, 2016, pag. 138).

En suma, la confusion como practica de competencia desleal y el riesgo de
confusiéon como figura del Derecho marcario no constituyen una especie de doble
proteccion, por el contrario son figuras juridicas autbnomas que se complementan entre

si para garantizar un efectivo desarrollo del mercado.

Mientras que la confusion en el ambito del Derecho de la competencia tiene por
finalidad la correccion econdmica pues el competidor desleal acrecienta sus ganancias
econodmicas mediante el empleo de practicas que afectan al mercado por cuanto vulneran
el interés general o bienestar de los consumidores o usuarios, ya que provocan real o
potencialmente des concertacion en el publico consumidor debido a que se afecta la
distintividad e identificacion de como los bienes o servicios son reconocidos en el
mercado y por ende se puede desorientar al consumidor respecto al origen empresarial

de los mismos, reflejandose en su decision al momento de adquirir un bien o servicio.

Por otro lado el riesgo de confusion marcaria tiene por finalidad proteger ante
actos que atenten, principalmente, contra el titular del derecho de exclusividad dentro de
la clase a la que corresponde el registro de su marca, ya que, se afecta su distintividad en
el mercado al desorientar real o potencialmente al consumidor a adquirir bienes o

servicios proporcionados por un competidor que no es autorizado para usar su marca.

Estas dos figuras se complementan en el sentido que ambas garantizan al

consumidor que los bienes o servicios que adquiere en el mercado realmente son

12 Todos los Estados parte del Arreglo de Niza se rigen a la Clasificacion Internacional de Productos o Servicios para
el Registro de las Marcas (Clasificacion de Niza), en la que se categoriza por clases a los productos y servicios para
los cuales se solicita una proteccion marcaria, actualmente la clasificacion de Productos y Servicios estd compuesta por
34 clases de productos y 11 clases de servicios. Todo solicitante debe determinar el numero de la clase a la que pertenece
la marca que pretende registrar (OMPI, 2017)
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proporcionados por el operador economico titular de ellos quien actia de forma correcta

en el mercado sin incurrir a practicas que puedan desorientarlo o confundirlo.

2.1.2 Publicidad Engaiiosa

La Publicidad es “la comunicacion comercial o propaganda que el proveedor
dirige al consumidor por cualquier medio idoneo, para informarlo y motivarlo a adquirir
o contratar un bien o servicio...” (Ley Organica de Defensa al Consumidor, articulo 2)
de tal forma que es una herramienta necesaria dentro del mercado, puesto que, posee
una funcion informativa respecto a los bienes y servicios que un competidor oferta, dando
a conocer la variedad de productos, caracteristicas, calidad, precios, ventajas, entre otros,
y a la vez tiene una funcién persuasiva en virtud de la cual motiva a los consumidores a
elegir los productos que consideren adecuados para satisfacer sus necesidades, razén por
la que lo adquirido debe ser exacto a lo publicitado garantizando que la informacion
proporcionada pueda ser efectivamente valorada y cotejada por los consumidores al

momento de adquirir un bien o servicio (Corrales, 2005).

En consecuencia la publicidad es una institucion protegida por las normas de
represion de la competencia desleal y las de proteccion a los consumidores,
promoviéndose la generacion de publicidad como un medio de informacién, para que,
quienes realicen sus compras, lo hagan en base a datos o mensajes veraces proporcionada
por el ofertante; y como un medio de promocién para los competidores, mediante el cual
pueden atraer mayor clientela al presentarse como una opcion frente a las demas
existentes en el mercado obteniendo asi una ventaja competitiva. (Aramayo Baella, y

otros, 2013).

Por estas razones los consumidores tienen el derecho a acceder a una informacion,

precisa, no enganosa, adecuada y veraz acerca del contenido y caracteristicas de los
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bienes y servicios (Constitucion Ecuatoriana, articulos 52 y 66 numeral 5 ) es por ello
que, cuando la publicidad no cumple con estos preceptos es susceptible de un juicio de
desvalor por cuanto induce al publico consumidor a adquirir un bien o servicio en base a

una informacion inadecuadamente presentada a través de la publicidad de un producto.

De acuerdo a la Ley Orgéanica de Regulacion y Control de Poder de Mercado,

articulo 27 numeral 2 los

“Actos de engafio.- Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o
como efecto, real o potencial, inducir a error al publico inclusive por omision
sobre... las ventajas, los atributos, beneficios o condiciones que corresponden
a los productos, servicios... que el operador econdmico pone a disposicion en

el mercado...

Configura acto de engafio la difusion en la publicidad de afirmaciones sobre

productos o servicios que no fuesen veraces y exactos.”

Como se puede evidenciar de la regulacion normativa expuesta, en el ambito de
la competencia desleal, la publicidad engafiosa se encuentra dentro de los actos de
engafio, los cuales son considerados como conductas que generan en los consumidores
impresiones falsas sobre los bienes y productos que oferta un competidor en el mercado,
de forma tal que se expone al consumidor a ejercer su libertad de decision bajo

circunstancias que de conocerlas no la hubiera realizado (Marin, y otros, 2012)

En palabras de Bercovitz “el juicio de deslealtad se construye atendiendo la falta
de informacion veraz, de modo que la informacién suministrada diverge de la real,
siendo susceptible de inducir a error a sus destinatarios” (Bercovitz, 2011, pag. 163), es
decir, los consumidores derivan su decision en base a prestaciones que inducen a error,

mas no por las prestaciones reales ofertadas, es decir la gravedad de los actos de engafio
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recae en el error en el que pueden real o potencialmente incurrir los consumidores por
cuanto no se garantiza sus derechos de acceder a una informacién veraz y adecuada

sobre los bienes y servicios que va a adquirir .

La publicidad engafiosa puede presentarse de dos formas: Por accion u omision.
Por accion, implica la utilizacion de mensajes que indican determinada condicion,
calidad, ventaja, u otras circunstancias no reales de un producto, por lo tanto, las
alegaciones publicitarias son falsas o inexactas o de manera que inducen a error al
publico consumidor (Diez Estella, 2016, pag. 119). Sin embargo, cabe recalcar que la
naturaleza de la publicidad es ser creativa para llamar la atencién del consumidor, asi
pues, en algunos casos deja de ser inicamente la transmision objetiva de informacion y
recurre a la utilizacion de afirmaciones falsas que no engafian al consumidor, por el
contrario, se trata de exageraciones obvias las cuales evidentemente se alejan de la
realidad y son asumidas como tal por parte de los consumidores'?, pues tras un analisis
superficial de la informacion se llega a la conclusion légica de que se tratan de recursos
ilustrativos que no inducen a engafio, por ello, el criterio de valoracion es la capacidad
de engaiar a los destinatarios de la publicidad analizando en contexto todo el mensaje
incorporado en la publicidad desde la Optica de un consumidor racional.

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2004).

Por omision, se produce cuando el ofertante, omite u oculta datos relevantes o
informacion esenciales, sobre el bien o servicio publicitado. O que proporcionando la
informacion sustancial la realiza de forma ambigua y poco entendible para el consumidor

(Marin, y otros, 2012), no obstante la informacion omitida debe ser valorada de acuerdo

13 Dentro del estudio de la publicidad engafiosa se considera al consumidor como racional, es decir el consumidor

racional es aquel que al estar frente una publicidad realiza una valoracion superficial, cuidadosa y responsable de la
misma. En virtud de lo cual no se puede castigar a un anunciante por una interpretacion irracional que unas cuantas
personas, que no reflejan el entendimiento general de los consumidores la realicen. (Gomez Garcia, 2008, pag. 266)
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al caso, ya que en muchas ocasiones el competidor se debe regir a limitaciones de espacio
y tiempo establecidas por el medio publicitario, por esta razon, para determinar si la
omision de la informacion ha influenciado en la decisiéon del consumidor, la doctrina
recomienda realizar un andlisis en base a dos aspectos: La relevancia de la informacioén

omitida y el grado de conocimiento del destinatario.

Con respecto al primer aspecto esto es, en qué medida la informacidon omitida es
importante para que el consumidor entienda el mensaje que la publicidad pretende
transmitir, y el segundo aspecto, esta relacionado al grado de conocimiento del segmento
de consumidores'* a la que est4 dirigida la publicidad, a mayor conocimiento del bien o
servicio publicitado menor la posibilidad de ser enganados. (Fernandez Novoa , 1989,
pag. 18).

En conclusion la responsabilidad del anunciante no radica tUnicamente en
transmitir informacidn no engafosa, sino en asegurarse de que ésta no induzca o pueda
inducir a error a los consumidores en cuanto a la utilizacién de un contenido exagerado,
ambiguo, omisivo o discordante con la realidad de la oferta que se anuncia (Durand
Carrion, 2017, pag. 10). Por lo tanto “para calificar como engafioso un mensaje
publicitario es preciso que este sea apto para desencadenar falsas expectativas en sus
destinatarios” (Jurado de Auto Control-Espafia, 2011), de forma que, el engaiio en la
publicidad puede ser tanto por accidn como por omision, en la medida en que la
informacion transmitida, pueda o induzca a un error al consumidor racional de acuerdo
a su grado de conocimiento sobre el producto o servicio publicitado, alterando asi su

normal comportamiento dentro del mercado al estar influenciado por contenido

14 En el mercado existe gran variedad de productos y servicios que se publicitan, sin embargo no todos estan dirigidos
a los mismos consumidores, por ejemplo existen productos comunes dirigidos al publico consumidor en general como
es el caso de articulos de primera necesidad, asi como productos especializados dirigidos a un publico mas reducido
con un conocimiento mas profundo en el producto servicio. Por ello para el analisis de la Publicidad engafiosa se debe
considerar los consumidores destinatarios de la publicidad (Gomez Garcia, 2008, pag. 266)
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publicitario engafoso, ocasionando afeccion al sistema competitivo y a los

competidores.

2.1.3 Violacion del Secreto Empresarial

Al hablar sobre violacion del secreto empresarial, es importante comenzar por
plantear que se debe entender por secreto. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua
Espaiola la acepcion de este término implica una “cosa que cuidadosamente se tiene
reservada y oculta” (RAE, 2017) de tal forma que es un “conocimiento que
exclusivamente alguien posee” por lo tanto el secreto radica en aquella informacion cuya
disponibilidad no esta al alcance de la sociedad en general razon por la cual se encuentra

custodiada por alguien que tiene acceso privilegiado o exclusivo a la misma.

Los elementos esenciales del secreto se encuentran implicitos en su concepto, de
modo que debe tratarse de una a) Posesion: esto es la tenencia material de la informacion
independientemente del entendimiento o no de la misma, pues basta el acceso a ésta; b)
Informacién: implica un conocimiento sobre determinado tema que constituye el objeto
material del secreto, pudiendo tratarse de documentos, estrategias de mercado, férmulas,
entre otros, por nombrar algunos ejemplos; c) Oculta: esta caracteristica es indispensable
pues presupone una exclusividad, un caracter de reservado, es decir, no se encuentra a
disponibilidad de cualquier persona sino Unicamente de quien estd en posesion de la
informacion; d) Por parte de una persona o de un conjunto personas: esto es la posesion
material de la fuente que ha transmitido la informacion, asi como de quien la recibe
estableciéndose la obligacién de mantenerla en reserva. (Riofrio Martinez, 2008, pags.

12- 18)

La naturaleza juridica del secreto dentro del derecho de la competencia desleal y

por ende de la represion contra las practicas de competencia desleal consiste en que a
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mas de los elementos esenciales antes mencionados que deben concurrir para que una
informacion tenga el cardcter de secreta, debera ser también de indole empresarial, es
decir, se trata de informacion de gran importancia para el desarrollo de la actividad
economica del competidor, ya sea que recae sobre procedimientos, estrategias, técnicas,

entre otros, que permite al competidor tener un mejor posicionamiento en el mercado.

Desde la doctrina se define al secreto empresarial como aquella informacion que
por su importancia es reservada, razon por la que, su contenido no esta al alcance de
cualquier persona puesto que implica un valor comercial efectivo o potencial (Jaeckel,
2003, pag. 26) para Goémez es “todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o
procedimientos industriales que el empresario por su valor competitivo para la empresa
desea mantener oculto” (Gémez, 1974, pag. 54), en el mismo sentido Galan lo define
como toda informacién no divulgada relacionada a la empresa y a su actividad, cuya
accesibilidad resulta dificil para las personas pertenecientes a un mismo circulo de
competidores al que dicha informacion resulta relevante, y al ser desconocida otorga una

ventaja competitiva a quien la posee. (Géalan Corona, 2011, pag. 358)

De acuerdo a la legislacion Ecuatoriana “se considera como secreto empresarial
cualquier informacion no divulgada que una persona natural o juridica legitimamente
posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea
susceptible de transmitirse a un tercero” (Ley Organica de Regulacion y Control de Poder

de Mercado, articulo 27 numeral 7).

La jurisprudencia internacional sefiala que el secreto empresarial esta constituido
por toda informacion que da al empresario una ventaja en relacion a su competencia
(Tribunal Colegiado del Primer Circuito de Mexico, 2007) de tal forma que no puede ser
aquella informacion que sea de dominio publico o que resulte evidente para un técnico

en la materia, por el contrario deberd referirse a la “naturaleza, caracteristicas o
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finalidades de los productos; a los métodos o procesos de produccion; o a los medios o
formas de distribucion o comercializacién de productos o prestacion de servicios” de
forma tal que el secreto empresarial constituye una proteccion a la propiedad privada en
el sentido en que el titular que legitimamente posee la informacion tiene derecho a
revelarla o no de acuerdo a como lo considere necesario y pertinente.” (Suprema Corte

de Justicia de México, 2013).

Conforme a los preceptos expuestos se puede colegir que la informacion
empresarial es aquella que esta revestida de un valor comercial para su titular, puesto
que, el uso de esa informacién en su actividad comercial le permite mejorar su
competitividad dentro del mercado reflejandose en ganancias o ventajas econdmicas
para quien la posee, por lo tanto resulta necesario mantener toda informacion que es de
vital importancia para el ejercicio de su actividad productiva como un secreto, ya sea que
se trate de documentos, lista de clientes, plan de negocios, férmulas, estrategias de

mercado, entre otras.

En suma, los requisitos de existencia para poder hablar de secreto empresarial
son: una informacion con caracter de secreta y que tenga un valor comercial. Por lo tanto
la violacion del secreto empresarial como practica de competencia desleal se configura
cuando se ha divulgado, explotado o adquirido determinada informacion ya sea que se
tuvo un acceso legitimo a la misma manteniéndose la obligacion de reserva o por medios
ilegitimos como pueden ser el espionaje, el incumplimiento de un deber contractual, el
abuso de confianza, la induccion a un tercero que tuviera acceso a la informacion para
que este la proporcione (Ley Orgénica de Regulacion y Control de Poder de Mercado,
articulo 27 numeral 7), de forma tal que aquella informacién oculta de caracter comercial

esta siendo violada.
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La divulgaciéon y explotacion de secretos empresariales estan estrechamente
relacionadas, no se debe considerar la connotacion de divulgacion en relacion al ambito
de la propiedad intelectual, pues, en dicha materia la divulgacion implica un requisito
para obtener una proteccion por parte de las autoridades gubernamentales, es decir, se
hace accesible al publico la obra o invenciéon para de este modo garantizar una
exclusividad la cual cabe recalcar esta sujeta a limites temporales, en el caso que nos
ocupa, la divulgacion se trata de una practicas desleal entendida como una
comunicacion, que no necesariamente debe ser conocida por la generalidad, basta que
la informacion secreta sea transmitida a una o varias persona en particular que puedan
explotar la informacion ya sea con la intencidon de obtener provecho para si mismo a

para un tercero. (Galan Corona, 2011, pags. 363-364).

Por lo tanto, el secreto empresarial es una figura mediante la cual los
competidores pueden guardar y proteger la informacion relacionada con su actividad
economica de manera indefinida, por ello, la divulgaciéon y explotacién menoscaba el

rendimiento competitivo de su legitimo titular en el mercado.

Con respecto a la adquisicion de secretos empresariales, la conducta desleal recae
en la obtencion del secreto, hoy en dia el espionaje industrial o comercial es un
mecanismo muy utilizado, cometido a través de medios tecnoldgicos o personas, en
virtud del cual, se obtiene sin autorizacidn del titular informacion protegida, sin embargo,
existen de acuerdo a la Ley Orgéanica de Regulacion y Control de Mercado y la
legislacion comparada otras formas en la que se puede acceder deslealmente al secreto
empresarial ya sea por cuenta propia o a través de la induccidn a terceros, como por
ejemplo el incumplimiento de un obligacion contractual o legal por parte de trabajadores,
empleados, clientes y demds personas que se han comprometido a mantener en reserva

la informacion que el titular del secreto ha trasmitido, para de esta forma generar un
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beneficio propio o a un tercero teniendo como finalidad la explotacion o eliminacion de
un competidor en el mercado (Ley Orgénica de Regulacion y Control de Poder de
Mercado, articulo 13). La Ley Ecuatoriana también considera como una forma para
adquisicion de un secreto empresarial el abuso de confianza hacia el poseedor de la
informacion, independientemente de que exista o no de por medio, pacto escrito u
obligacion legal de confidencialidad, pudiendo entenderse por relaciones de confianza la
de los trabajadores con sus empleadores o personas contratadas para cargos de gestion y

administracion del negocio del titular del secreto. (Marin, y otros, 2012, pag. 444).

En conclusion el secreto empresarial es cualquier informaciéon con relevancia
comercial o industrial y de caracter oculto, que otorga una ventaja competitiva dentro del
mercado, razon por la cual la divulgacion o explotacion sin autorizacion del titular y la
adquisicion de la informacion que no ha sido divulgada configuran una practica de

competencia desleal denominada violacion del secreto empresarial.

2.2 AUTORIDAD PARA CONOCER LOS ACTOS DE

COMPETENCIA DESLEAL

A continuacion se realizara un analisis de la normativa Ecuatoriana, en cuanto a
la autoridad competente para conocer los Actos de Competencia Desleal, los cambios
legislativos incorporados, asi como también la autoridad jurisdiccional competente para

el resarcimiento de dafios y perjuicios.

2.2.1 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual

Conforme a lo analizado en el primer capitulo de este trabajo, el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) fue creado en la Ley de Propiedad Intelectual

la cual actualmente se encuentra derogada por el Codigo Organico de la Economia Social
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de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion (conocido también como codigo

ingenios) publicado en el Registro oficial el 9 de diciembre de 2016.

El Cddigo Ingenios en su articulo 10 y 11 trata sobre la Autoridad Nacional
competente en materia de derechos intelectuales que ejercera actividades de regulacion,
gestion y control, sin embargo, no crea dicha instituciéon unicamente hace referencia

respecto a su estructura y atribuciones.

Por otro lado el reglamento al Codigo de Ingenios, vigente desde junio de 2017,
establece que existird el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI)
conformando por varios organos, entre ellos el Organo Colegiado de Derechos
Intelectuales, empero al igual que el Cdédigo no crea dicho sistema pues claramente el
articulo 2 determina que su creacion y funcionamiento estara regulado mediante Decreto

Ejecutivo.

El 3 de abril de 2018 se expidio el Decreto Ejecutivo 356 el cual transforma al
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) en el Servicio Nacional de
Derechos Intelectuales (SENADI), sin embargo, en la disposicion transitoria Cuarta
establece que “la estructura organica del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
funcionard hasta que la estructura orgéanica del Servicio Nacional de Derechos
Intelectuales sea aprobada”, estableciendo un plazo de ciento ochenta dias a partir de la

publicacion del Decreto en el Registro Oficial para que se cumpla lo dispuesto.

A prima facie surge una interrogante respecto a la situacion del Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual en relacion a los preceptos normativos establecidos
tanto en el Codigo Ingenios, su Reglamento y el Decreto 356, sin embargo, la respuesta
a este planteamiento se encuentra en la Disposicion Transitoria Tercera del Codigo de

Ingenios y en la Disposicion Final del Decreto 356.
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En la Disposicion Transitoria Tercera del Codigo de Ingenios se establece la
competencia del IEPI para continuar sustanciando asuntos en materia de derechos
intelectuales hasta que se expida el Decreto previsto en los s articulos 10 y 11 de dicho
cuerpo legal , por otro lado, al haberse expedido el Decreto 356 se deberéd atender la
Disposicion Final del mismo, en la que se establece el plazo de ciento ochenta dias para
que se implemente la nueva estructura en materia de propiedad intelectual, dentro de
dicho plazo el IEPI mantendrd sus funciones conforme lo previamente analizado,
terminado el plazo serd el SENADI la autoridad competente para conocer y resolver

cualquier vulneracion a un derecho de propiedad intelectual.

Conforme el articulo 30 del Reglamento a la Ley Orgénica de Regulacion y
Control de Poder de Mercado cuando una denuncia por presuntos actos de competencia
desleal es presentada ante la autoridad de Propiedad Intelectual ésta debera remitir en
consulta a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado para que determine si
la practica desleal puede afectar negativamente al interés general o bienestar de los
consumidores, de ser el caso la Superintendencia avocara conocimiento, si se trata de
una denuncia en la que se discute cuestiones sobre la propiedad intelectual entre pares
que no produce afeccion al interés general o bienestar de los consumidores la
competencia recaera sobre el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, hasta la

implementacion del SENADI.

Por lo tanto, en los casos de Competencia Desleal en los que exista indicios de
afeccion a los derechos protegidos por la propiedad intelectual serd el la autoridad en

materia de Propiedad Intelectual la entidad competente para conocer dichos casos.
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2.2.2 Superintendencia de Control del Poder de Mercado

La Ley Organica de Regulacion y Control de Poder de Mercado (LORCPM)

(analizada en el primer capitulo) entr6 en vigencia en el afio 2011 creando a la

Superintendencia de Control y Poder de Mercado (SCPM) como un organismo técnico

de control, vigilancia y sancidon que entre sus funciones consta la facultad de realizar de

oficio, por solicitud de otro 6rgano de la administracion publica o a peticion de parte

(esto es mediante denuncia formulada por quien se considere agraviado) procedimientos

de investigacion sobre posibles actuaciones que puedan vulnerar los preceptos

establecidos en su ley de creacion, pudiendo sustanciar procedimientos en sede
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administrativa para aplicar medidas y sanciones que considere adecuadas de acuerdo al
caso que estd en conocimiento (Ley Organica de Regulacion y Control de Poder de

Mercado, articulos 36, 38 y 53)

De acuerdo al articulo 31 numeral 3 de la LORCPM la Superintendencia de
Control y Poder de Mercado es competente para conocer aquellas practicas en las que se
afecta al interés publico entendido como el interés general de los consumidores o
usuarios y el correcto funcionamiento del mercado, las cuales son investigadas y

sancionadas por la SCPM

Cuando una denuncia es presentada ante la Superintendencia de Control del Poder
de Mercado conforme al articulo 32 del reglamento a la LORCPM, la Superintendencia
determinard si el objeto de discusion recae sobre cuestiones relativas a la propiedad
intelectual que no generan afeccion negativa al interés general o al bienestar de los
consumidores o si caso contrario la conducta denunciada va en contra del interés general
o bienestar de los consumidores o usuarios. En el primer caso la Superintendencia debera
remitir el expediente para su conocimiento, resolucion y sancion a la autoridad de
propiedad intelectual. En el segundo caso la superintendencia iniciard un procedimiento

de investigacion.

En este sentido, la Superintendencia al ser un organo de vigilancia tiene la
facultad de iniciar un procedimiento de oficio, es decir, sin necesidad de que exista
denuncia de la parte agraviada o interesada, basta que tenga conocimiento de conductas

que puedan configurar practicas de competencia desleal.

En conclusion la Superintendencia es competente para conocer de oficio o a
peticion de parte agraviada o interesada los actos de competencia desleal que tengan

incidencia en el sistema competitivo por cuanto alteran el interés general del correcto
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funcionamiento competitivo del mercado o afectan el bienestar de los consumidores o

usuarios.
Discusion sobre
aspectos de Propiedad IEPI
Intelectual
S Denmimadante‘ 1"‘21 Ind;rclzgrsege grflee(;;iogl al [ Suprintendencia de
uperintencencia de . & Control y Poder de
Control y Poder de bienestar de los
X . Mercado
Mercado consumidores 0 usuarios)
No existe indicios de
afeccion al interes general Se archiva la
o bienestar de los denuncia

consumidores

2.2.3 Autoridad Jurisdiccional analisis y critica al caso Ecuatoriano

La Ley Organica de Regulacion y Control de Poder de Mercado en su articulo 71
sefiala que “las Personas Naturales o Juridicas que hubieren sufrido perjuicio por la
comision de actos o conductas prohibidas por esta ley, podran ejercer la accion de
resarcimiento de dafios y perjuicios...tramitada ante el juez de lo civil” respecto a esta

regulacion normativa cabe realizar la siguiente observacion.

Si bien la LORCPM vy su reglamento prevén la posibilidad de establecer medidas
preventivas ante el cometimiento de practicas desleales, asi como sanciones por haber
alterado el sistema competitivo, en estricto sentido no contempla medidas de reparacion
para el operador econdmico perjudicado por dichas practicas, tanto es asi que la persona
natural o juridica afectada debe acudir a la jurisdiccion civil para la determinacion de la
responsabilidad civil y ejercer la respectiva accion de resarcimiento de dafios y perjuicios

que el actuar desleal de un competidor le ha ocasionado.
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Con respecto a las medidas preventivas, el articulo 62 de la LORCPM claramente
determina que estas tienen por finalidad preservar las condiciones de competencia para
asi evitar dafos al sistema competitivo del mercado, en consecuencia la resolucion
sancionatoria emitida por el 6rgano administrativo tendra como objeto la reparacion del
interés general o bienestar de los consumidores y usuarios, por consiguiente se debe
acudir a la jurisdiccion civil para reclamar la reparacion del interés particular del
operador econdmico a través de las instituciones juridicas de la responsabilidad civil y el

derecho de dafios (Alvear, 2015, pag. 83)

Conforme el articulo 25 de la LORCPM “las practicas desleales no requiere
acreditar conciencia y voluntad'®...se asumen como cuasidelitos de conformidad con el
Codigo civil” el cual es norma supletoria de la ley (Disposicion General Primera
LORCPM), por lo tanto de acuerdo a esta rama del Derecho los cuasidelitos constituyen
las actuaciones culposas o imprudentes de una persona que ocasionan perjuicio a otra
razén por la cual esta obligado a reparar el dafio causado injustamente por el actuar
contrario al derecho (Claro Solar, 1992, pag. 599), es decir es responsable del perjuicio
irrogado, en este contexto las practicas desleales como en el capitulo anterior se sefiald
van en contra de los usos y costumbre mercantiles legalmente salvaguardadas por la

clausula general prohibitiva, por tanto se reputan como actuaciones contrarias al derecho.

El Codigo Civil ecuatoriano prevé que la determinacion de responsabilidad
acarrea la indemnizacion de perjuicios que comprende el dafio emergente y lucro

cesante!® asi como también indemnizacion por dafio moral'” en cuanto el actuar desleal

15 La existencia de conciencia y voluntad en una conducta implica una actuacion dolosa traducida en la intencion de
causar dafio, en estos casos la LORCPM debera remitir el expediente a la Fiscalia General del Estado para que realice
las investigaciones pertinentes

16 “Por dafio emergente se entiende la disminucion del patrimonio por la pérdida o detrimentos sufridos, y por lucro
cesante la falta de acrecimiento del patrimonio a causa de haberse frustrado por el hecho dafioso la incorporacion a
aquél de un valor econémico normalmente esperado” (Alessandri & Manuel, 2011, pag. 35)

17 Implica el menoscabo o afectacion a la reputacion, honra, consideracion social de la persona esta estrechamente
ligado al dolor y afeccion que el dafio ocasionado le ha causado. (Mendoza Martinez, 2014, pag. 52)
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haya manchado la reputacion del competidor perjudicado (Cddigo Civil Ecuatoriano,

articulo 2232 inciso 2).

Si bien el reglamento a la LORCPM en su articulo 79 determina que el Juez Civil
debera fundamentar su fallo en base a los hechos y calificacion juridica establecida en la
resolucion de la Superintendencia de Control y Poder de Mercado. A criterio personal,
la regulacion sobre la materia (LORCPM) deberia contemplar dentro de su normativa la
proteccion a los intereses de los particulares afectados a través de la autoridad
administrativa especializada, esta es, la Superintendencia de Control del Poder de
Mercado , pues de acuerdo a los modelos evolutivos de la competencia desleal el interés
del particular ha sido el principal elemento de proteccion y en base a este criterio se ha

ido ampliando los sujetos de proteccion.

Este razonamiento ha sido incorporado por la legislacion colombiana, en donde
la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)!®, es también la autoridad
administrativa competente para conocer y resolver los casos de competencia desleal que
afecten al interés de los particulares, otorgandole a través del articulo 24 de la Ley 1564
del 2012 funciones jurisdiccionales, y como acertadamente afirma Velandia la SIC tiene
la potestad de un Juez ante actos de competencia desleal que generan afeccion a

particulares (Velandia, 2011, pag. 409)

18 La SIC es la entidad administrativa competente para conocer los actos de competencia desleal que afectan tanto al
interés general como al interés particular. De acurdo a la ley 1564 del 2012 los actos de competencia desleal pueden
ser conocidos por los jueces civil o por la autoridad administrativa la cual actuara con funciones jurisdiccionales como
juez de primera instancia (art 24 paragrafo 1) pudiendo el fallo emitido por la SIC ser apelado ante el tribunal superior
de lo civil.

Sin duda es un gran precedente el hecho que la autoridad administrativa especializada pueda también salvaguardar el
interés particular que histéricamente ha estado presente en el desarrollo de la Competencia Desleal.
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CAPITULO 111

3.1 LA IMITACION COMO PRACTICA DE COMPETENCIA

DESLEAL

La imitacion es el acto mediante el cual se obtiene una prestacion o iniciativa
nueva en base a otra ya existente que es tomada como referencia, siendo esto posible en
virtud del principio de libertad de imitacion que rige en el mercado permitiendo dicho
acto (imitar), sin embargo, este principio puede ser vulnerado por las modalidades de
imitacion desleal (Dominguez, 2003, pag. 36) a través de sus diferentes presentaciones

tales como:

— La imitacion confusionista: que tiene por finalidad desorientar al consumidor
respecto a las prestaciones o iniciativas que un competidor en relacion a otro oferta
en el mercado.

— La imitacion parasitaria: la cual implica el aprovechamiento indebido de la
reputacion o el esfuerzo ajeno.

— La imitacion sistematica con la cual se pretende impedir u obstaculizar el ingreso

de un competidor al mercado.

A mas de lo antes mencionado, dentro de este capitulo también se estudiard el
principio de libertad de imitacion, como un eje transversal y fundamental para el
desarrollo de la competencia y la libertad de empresa, su regulacion normativa en otras

legislaciones y la ecuatoriana.

Finalmente se procedera a un andlisis de un caso practico en el cual se podra

evidenciar un caso de imitacion sistematica.
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3.1.1 Definicion y objeto de la Imitacion

La imitacion de acuerdo a su sentido gramatical significa “ejecutar algo a imagen
o semejanza de algo” (Real Academa Espanola, 2017), extrapolado al ambito de la
Competencia Desleal, Massaguer define a la imitacién como “tomar como modelo un
determinado objeto (imitado) para a partir de éste obtener un nuevo modelo (imitacion),
que guardard por ello gran parecido con el inicial” (Bercovitz, 2011, pag. 285 cita a
Massaguer), de su parte la jurisprudencia internacional define a la imitacion como la
copia de la creacién empresarial ajena ya se idéntica o que guarde gran semejanza en sus
elementos esenciales (Sentencia del Tribunal Supremo,Espafia, 2006), es decir la
imitacion conlleva a la creacion de algo nuevo pero similar a algo pre existente que es
tomado como base o referencia para la creacion que pretende presentar un operador

econdmico a los consumidores dentro del mercado.

En el marco juridico de la Ley Organica de Regulacion y Control de Poder del
Mercado se establece que la imitacion serd desleal cuando: “...se vulneren un derecho
de propiedad intelectual y la imitacién de prestaciones o iniciativas empresariales de

terceros...” (Ley Orgénica de Regulacion y Control de Poder de Mercado, articulo 27).

En el primer caso ante la existencia de un derecho relacionado con la propiedad
intelectual, conforme a lo explicado en parrafos anteriores, es aplicable la normativa
especializada, esto es la normativa sobre Propiedad intelectual, puesto que, al ser
vulnerado un derecho de exclusividad se provoca una afeccion a su titular, sancionada

por la ley que lo protege.

En el segundo caso, no existe la presuncion del derecho de exclusividad, la ley
ecuatoriana establece que la deslealtad se da por la imitacion de prestaciones o iniciativas

empresariales, en el mismo sentido, la legislacion colombiana (Ley colombiana de
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cometencia desleal, articulo 14) como la legislacion espafiola (Ley espafiola de
competencia desleal, articulo 11) también prevén que se reputa como desleal la imitacion
de prestaciones e iniciativas empresariales de un tercero encaminadas a obstaculizar o
impedir su presencia en el mercado, ya que el acto resulta idoneo para generar confusion
a los consumidores o implica el aprovechamiento indebido de la reputacion o el esfuerzo

ajeno del consumidor.

Como se puede evidenciar tanto la normativa nacional como internacional hablan
acerca de la imitacion de prestaciones e iniciativas empresariales, es por ello que desde
la doctrina Silvia Barona, establece lo que se debe entender por prestaciones

empresariales.

La autora define como las cosas o servicios que el competidor produce o presta,
asi como también aquellas creaciones accesorias que permiten que la prestacion adquiera
singularidad competitiva, como por ejemplo, envoltorios, envases, embalajes de

productos, entre otros (Barona, 2008, pag. 487).

En relacion a lo que se debe entender por iniciativa empresarial la LORCPM
define que podré ser todo “texto, el eslogan, la prestacion visual, la musica o efectos
sonoros de un anuncio de un tercero” (Ley Organica de Regulacién y Control de Poder
de Mercado, articulo 27 numeral 3 literal b.), es decir, aquellas ideas materializadas que
tienen por finalidad colaborar en la difusion de las prestaciones ofrecidas por el operador

econdmico y singularizarlas dentro del mercado.

En sintesis el objeto de esta practica de competencia desleal conforme a la
doctrina, la ley ecuatoriana y la legislacion comparada recae en la imitacion de
prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, teniendo como finalidad generar un

beneficio hacia el competidor que incurre en la deslealtad, atrayendo a la clientela en la
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medida que la imitaciéon guarda semejanza con la iniciativa o prestacion imitada

impidiendo, de esta forma, que se distingan unas de otras.

3.1.2 La Imitacion Confusionista

Es importante determinar la diferencia entre la confusion y la imitacion

confusionista.

En el primer caso (como se ha desarrollado en el segundo capitulo de este trabajo)
la doctrina manifiesta que la confusion como practica de competencia desleal constituye
el término género, que se enfoca en la desorientacion provocada a los consumidores
respecto a la procedencia de las prestaciones o las prestaciones en si mismas, es decir, la
proteccion se centra principalmente hacia el publico consumidor, puesto que, los actos
empleados son tendientes a confundirlos respecto a los productos, establecimiento,
actividad comercial de un competidor, por lo tanto al estar frente a una informacion

incorrecta éstos pueden desviar su eleccion en el mercado.

Por otro lado, en el segundo caso, la imitacion confusionista, seria el término
especie, que conforme al propio concepto y objeto de la imitacion se refiere
particularmente a establecer la deslealtad sobre las prestaciones e iniciativas
empresariales las cuales guardan semejanza con la de otro competidor y a consecuencia
de ello pueden ocasionar real o potencialmente confusion en los consumidores. (Barona,
2008, pag. 501) . En igual sentido, la legislacion ecuatoriana establece que es desleal “la
imitacion de prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero cuando resulten
idoneas para generar confusion por parte de los consumidores respecto a la procedencia
empresarial de la prestacion” (Ley Organica de Regulacion y Control de Poder de
Mercado, articulo 27 numeral 3 literal b). En otras palabras el andlisis estd enfocado

hacia la similitud de las prestaciones e iniciativas entre competidores, siendo
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precisamente el principal sujeto de proteccion el competidor a quien se le estd vulnerando
su singularidad competitiva, es decir, la forma en como es reconocido en el mercado, y
como consecuencia logica de dicha similitud se desorienta a los consumidores, quienes

pueden desviar su decision hacia la oferta del competidor imitador.

Al hablar sobre imitacion confucionista se debe tener presente: a) La singularidad

Competitiva de la prestacion imitada y; b) Principio de evitabilidad.

La Singularidad Competitiva de la prestacion imitada, de acuerdo a la
Jurisprudencia internacional hace referencia a los rasgos caracteristicos, que
individualizan a una prestacion, los cuales le permiten consolidarse y ser identificada y
reconocida por los destinatarios respecto de otras en el mercado (Tribunal Supremo,

Espafia, 2017).

En cuanto al principio de evitabilidad, consiste en que el riesgo de confusion
pudo haber sido eludible, es decir, al “competidor se le puede exigir un comportamiento
diferente, esto es, que pueda presentar la prestacion imitada sin provocar confusion”
introduciendo elementos diferenciadores a su creacion, y pese a ello ha optado por
incorporar caracteristicas semejantes a las de la prestacion o iniciativa de otro
competidor, (no siendo necesaria una imitacion exacta, basta que recaiga sobre elementos
accidentales caracteristicos del competidor imitado), por lo tanto, el parecido con la
prestacion o iniciativa original dificulta al consumidor la distincion entre ambas (Barona,

2008, pag. 507).

Sin embargo, la excepcion al principio de evitabilidad se da ante la inevitabilidad
de la conducta, lo que quiere decir que se excluye la deslealtad cuando se imita una
prestacion que se encuentra generalizada en el mercado, es decir, la prestacion utiliza
formas estandarizadas que habitualmente se usan para exponer, vender o envolver una

determinado producto, ya que, responde a la necesidad técnica o naturaleza de la
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prestacion o iniciativa, por lo cual constituyen elementos comunes, propios de la oferta,
razon por la que no cabe la singularidad competitiva, a manera de ilustrar este concepto,
un ejemplo de esto podria ser la utilizacion de figuras de animales para comercializar
una prestacion ante la cual no se podria alegar la existencia de imitacion ya que se trata

de una forma estandarizada (Tribunal Supremo, Espana, 2017).

En conclusién, la Imitacion Confusionista se configura cuando un operador
economico posee singularidad competitiva idonea para distinguirse en el mercado, y
como resultado de la practica desleal su singularidad se ve afectada, ya que una vez
analizadas en conjunto las prestaciones o iniciativas confrontadas se puede colegir que
la confusion podia ser evitada a través de la incorporacion de elementos propios por
cuanto no se trata de prestaciones o iniciativas estandarizadas, de modo que, no es
necesario una copia fidedigna pues basta que exista tal grado de semejanza entre la oferta
del competidor imitado y el imitador y como consecuencia de ello dificulta al publico

consumidor la distincion entre ambas.

3.1.3 La Imitacion Parasitaria

La imitacidon parasitaria es aquella en virtud de la cual un competidor se
aprovecha indebidamente de la reputacion o el esfuerzo ajeno logrado por otro, para asi
poder entrar al mercado y crear una demanda hacia su prestacion (Bercovitz, 2011, pag.
301), conforme a la legislacion ecuatoriana se considera una Practica de Competencia
Desleal “la imitacion de prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero... que
comporte un aprovechamiento indebido de la reputacion o el esfuerzo ajeno” (Ley

Orgénica de Regulacion y Control de Poder de Mercado, articulo 27 literal b).
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> Imitaciéon por aprovechamiento indebido de la reputacion ajena

Para que se configure la imitacidon por aprovechamiento indebido de la reputacion
ajena deben concurrir las siguientes condiciones: a) La existencia de aptitud para
aprovecharse de la reputacion ajena; b) Un aprovechamiento indebido, y c) El principio

de la evitabilidad.

La aptitud para aprovecharse de la reputacion ajena se presenta cuando una
prestacion o iniciativa estd dotada de especial valor competitivo que la hace novedosa
entre el publico consumidor, en otras palabras posee singularidad competitiva, goza de
prestigio, de buena fama, razén por la que un tercero pudiera estar interesado en

beneficiarse de dicha reputacion e imitarla (Bercovitz, 2011, pag. 305).

El aprovechamiento es indebido cuando consiste en una “mera copia de las
prestaciones ajenas, aprovechando el reconocimiento que en el trafico mercantil tienen”
(Barona, 2008, pag. 515) de modo que, se trata de una conducta reproductora de la
prestacion o iniciativa original que se ha abierto mercado y consolidado en €I, con la

finalidad de poder lucrar en base a la buena fama que posee un competidor.

Finalmente, el principio de la evitabilidad (como en parrafos anteriores se lo
analizd) también debe concurrir en esta modalidad de imitacidn, tratandose de todas
aquellas conductas el competidor hubiera podido realizar para evitar el aprovechamiento
de la reputacion ajena y asi no afectar la singularidad y consolidacion que el competidor
imitado ha alcanzado dentro del mercado. De igual manera cabe también la excepcion
del principio de inevitabilidad cuando se trata de prestaciones o iniciativas

estandarizadas.

Con respecto a la segunda condicién, la imitacion debe ser en base a un

aprovechamiento indebido, esto nos lleva a una consecuencia logica de considerar que
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es posible un aprovechamiento derivado de una imitacion debida, por consiguiente el
aprovechamiento es debido cuando se trata del principio de la inevitabilidad (Bercovitz,
2011, pag. 306), ya analizado, esto es, cuando la forma de la prestacion del competidor
imitado se encuentra estandarizada, pues resulta habitual la utilizacion de determinada

forma ya que responde a la necesidad técnica o naturaleza de la prestacion o iniciativa.

En sintesis, la imitacion parasitaria por aprovechamiento de la reputacion ajena
consiste en una mera copia o reproduccion de una prestacidn o iniciativa ajena
aprovechando del buen nombre y posicionamiento que ésta posee en el trafico
econoémico, razon por la cual el competidor imitador no ha realizado ninguna conducta
para evitar dicho aprovechamiento, no siendo posible alegar la procedencia del principio
de inevitabilidad, privando, de esta forma, al competidor original de beneficiarse de los

frutos de la reputacion que ha obtenido en el mercado.

> La imitacion por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno

Desde la doctrina, Bercovitz apunta que toda imitacion se apoya en el
conocimiento, experiencias, esfuerzo, etc. del competidor imitado con la finalidad de
obtener una prestacion y un beneficio hacia el competidor imitador, sin embargo, esto no
se reputa como desleal siempre y cuando el imitador aporte su esfuerzo personal para

crear su prestacion tomando como referencia otra. (Bercovitz, 2011, pag. 305)

Por lo tanto, al hablar de imitacion por aprovechamiento indebido del esfuerzo
ajeno se debe analizar los siguientes criterios: a) Aprovechamiento indebido; y b) El

principio de la evitabilidad de la conducta.

El caracter de aprovechamiento indebido hace referencia a los métodos o
mecanismos empleados, por un operador econdmico con la finalidad de obtener una mera

copia o reproduccion del original en un breve espacio de tiempo y a un bajo costo, verbi
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gracia, mecanismos como fotocopia, escaner, entre otros, por citar unos ejemplos, que
reflejan la falta esfuerzo propio del imitador, limitdndose éste a aprovecharse
indebidamente de los resultados (investigaciones, dinero invertido para introducir en el
mercado la prestacion, etc.) ajenos de manera inmediata y directa a través de la
utilizacion de dichos medios (Bercovitz, 2011, pags. 306-307) que le permiten la
reproduccién inmediata de las prestaciones a un bajo o nulo costo reflejado en el precio
de comercializacion a comparacion de la ofertada por el competidor imitado, por
consiguiente, al ser obtenidas las prestaciones de manera masiva, se menoscaba o
elimina la ventaja competitiva que hubiera tenido el competidor imitado al ser el primero
en introducir al mercado la creacion, y por ende se le impide o dificulta amortizar los

costos que implico la produccion de su prestacion (Tribunal Supremo, Espana, 2010).

La evitabilidad de la conducta como ya se la ha desarrollado, consiste en la
existencia de otras vias, que el competidor imitador pudo haber optado para llegar a la

prestacion.

En resumen la imitacion por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno se
considera desleal por tratarse de una mera copia o reproduccion de la oferta de un
competidor a través de mecanismos que facilitan su multiplicacion masiva afectando asi
al conocimiento, experiencia, investigacion, etc. que el competidor imitado ha invertido
en la produccion de su prestacion y, a mas de ello, al ser comercializada a un bajo costo

implica una desventaja competitiva para el operador econdmico perjudicado.

Obviamente el imitador podia evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno si
hubiera utilizado mecanismos que reflejen un proceso de desarrollo e investigacion
propio, no cabe la excepcion del principio de inevitabilidad ya que el hecho de utilizar
mecanismos que permiten obtener rapidamente la prestacion original es evidente la

finalidad de beneficiarse precisa y exactamente de dicha prestacion ajena.
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3.1.4 La Imitacion Sistematica

La legislacion ecuatoriana considera que la imitacion de las prestaciones o
iniciativas de un tercero realizada como una estrategia “encaminada a impedir u
obstaculizar su afirmacion en el mercado y exceda de lo que, segun sus caracteristicas,
pueda reputarse como una respuesta natural a aquel” (Ley Organica de Regulacion y
Control de Poder de Mercado, articulo 27 literal c) es considerada como una practica de

competencia desleal bajo la figura de imitacion sistematica

De modo que, para que se configure esta modalidad de imitacion deberan
analizarse los siguientes preceptos: a) Singularidad competitiva; b) Imitacion sistematica

per sé; ¢) Finalidad obstruccionista; y d) La respuesta natural del mercado.

La singularidad competitiva, como antes se analizo, consiste en la caracteristica
especial o novedosa que llama la atencion al consumidor, razén por la cual las

prestaciones o iniciativas resultan atrayentes para el imitador.

La imitacion sistematica per s€, consiste en la imitacion reiterada de todas o casi
todas las prestaciones o iniciativas de un mismo competidor (Barona, 2008, pag. 527),
de modo que se trata de una actividad imitativa frecuente que tiene por objeto una
pluralidad de prestaciones o iniciativas ya sea que recaiga sobre todas o gran parte de
ellas, pues, de no existir pluralidad de prestaciones o iniciativas imitadas estariamos

frente a un caso de imitacion de caracter aislado.

La finalidad obstruccionista, implica la intencionalidad del sujeto imitador de
impedir u obstaculizar la incursion o afirmacion en el mercado de las prestaciones o
iniciativas imitadas, es decir, el imitador pretende mejorar su posicidn competitiva
perjudicando al competidor imitado al imposibilitarlo de acceder al mercado o cuando

menos forzandolo a competir en forma menos eficiente (Dominguez, 2011, pag. 315),
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llama la atencion que se considere la intencionalidad del sujeto, puesto que, de acuerdo
al Derecho de la competencia no es necesario acreditar la existencia de conciencia o
voluntad, ya que la deslealtad se produce ain en ausencia de intencionalidad, sin
embargo, en este caso en concreto, resulta un factor importante debido a que la intencion
de obstaculizar o impedir son el objeto de esta imitacion independientemente de que se
consiga dicha finalidad , ya que como Silvia Barona afirma “es poco probable que
pudiera producirse en la practica una imitacion sistematica inconsciente, dado que el
conocimiento de la imitacion, cuando esta es reiterada, es consustancial a la misma
actividad reiterativa imitadora ” (Barona, 2008, pag. 530) por este motivo en esta
modalidad de imitacidén no cabe el principio de evitabilidad de la conducta, puesto que,
es evidentemente que existe una estrategia competitiva que consiste en la imitacion

sistematica como un medio para impedir u obstaculizar la actividad del competidor.

En relacion a la respuesta natural del mercado, se presenta cuando la actividad de
imitacion recae sobre una prestacion o iniciativa que se encuentran generalizadas debido
a que se trata de conceptos comunmente utilizados (principio de inevitabilidad) o la
imitacion que se introduce al mercado esta dotada de singularidad competitiva por cuanto

no cabria la deslealtad en la imitacion (Marin, y otros, 2012, pag. 421)

En resumen, para que se configure la imitacion sistematica, el competidor imitado
debe poseer singularidad competitiva, razon por la que, resulta atrayente al imitador
impedir u obstaculizar su insercion o desenvolvimiento en el mercado, procediendo
intencionalmente a imitar de manera frecuente todas o varias prestaciones o iniciativas

de aquel, siempre y cuando no se tratan de una respuesta natural del mercado.
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3.2 DERECHO A IMITAR: PRINCIPIO DE LIBERTAD DE

IMITACION

Dentro del mercado rige el Derecho a imitar en virtud del cual la imitacion es
libre ya que fomenta la competitividad de en el mercado, por esta razon, varias
legislaciones han incorporado explicitamente dentro de sus ordenamientos juridicos este
precepto. A prima facie podria creerse que el Ecuador no prevé este principio al no estar

expresamente contenido en la ley, sin embargo, cabe realizar un analisis al respecto.

3.2.1 Nocion general del Principio de Libertad de Imitacion

La libertad de imitacion es un principio fundamental para fomentar la libertad de
competencia, puesto que, la imitacion esta estrechamente vinculada con la innovacion,

de forma que se complementan entre si, permitiendo el desarrollo de la competencia.

La libertad de imitacion consiste en la posibilidad que tiene un competidor para
tomar como referencia la prestacion o iniciativa ajena para crear una propia sin que por
ello se considere desleal, siempre y cuando no se trate de una imitacion confusionista,
parasitaria o sistematica, pues, de ser asi incurriria en una practica desleal (Rivera, 2014,
pag. 18).

Teniendo claras estas restricciones, la imitacion es una estrategia idonea para
difundir la innovacidn, ya que, un competidor al imitar una prestacion o iniciativa debe
hacerlo agregando su propia singularidad competitiva, esto es, mejorando aspectos o
caracteristicas y como consecuencia de la actividad de imitacion puede inclusive llegar
a un perfeccionamiento técnico o aportar una nueva utilidad del producto o servicio

imitado, generando progreso en el &mbito de la prestacion que ha imitado . (Dominguez,

2011, pag. 291)
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Al obtener dicha innovacion el imitador puede diferenciarse de la prestacion o
iniciativa imitada e ingresar al mercado como una oferta mas, fomentando el desarrollo
de una competencia efectiva tendiente a la realizacion de un sistema competitivo en el
que el consumidor tiene a su disposicion varias ofertas para elegir (Dominguez, 2011,
pag. 291), en la medida en que la imitacion constituye una practica que permite a los
competidores actualizarse en términos competitivos y ofrecer productos igualmente
buenos, en otras palabras, la imitacion permite que existan diferentes prestaciones en una
misma categoria de productos lo cual estimula la competencia (Arboleda, 2014, pag.

148).

En resumen, la libertad de imitacion es la base para el desarrollo de Ia
competitividad en los mercados, al ser un medio idoneo para la innovacién y el progreso
de las prestaciones o iniciativas, permitiendo de esta forma, la interaccién de varias
ofertas las cuales seran elegidas por los consumidores, llegando el imitador a obtener
una ventaja competitiva al dotar de singularidad a la prestacion o iniciativa imitada y
en algunos casos mejorarla, en estas condiciones la imitacion no sera sancionada como

practica desleal.

3.2.2 Legislacion comparada respecto al Principio de Libertad de Imitacion y los

casos de su vulneracion

Las legislaciones colombiana y espafiola prevén expresamente dentro de sus
normativas correspondientes el principio de libertad de imitacion, estableciéndolo como
un precepto basico en el que se rige la libre competencia, y a su vez como un punto de

equilibrio entre la determinacion de la deslealtad o no en la imitacion.
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La Ley de Competencia Desleal de Colombia en su articulo 11 determina que “La
imitacion de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo

que estén amparadas por la ley” (Ley colombiana de competencia desleal, articulo 11)

En el mismo sentido la Ley espafiola de Competencia Desleal prevé en su articulo
11 “La imitacion de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es
libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley” (Ley

espafiola de competencia desleal, articulo 11).

Como se puede evidenciar, de las normativas se desprende que los ordenamientos
juridicos consideran a la imitacién como una libertad, es decir, como una facultad de los
competidores, para elaborar sus prestaciones o iniciativas basadas en las de un tercero,

existiendo casos de vulneracion de esta libertad.

En Primer lugar, tanto la ley colombiana como la espafiola comienzan por
determinar claramente que este principio procedera siempre que no exista un derecho
de exclusividad el cual goza de proteccion de la ley, ya que, ante este derecho no opera
el principio de libertad de imitacion, como a lo largo de este trabajo se ha desarrollado,
al hablar de derecho de exclusividad se hace referencia al ambito de la propiedad
intelectual y las materias que forman parte de ella, por ende el derecho de exclusividad

es salvaguardado por su propia normativa.

En segundo lugar la legislacion comparada también prevé otros supuestos en los
que se vulnera el principio de libertad de imitacion, la ley colombiana en su articulo 11
considera desleal la imitacion de prestaciones de un tercero “cuando genere
confusion...cuando comporte un aprovechamiento indebido de la reputacion ajena...
también se considera desleal la imitacion sistematica cuando dicha estrategia se halle

encaminada a impedir u obstaculizar su afirmacion en el mercado y exceda lo que seglin
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las circunstancias, pueda reputarse como respuesta natural del mismo” (Ley colombiana

de competencia desleal, articulo 11)

De la misma manera la ley espafiola en su articulo 14 numerales 2 y 3 determina
como desleal los casos de imitacion que generan confusion, aprovechamiento de la
reputacion ajena y la imitacion sistematica (Ley espaiola de competencia desleal,articulo

14 numerales 2y 3) en los mismos términos que plantea la ley colombiana.

Por consiguiente los casos de vulneracion al Principio de Libertad de Imitacion
previstos en el derecho comparado son: la imitacion cuando existe un derecho de
exclusividad, imitacion confusionista, imitacion parasitaria la cual implica un
aprovechamiento indebido de la reputacion o esfuerzo ajeno y la imitacion sistematica,
estas modalidades constituyen una practica de competencia desleal por cuanto van en
contra del derecho a imitar planteado en el derecho comparado (del mismo modo en la

legislacion ecuatoriana como se analizara en el siguiente tema).

3.2.3 Regulacion normativa de la Imitacion en el Ecuador

La Ley Orgéanica de Regulacion y Control de Poder del Mercado en su articulo
27 numeral 3, determina directamente los tipos de imitacién que se consideran como
practicas de competencia desleal, estando la regulacion normativa redactada de la
siguiente manera “Actos de Imitacion. Particularmente, se considerardn practicas
desleales:” y posteriormente procede a enlistar la imitacion que infrinja un derecho de
propiedad intelectual, la imitacion confusionista, la imitacion que implique
aprovechamiento de la reputacion o esfuerzo ajeno (imitacion parasitaria) y la imitacion
sistematica (Ley Organica de Regulacion y Control de Poder de Mercado, articulo 27

numeral 3), como se puede observar a diferencia de la legislacion comparada de
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Colombia y Espafia la LORCPM en su articulado sobre imitacion no incorpora

expresamente el principio de libertad de imitacion.

Ante la ausencia de esta especificacion normativa debemos remitirnos a los
considerandos de la LORCPM, los mismos que tiene por finalidad fundamentar la
necesidad de creacion de una ley, en este caso en particular uno de los considerandos
para expedir la Ley organica es el derecho a desarrollar actividades econdémicas
establecido en el articulo 66 numeral 15 de la Constitucion. Para poder entender de mejor
manera el por qué este derecho fue incorporado como parte de la motivacion de la ley es
pertinente exponer el criterio manejado por la Corte Constitucional Ecuatoriana, la cual
sefiala que la Constitucion reconoce dentro de los derechos de libertad, la libertad de
empresa definida como el derecho a desarrollar actividades econdmicas en forma
individual o colectiva, de tal forma que intrinsecamente esto conlleva al desarrollo “de
la libre competencia, establecida por la existencia de varias empresas que pueden

dedicarse a una misma actividad” (Corte Constitucional Ecuador , 2014).

De modo que, el derecho a desarrollar actividades econdmicas, se traduce en la
libertad de empresa, industria o comercio la cual a lo largo de los modelos evolutivos ha
sido un eje transversal para el desarrollo del derecho de la competencia, ya que, a través
de este derecho de libertad es posible que concurran al mercado varios competidores a

ofertar sus bienes y servicios, lo que conlleva a la libertad de competir.

Portellano Diez sefiala que la libertad de competir es un principio consagrado en
todos los ordenamientos juridicos el cual se soporta en el principio de la libertad de
imitacion (Portellano Diez, 1995, pag. 46) en consecuencia, la libertad de imitacion es

una manifestacion de la libertad de empresa y por ende de la libertad de competir.

Esta analogia encuentra sustento a la luz de la teoria de los derechos implicitos,

definidos por Guastini como normas no expresas, que al no ser fruto de la produccion
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legislativa carecen de disposiciones normativas en cuanto a su significado, por ello, son
el resultado de una construccion juridica interpretativa en virtud de la cual el derecho
implicito se infiere de un derecho expresamente conferido, puesto que, se configuran
como una condicidn necesaria para el ejercicio del derecho expreso. (Guastini, 2009, pag.
3y4)

En conclusion la libertad de imitacion si estd reconocida en la legislacion
ecuatoriana a través del andlisis interpretativo de los derechos implicitos, ya que, al ser
la imitacion una figura juridica necesaria para la innovacion y el progreso, permite a los
competidores tomar como referencias prestaciones o iniciativas ajenas para poder
ingresar al mercado como una oferta mas (con singularidad competitiva) para la eleccion
de los consumidores, fomentandose de esta manera la libre competencia al existir varias
empresas en el mercado que se dedique a la misma a actividad econémica, garantizando

consecuentemente el derecho a la libertad de empresa.

3.3 ANALISIS DE UN CASO PRACTICO

Tras averiguaciones y busquedas realizadas, en el Ecuador no se ha dado hasta el
momento un caso de imitacidon como practica de competencia desleal, razon por la cual
se analizard un caso proveniente de la legislacion comparada, concretamente de la
legislacién colombiana ya que este pais al ser también latinoamericano tiene mayor
desarrollo en el ambito de competencia desleal y a mas de ello el Ecuador guarda gran

similitud respecto a la normativa en torno al tema de estudio.

3.3.1 Analisis del caso DANONE contra ALPINA

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Delegatura para asuntos

Jurisdiccionales
Sentencia N° 1228
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Bogota D.C 18 de Agosto de 2015
Demandantes: COMPAGNIE GERVAIS DANONE Y DANONE ALQUERIA
Demandada: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A

» Analisis de la Demanda

La parte actora COMPAGNIE GERVAIS DANONE (en adelante DANONE) y
DANONE ALQUERIA alegan que DANONE ha tenido presencia en el mercado de
productos lacteos frescos desde 1919, es decir por mas de 90 afios, tiempo en el cual ha
incursionado en el mercado de los cinco continentes, promocionando sus distintas marcas

masivamente a nivel mundial.

A maés de ello ha desarrollado procesos de investigacion cientifica para la
elaboracion de sus productos y una estrategia denominada marketing mix la cual consiste
en la promocion de las marcas, logotipos, envases, codigos de colores, denominaciones,
publicidad, y la forma de presentar un problema y la forma de solucionarlo a través de

alguno de sus productos.

Con respecto al mercado colombiano, antes de ingresar a él, tenia presencia en el
mercado latinoamericano en los paises de Argentina, Brasil, Uruguay, México,
Guatemala, El Salvador y Chile, razon por la que los distintos canales de television por
cable transmitian sus propagadas en el territorio colombiano en las que se plasmaba la

estrategia de marketing mix.

Otro aspecto que senala la parte actora es que hace 10 afios DANONE sostuvo
conversaciones con accionistas de ALPINA con la finalidad de realizar una alianza,
como la que en la actualidad sostiene con ALQUERIA, para ingresar al mercado
colombiano de productos lacteos frescos, sin embargo, dichas conversaciones no

prosperaron y por consiguiente no se llegd a ningin acuerdo. A razon de las
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conversaciones mantenidas ALPINA tenia conocimiento de los productos, marcas y

estrategia de marketing mix que DANODE utilizaba.

A criterio de los demandantes, ALPINA ha actuado de forma desleal al utilizar
elementos propios y originales de su estrategia de marketing mix para imitar sus
prestaciones e iniciativas mercantiles, asi como también, el hecho de que hayan
registrado en Colombia marcas con expresiones idénticas y/o estrechamente similares a
las de DANONE, consideran que son actuaciones que reflejan un comportamiento

tendiente a obstaculizar el ingreso de sus productos al mercado colombiano.

En consecuencia DANONE sefial6 puntualmente que ALPINA ha imitado sus
iniciativas mercantiles creadas dentro de su estrategia de marketing mix asi como las

marcas cuya titularidad posee.

Las actuaciones alegadas por DANONE que ha realizado ALPINA consisten en
una imitacion sistematica para obstaculizar el ingreso de DANONE al mercado

colombiano, dichas practicas son:

» El registro de marcas cuya titularidad o uso ostentaba DANONE en otros paises
y han sido registradas por ALPINA en Colombia, con lo cual se evidencia la

intencion de obstaculizar su ingreso al mercado.

MARCAS DE DANONE EN EL MARCAS REGISTRADAS POR
MUNDO ALPINA EN COLOMBIA
BIO DANONE BIOALPINA

(Reg. Francia, 9 de noviembre de 1993 | (Reg. Colombia 26 de Octubre de 2005)

DANONE ACTIV ALPINA ACTIV

(Reg. Francia 7 de Enero del 2000) (Reg. Colombia 4 de Enero de 2007)
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ACTIVIA

(Reg. Francia 23 de Abril del 1999)

BIO ACTIVIA

(Reg. Francia 9 de Noviembre de 1993)

VITALIS

(Reg. Francia 12 de Julio de 2000)

ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS

(Reg. Francia 12 de Diciembre de 2001)

ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS

(Reg. Francia 12 de Diciembre de 2001)

ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS

(Reg. Francia 12 de Diciembre de 2001)

IMUNITASS

(Reg. Francia 2 de Diciembre de 1997)

IMUNITASS

(Reg. Francia 2 de Diciembre de 1997)

MI PRIMER DANONE

(Reg. 19 de Abril de 1994)

DANONINO 4X4
(Publicitado en TV el 5 de Febrero de

2007)

ALPINA ACTIVO

(Reg. Colombia 6 de Dicembre 2004)

BIO-ACTIVO

(Reg. Colombia 12 de Octubre de 2005)

ALPINA VITALIS

(Reg. Colombia 30 de Marzo de 2006))

ALPINA YOX CON DEFENSIS

(Reg. Colombia 12 de Marzo de 2007)

DEFENS

(Reg. Colombia 4 de Enero de 2007)

DEFENSIS

(Reg. Colombia 16 de noviembre 2004)

INMUNITAS
(Reg. Colombial6 de Noviembre de

2004)

INMUNIS
(Reg. Colombia 16 de Noviembre de

2004)

MI PRIMER ALPINITO

(Reg. Colombia 8 de Marzo de 2007)

ALPINITO 4X4
(Solicitud. Colombia 8 de Marzo de

2007)
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LICUAMIX LICUAMIX

(Uso 2004) (Reg. Colombia Julio de 2005)

» Imitacion de Iniciativas comerciales:

1) la utilizacion de las expresiones “Defensis” , “Inmunitas” o “Vitalis” en la
prestacion de sus productos, son frases creadas por DANONE para
singularizar sus prestacion en el mercado a través de su estrategia de maketing
mix, mas no se trata de una denominacion propia de Lactobacilo L. Casei con
el que se elabora sus producto. De modo que su imitacion y utilizacion de la
frase “Defensis”, “Inmunitas” o ‘“vitalis” ocasiona la pérdida de la
singularidad competitiva de DANONE al no tratarse de iniciativas
estandarizadas.

También DANONE manifest6 que ALPINA utilizd6 elementos de
comunicacion audiovisual desarrollados internacionalmente por DANONE

en sus campanas publicitarias de su producto “Actimel”
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2)

3)

Otra iniciativa comercial imitada sefialada por DANOE, consiste en la frase
“4x4” implementada por ellos para presentar al consumidor los cuatro
elementos principales (vitaminas, proteinas, hierro y calcio) de su producto
“Danonino”, asi como el uso de cuatro bloques para representarlo
visualmente, lo cual constituye una caracteristica singularizadora parte de su
estrategia de marketing mix, ya que no se trata de una iniciativa estandarizada.
En 2007 ALPINA lanzé al mercado su producto “Alpinito Cuatrigenio” en
donde copid en su etiqueta la forma en que DANONE representa el concepto
de “4x4” incluyendo cuatros cubos que evocan la presencia de los cuatro

componentes antes mencionados

DANONE sefiala que su producto estrella a nivel mundial es “Activia” el cual
ha sido, a su criterio, imitada por ALPINA con su producto Regeneris, pues,
imita sus prestaciones mercantiles consistentes en la utilizacion del color
verde que segun afirma no es un color de uso comun para identificar la
categoria de yogures funcionales, asi como la combinacion de colores verde
y amarillo, y el uso de un flecha hacia abajo que evoca el mejoramiento del

tracto intestinal.
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Pretensiones de la Parte Demandante

La parte actora considera que DANONE al tener conocimiento de la intencion de
APLINA para ingresar al mercado colombiano, ha procedido a imitar varias de sus
prestaciones e iniciativas mercantiles que se encuentran en el mercado internacional, con
la finalidad de impedir u obstaculizar su ingreso a Colombia, y al no ser estas una
respuesta natural del mercado ha afectado su singularidad competitiva que ha logrado,
desarrollar y adquirida a lo largo de su trayectoria. Por estas razones, pretende que se
remuevan los productos antes analizados y se abstenga de realizar nuevamente actos de
imitacion, y finalmente que se le indemnice los perjuicios que le ha ocasionado la

conducta denunciada.

Analisis de la contestacion

ALPINA se opone a las pretensiones de la parte actora

— Solicita la suspension del proceso por prejudicialdad, argumentando que
DANONE ha impulsado acciones de nulidad, ante la autoridad competente en

propiedad intelectual, en contra de los registros marcarios conferidos a ALPINA
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Alega la prescripcion de las acciones, ya que, de acuerdo a la ley es posible ejercer
las acciones dentro de los dos afios siguientes al ultimo registro el cual fue en el
2007.

ALPINA afirma que su conducta responde a los cambios del mercado, esto es a
la tendencia por parte de los consumidores a adquirir productos que representen
beneficios para la salud y el cuerpo, por ello, las bacterias como fuente
enriquecedora de productos lacteos no es un desarrollo exclusivo de DANONE,
pues la empresa japonesa YAKULT fue la primera en realizarlo, por lo que, el
acto no puede ser catalogado como competencia desleal ya que se ampara en la
libertad de empresa en virtud de la cual un operador econémico puede incursionar
con productos similares en el mercado y a mas de ello alega haber usado bacterias
distintas a las usadas por YAKULT y DANONE.

ALPINA senala que DANONE se basa en la protecciéon de su estrategia de
marketing mix, la cual contempla sus prestaciones ¢ iniciativas empresarial, sin
embargo ésta no posee proteccion dentro del Derecho de propiedad industrial,
por lo tanto, las coincidencias en las que ha incurrido no corresponden a una
imitacion, ya que se trata de elementos comunes en el medio de los productos
lacteos, por consiguiente manifiesta que no es posible otorgar exclusividad sobre
el uso de frases con las que se tiene por finalidad evocar a las caracteristicas de
los productos.

En cuanto al uso de los colores y graficos en su producto ACTIVIA, sostiene que
se trata de una respuesta natural del mercado, por cuanto, estos se encuentran
estandarizados, es decir, su uso es comun en la seccion del mercado de productos

funcionales.
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— Por ultimo ALPINA sostiene que no ha incurrido en actos de imitacion
sistemadtica por cuanto el ordenamiento juridico colombiano prevé el principio de
libertad de imitacion mediante el cual es posible desarrollar prestaciones o
iniciativas comerciales similares a otras ya que con ello se desarrolla el derecho

de libertad de empresa.

Analisis de los elementos Objetivos y Subjetivos

Elemento Objetivo

Como se ha estudiado en capitulos anteriores el elemento objetivo implica que
las actuaciones se hayan realizado dentro del mercado y con fines concurrenciales. En
este caso las conductas se realizaron en el mercado colombiano de Productos lacteos en
el cual ALPINA registr6 marcas e introdujo productos basandose en iniciativas
desarrolladas por DANONE como una estrategia para obstaculizar su insercion y
desenvolvimiento en el mercado colombiano en el que DANONE comenzaba a tener
presencia a través de su alianza con ALQUERIA denotandose claramente el fin

concurrencial.

Elemento Subjetivo

El elemento subjetivo el cual hace referencia a los sujetos que pueden incurrir en
actos de competencia desleal cuya intencion no es necesaria acreditar ya que basta que
exista una real o potencial afeccion a los intereses de otro competidor, sin embargo en la
modalidad de imitacion sistematica la intencionalidad es un factor que se encuentra
implicitamente dentro del actuar desleal, ya que la finalidad obstruccionista al imitar
varias prestaciones, como lo realiz6 DANONE, refleja la intencionalidad del imitador en
mejorar su posicion competitiva obstaculizando, en este caso en concreto, la insercion y

desenvolvimiento de DANONE en Colombia
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Analisis de la deslealtad de las conductas como caso de vulneracion al principio de

libertad de imitacion

Es importante determinar si las conductas alegadas por DANONE constituyen

précticas de competencia desleal.

DANONE sefiala en su demanda que ALPINA ha incurrido en imitacion
sistematica de sus iniciativas empresariales encaminadas a obstaculizar su ingreso y
desarrollo en el mercado colombiano, cabe recalcar que como en temas anteriores se
analizd, la legislacion colombiana prevé explicitamente la libertad de imitacidén y a mas
de ello es el punto de partida para determinar la deslealtad, ya que, en virtud de este
principio la imitacion es libre en la medida que fomenta la innovacién, competencia y
libertad de empresa, no obstante, existen casos en que se vulnera este principio como es
la imitacion desleal de las prestaciones e iniciativas con fines obstruccionistas y de

manera sistematica .

Puntualmente DANONE sustenta en su demanda que ALPINA le ha ocasionado
afeccion al imitar las caracteristicas propias de su singularidad competitiva, como son
colores, frases creadas, y demds elementos que forman parte de su estrategia de
marketing mix la cual no es una respuesta natural del mercado, ya que son creaciones en
las que se refleja un esfuerzo intelectual, por lo que, representan un medio competitivo
para diferenciar sus productos, ya que no se trata de prestaciones estandarizadas, por ello,
a su criterio, ALPINA si incurriria en una imitacion sistematica ya que la utilizacion de
las iniciativas empresariales de DANONE provoca la pérdida de distintividad de sus
productos y un obstaculo para ingresar al mercado, de modo que, concurririan los

preceptos para que se configure la imitacion sistematica.
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Analisis de la Superintendencia de Industria y Comercio
— Prejudicialdad

Dentro de sus excepciones la parte demandada solicita la suspension del proceso
por cuanto DANONE estaba llevando a cabo una accién de nulidad de los registros
marcarios otorgados a ALPINA que recaia en los mismos hechos que sustentan la

demanda en el ambito de la competencia desleal.

Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) determind que
la legalidad de la concesion de un registro no influye en la configuracion de un acto de
competencia desleal y en cuanto la imitacion sistematica contemplada en el articulo 14
de la ley de competencia desleal no es condicion que el comportamiento reiterado de
imitacion pueda ser calificado como ilegal de manera individual, por el contrario, la
imitacion sistematica puede resultar de una serie de actos de imitacion, que siendo legales
(esto es que se ha obtenido un derecho de exclusividad) en conjunto pueden desencadenar

en una practica desleal de imitacion sistematica.

De tal forma que dentro del ambito de la competencia desleal resulta irrelevante
determinar si el registro marcario se dio o no en las circunstancias que preve la propiedad
intelectual para el surgimiento de un derecho marcario, basta con determinar que el
comportamiento de la demandada se acopla a lo que determina la ley de competencia

desleal para ser considerado como un acto de imitacion sistematica.

Por otro, lado la autoridad en materia de propiedad intelectual, conforme al
articulo 137 de la Decision 486 puede aplicarse la causal de irregistrabilidad cuando
existe indicios razonables que le permitan inferir que el registro tiene por finalidad el

cometimiento de una practica desleal, de modo que basta con que tenga un indicio no es
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necesario que determine la existencia de un acto desleal, ya que eso es atribucion de la

autoridad en materia de competencia desleal

— Registro de marcas

En relacion a lo planteado anteriormente la SIC consideré que ALPINA tenia
conocimiento de la intencion de DANONE de ingresar al mercado colombiano asi como
también de las prestaciones e iniciativas empresariales que esta manejaba, lo cual se
evidencia de las conversaciones mantenidas para formar una alianza que no se lleg6 a
dar, pese a esto ALPINA tenia conocimiento de la inminente entrada de DANONE al
mercado colombiano a través de la alianza DANONE ALQUERIA la cual fue anunciada
en 2004 por medio de diferentes medios de comunicacion, posterior a ello ALPINA
comenzo6 con el registro de marcas en Colombia relacionadas a DANONE de las cuales

esta ultima poseia la titularidad en otros paises.

Estos hechos evidencian una clara intencion encaminada a obstaculizar la entrada
de DANONE al mercado colombiano de productos lacteos, convirtiéndose en el primer
obstaculo desleal para dificultar a DANONE su ingreso a Colombia, ya que, al no poder
hacer uso de sus marcas que distinguian sus productos en otros paises resulta obvio que

las prestaciones e iniciativas no podian ingresar al mercado.

— Imitacion Sistematica

En relacion a la imitacion sistematica la SIC maneja el criterio, igual al planteado
en temas anteriores, esto es que exista imitacion sistematica, per sé, de pluralidad
prestaciones o iniciativas empresariales de forma reiterada respecto a un mismo
competidor, la cual es apta para impedir u obstaculizar el ingreso o desenvolvimiento de
un competidor al mercado siempre que no sobrepase lo que pueda resultar como

respuesta natural del mercado.
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- Imitacion de la iniciativa empresarial “Defensis” e “Inmunitas”

Un gran obstaculo para DANONE es el hecho de que ALPINA haya registrado
como marca a “YOX CON DEFENSIS” haciendo uso de las iniciativas empresariales de
DANONE relacionadas con la creacion de los términos “DEFENSIS” e “INMUNITAS”,
pues, de acuerdo al testimonio de la sefiora Ana Maria Calero quien tuvo acceso a los
documentos sobre la bacteria Lactobacilos Casei o L.Casei de la facultad de
microbiologia de la facultad de Costa Rica, asi como a documentos de la Organizacion
Mundial de la Salud, afirmé que dichos documentos determinan que Lactobacilos Casei

o L.Casei son los nombres cientificos de la bacteria, mas no L. Casie Defensis.

A mas de ello, de acuerdo a los componentes que conforman el producto de
ALPINA se desprende que no utiliza la bacteria Lactobacilos Casei o L.Casei para la
elaboracion, sino la bacteria “GASSERI” y “ CORYNIFORMIS” , por lo tanto, el uso
de una frase creada por DANONE para hacer referencia a la bacteria Lactobacilos Casei
o L.Casei denota una imitacion desleal. Por consiguiente al lanzar ALPINA su producto
“Yox con defensis” haciendo uso en su etiqueta de la frase Defensis y haciendo alusion
a que usa la bacteria L.Casei, iniciativa usada por DANONE en su producto ACTIMEL,

impide el uso pacifico de su iniciativa a DANONE.

Con respecto a la publicidad del producto “Actimel”, DANONE en el 2006

(13

realiza un comercial de television para Argentina el cual comienza * ; Sabias que en el
intestino esta el 70% de tu sistema inmunologico? y la respuesta a esta pregunta
basicamente consiste en afirmar que “Actimel” ayuda a reforzar el efecto, barrera de la
pared intestinal, con lo cual se ayuda a la defensa del organismo y concluye afirmando
que “Actimel” es el Gnico con 10 mil millones de L. Casei Defensis en su fermento

exclusivo. Por otra parte, en 2007 ALPINA lanza un comercial televisivo para Colombia

el cual comienza con la pregunta “;Sabias que el 70% del sistema de defensas de tu
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cuerpo se encuentra en tu intestino? A lo que se responde a esta pregunta que “Yox” es
la primera bebida lactea con defensis que ayuda a reforzar la barrera intestinal y concluye

afirmando que “Yox” es la tnica bebida con mil millones de defensis.

Otra publicidad imitada es la lanzada por DANONE en 2001 en Espana en la
cual se ve a un hombre en sus actividades en el trabajo, la ciudad y el trafico evocando
cansancio y estrés en dicho sujeto, luego se oye que “Actimel” con L. Cassei Defensis
ayuda a reforzar las defensas y proporciona serenidad. Por su parte ALPINA comienza
mostrando a un hombre estresado en la congestion vehicular y a una sefiora en su trabajo
en la oficina igualmente estresada, luego se oye “el estrés puede afectar tus defensas,

ALPINA presenta Yox.”

De la comparacion de las piezas publicitarias la SIC determiné que las similitudes
son muy grandes por lo cual no se trata de la simple utilizacion de elementos comunes o
explicativos, si bien las ideas son libres, en este caso la deslealtad se encuentra en la
utilizacion de las mismas lineas argumentativas y la secuencia de imégenes lo cual
constituye una imitacion sistematica de la iniciativa empresarial de DANONE afectando

a su singularidad competitiva.
- Imitacion de la Iniciativa empresarial “4x4”

En conformidad con los criterios ya analizados, en relacion al producto
“Danonino 4X4” la SIC determin6 que de acuerdo a las pruebas presentadas tales como
presentacion de empaque y publicidad, realizada por DANONE en otros paises, se
desprende que DANONE utiliza la expresion “4x4” para hacer referencia a los elementos
esenciales de su producto, zinc, hierro, calcio y proteinas asi como el concepto de los
cuatro bloques para graficar sus elementos antes mencionados. ALPINA de igual manera
utilizé el concepto de los cuatro bloques para explicar los ingredientes que contiene su

producto “Alpinito.”
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Por consiguiente la conducta desarrollada por ALPINA resulto idonea para
obstaculizar la entrada de DANONE con su producto “Danonino 4X4”, en primer lugar
al haber sido registrada como marca la expresion “4x4”, como ya se explico resulta
adecuado para obstaculizar la entrada al mercado, en segundo lugar ALPINA imita el
concepto de los cuatro bloques para explicar los elementos del producto, lo que

constituye una imitacion de la creacion de DANONE

- Imitacion de las iniciativas empresariales plasmadas en la presentacion del

producto ACTIVIA

En su demanda DANONE sostiene que ALPINA imit6 su iniciativa empresarial
plasmada en su producto “Activia” la cual se basa en la utilizacion de la combinacion de
colores verde y amarrillo, y una flecha hacia abajo que indica el funcionamiento del
sistema digestivo, sefiald que ALPINA incorporé esos elementos en su producto
“Regeneris”, sin embargo, como ALPINA manifiesta en su contestacion y a criterio de
la SIC la iniciativa responde a una respuesta natural del mercado, ya que, se trata de la
utilizacion de elementos estandarizados dentro de la categoria de productos funcionales,
por lo cual, efectivamente la imitacion ocurridé pero no puede ser considerada como
desleal por cuanto es una respuesta natural del mercado amparada en el principio de

libertad de imitacion.

Con respecto al color verde y la combinacion verde amarillo se acreditd que el
uso de esos colores son propios de los productos funcionales ya que evocan un retorno
hacia lo natural, como es el caso del producto “Vaalia” de Parmalat el cual ya se
encontraba en el mercado al momento de lanzamiento de “Regeneris” el cual utilizaba la

combinacion verde y amarillo en sus presentaciones.
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En cuanto la utilizaciéon de una flecha hacia abajo la SIC consideré que es una
estrategia comun en los productos funcionales ya que constituye una representacion

grafica de la digestion.

Por lo tanto, este caso la conducta de ALPINA no se considera como imitacion
sistematica, pues, en primer lugar no se obstaculizo el ingreso de “Activia” al mercado y
en segundo lugar porque la utilizacion de colores verde y amarillo y la flecha hacia abajo

son iniciativas estandarizadas en el &mbito de los productos funcionales.

Improcedencia de la excepcion de prescripcion

Sobre la excepcion de prescripcion de la accion planteada por ALPINA la SIC
determind que conforme a los criterios adoptados por la jurisprudencia colombiana
cuando se trata de un acto final que supone una secuencia relacionada de conductas
tendientes a la obtencion de un fin, en este caso concreto la obstaculizacion a DANONE,
el término para prescripcion de la accion de acuerdo al articulo 23 de la ley de
Competencia Desleal, es de tres afios que comienza a correr desde que se consumo¢ la
ejecucion del acto y el afectado podia ejercer su accidon, por tanto, si ALPINA queria
imitar sistematicamente a DANONE para obstaculizar su ingreso al mercado, dicha
situacion se materializo el 14 de febrero de 2008, fecha en la que DANONE ingres6 al
mercado colombiano y al ser la demanda presentada el 27 de mayo de 2009, DANONE

esta dentro del término establecido por la ley.

Pretension de Indemnizacion

» DANONE y DANONE ALQUERIA alegaron cuatro dafios:

El primero consiste en erogacion de honorarios de asesores externos y la
erogacion del tiempo invertido por los funcionarios d¢ DANONE ALQUERIA S.A 'y

COMPAGNIE GERVAIS DANONE (DANONE), sin embargo la parte demandante no
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aportd pruebas que justifique que realizd erogaciones en asesores externos o si los

funcionarios dedicaron tiempo de su jornada laboral para atender este proceso.

El segundo dafio alegado consiste en el dinero invertido en el disefio de etiquetas,
publicidad, marketing mix y demas materiales de los productos “Actimel”, “Danonino
4X4” y “Activia” pues la singularidad competitiva de éstos se perdieron completamente
siendo necesario crear otros, respecto a este punto de acuerdo a la directora de mercadeo
de DANONE ALQUERIA, DANONE comercializa en mas de 60 paises sus productos
con el mismo disefio de etiqueta, envase, marketing mix, criterio en el cual la SIC se basé
para considerar que no procede esta indemnizacion ya que considerd que dichos disefios

no perdieron singularidad por cuanto siguen siendo usados en otros paises del mundo.

El Tercer dafo consiste en las ganancias que la parte actora dejo de percibir en
Colombia como consecuencia de los actos desleales realizados por ALPINA, es decir el
lucro cesante para lo cual se exige la certeza del detrimento, en este caso la SIC infiere
que DANONE no pudo ingresar al mercado con sus productos ACTIMEL, LICUAMIX,
VITALIS y MI PRIMER DANONINO por cuanto ALPINA registr6 las marcas ALPINA
VITALIS y LICUAMIX lo cual resulta una conducta tendente a obstaculizar la entrada
de DANONE al mercado, ya que le impide hacer uso de sus iniciativas empresariales .
Por esta razon se solicitd a la parte demandante la presentacion de un plan de negocios
que pudiera evidenciar que entrarian al mercado colombiano, el cual no fue aportado, por

lo tanto el dafio no se considera existente por falta de prueba de la parte actora.

Finalmente el cuarto dafio, consiste en las utilidades que dejé de percibir al haber
ALPINA registrado la marca “4x4” y por la utilizacién de 4 cubos para expresar los
beneficioso de su producto “Alpinito Cuatrigenio”, las cuales eran una iniciativas
empresariales de DANONE, sin embargo, de acuerdo a informe pericial incorporado al

proceso se determind que si bien ello implicé una obstaculizacion para el ingreso al
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mercado, “Danonino” logré ingresar, pero su baja en la aceptacion de los consumidores

se debia a que ALPINA contaba con gran prestigio en el publico consumidor y

consecuentemente “Alpinito”, y ademds poseia canales de comercializacion ya

consolidados por lo cual no se configura el dafio solicitado.

La SIC si considero6 la agencia en Derecho, conocida en Ecuador como costas

procesales, que consiste en los gastos en que se incurren para ejercer la defensa legal

Decision de la Superintendencia de Industria y Comercio

Declara que ALPINA ha incurrido en el acto de competencia desleal de imitacion

sistematica, por lo tanto:

Prohibe a ALPINA el uso de la expresion ““ Defensis” o cualquier otra similar ya
que se trata de un uso desleal de la iniciativa de DANONE, y ordena que se retire
del mercado y destruya los productos que se haga uso de la citada expresion,
incluyendo envases, embalajes, etiquetas, material audiovisual u otros utilizados
para promocionar el producto en un plazo de dos meses.

Ordena a ALPINA a partir de la ejecutoria de la sentencia abstenerse de transmitir
comerciales de “Yox bebida lactea defensis” que se ha emitido en Colombia, asi
como también abstenerse de usar el concepto y representacion de la “barrera
intestinal”.

Prohibe a ALPINA a partir de la ejecutoria de la sentencia la utilizacion
“Inmunitas” o cualquier otra expresion confundiblemente similar.

Ordena a ALPINA abstenerse de utilizar el concepto y representaciones de cuatro
bloques en su producto ALPINITO y suprimirlo de sus etiquetas, publicidad,

medios audiovisuales.
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Ordena a ALPINA abstenerse de usar las expresiones “Alpinito 4X4”, “Alpinito
5X5 “o cualquier otra expresion confundiblemente similar.

Ordena a ALPINA abstenerse de wusar las expresiones “VITALIS”,
“LICUAMIX”, “MI PRIMER ALPINITO” , “ACTIVO”, “BIO-ACTIVO”,
“ALPINA ACTIV”, “BIO ALPINA”, “ALPINACTIV” o cualquier otra
expresion confundiblemente similar.

Ordena a ALPINA que se retire del mercado y destruya, Alpina vitalis
incluyendo envases, embalajes, etiquetas, material audiovisual u otros utilizados
para promocionar el producto en un plazo de dos meses.

Ordena a ALPINA después de la ejecutoria de la sentencia renunciar a los

siguientes registros y solicitudes de marca.

BIOALPINA

(Reg. Colombia 26 de Octubre de 2005)

ALPINA ACTIV
(Reg. Colombia 4 de Enero de 2007)
ALPINA ACTIVO
(Reg. Colombia 6 de Diciembre 2004)
BIO-ACTIVO
(Reg. Colombia 12 de Octubre de 2005)
ALPINA VITALIS
(Reg. Colombia 30 de Marzo de 2006))
ALPINA YOX CON DEFENSIS
(Reg. Colombia 12 de Marzo de 2007)
DEFENS

(Reg. Colombia 4 de Enero de 2007)
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DEFENSIS
(Reg. Colombia 16 de noviembre 2004)
INMUNITAS
(Reg. Colombial6 de Noviembre de 2004)
INMUNIS
(Reg. Colombia 16 de Noviembre de 2004)
MI PRIMER ALPINITO
(Reg. Colombia 8 de Marzo de 2007)
ALPINITO 4X4
(Solicitud. Colombia 8 de Marzo de 2007)
LICUAMIX

(Reg. Colombia Julio de 2005)

— Condena a ALPINA en costas, fijando por concepto de agencias en derecho la
cantidad de $200°000.000.
Conclusion del Caso bajo un analisis del ordenamiento juridico Ecuatoriano
Si este caso se hubiera dado en Ecuador al tratarse de temas que recaen sobre
aspectos de competencia desleal netamente, la Superintendencia de Control del Poder de

Mercado seria la autoridad competente para conocer y resolver.

Respecto a la determinaciéon de la existencia de imitacion sistemadtica, la
legislacion ecuatoriana se sustenta en los mismos criterios plasmados en la ley

colombiana, mas aun cuando existe gran similitud entre estas leyes.

La diferencia fundamental se daria con respecto a la indemnizacion por dafios.
A diferencia del Ecuador, la autoridad en materia de competencia desleal en Colombia
puede establecer esta indemnizacién, como se puede evidenciar dentro de las

pretensiones de DANONE se encuentra el resarcimiento por concepto de daiio emergente
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y lucro cesante, lo cual es de gran importancia ya que la autoridad especializada al
determinar que el demandado incurri6 en una practica desleal, si las pretensiones estan
sustentadas pude concederlo. Sin duda esto refleja la finalidad histérica del desarrollo de
la competencia desleal, la cual es la proteccion del interés particular del operador

econémico como un elemento indispensable para el funcionamiento del mercado.

En el caso del Ecuador, la LORCPM establece que la persona natural o juridica
que ha sufrido un perjuicio por una practica de competencia desleal debe acudir a la
jurisdiccion civil para reclamar la indemnizacion pertinente, esto constituye un retraso
en la reparacion del dafio ocasionado a un operador econdomico y conforme se ha
analizado en apartados precedentes, de acuerdo a los modelos evolutivos de la
competencia desleal, el interés del particular ha sido el principal elemento de proteccion

y en base a este criterio se ha ido ampliando los sujetos de proteccion.
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Conclusiones y Recomendaciones

1.

La regulacion de la competencia desleal se ha desarrollado a través de los
diferentes modelos de estado, permaneciendo constante el enfoque de garantizar
la libertad de empresa en la medida que esta conlleva la libertad de competir,
teniendo inicialmente como finalidad la proteccion del interés particular del
competidor, hasta llegar a salvaguardar el interés general de los consumidores y

el interés del Estado en mantener el sistema competitivo.

En el Ecuador la competencia desleal se encuentra regulada dentro de un cuerpo
normativo especifico a partir del 2011, afio en que fue promulgada Ley Orgénica
de Regulacion y Control de Poder de Mercado (LORCPM) como consecuencia
de un mandato constitucional establecido en la Constitucion de 2008, siendo poco
desarrollada anteriormente en la ley de propiedad intelectual y la Decision 608 de

la Comunidad Andina de Naciones.

Se considera como competencia desleal todo acto efectuado en el mercado
relevante con fines concurrenciales, en virtud del cual un competidor busca una
captacion de clientela a través de la promocion de su propia ofertas o de un tercero
en perjuicio de la ajena, no siendo necesario determinar la existencia de

intencionalidad , pues basta que exista un real o potencial peligro.

De acuerdo a la normativa ecuatoriana la autoridad competente para conocer las
préacticas de competencia desleal son: el Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual cuando el objeto de discusion recae en aspectos relacionados a la

propiedad intelectual entre pares y la Superintendencia de Control del Poder de
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Mercado cuando hay indicios de afeccion al interés general o bienestar de los
consumidores. Por lo tanto la Superintendencia es el 6rgano administrativo
especializado para conocer ya sea de oficio o por denuncia las practicas de
competencia desleal que afecten inicamente al interés general, con respecto a la
proteccion del interés particular la LORCPM y su reglamento prevén que se debe

acudir a la jurisdiccion civil para el resarcimiento de dafios y perjuicios.

Considero que se deberia reformar la ley en cuanto a la potestad de la
superintendencia para conocer las practicas de competencia desleal que afecten al
interés general, puesto que, al ser el érgano administrativo especializado debe
también salvaguardar el interés del particular afectado, ya que de acuerdo a los
modelos evolutivos de la competencia desleal el interés del particular ha sido el
principal elemento de proteccion y en base a este se ha ido ampliando los sujetos
de proteccion.

El hecho de tener que acudir a una autoridad distinta ocasiona retraso en la
reparacion a su interés y desmotivacion para seguir compitiendo al no tener una
pronta respuesta por parte de la autoridad especializada, menoscabando asi su

derecho a la libertad de empresa.

La Imitacion significa tomar como referencia prestaciones € iniciativas
empresariales ajenas para en base a ellas crear unas nuevas, en virtud del principio
de libertad de imitacion, el cual prevé que la imitacion es un medio idoneo para la
innovacion y el progreso de las prestaciones o iniciativas, fomentando de esta
manera la competitividad en el mercado al existir variedad de ofertas a eleccion

del consumidor, sin embargo, este principio puede ser vulnerado por las diferentes
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modalidades de imitacion establecidas tanto en la legislacion ecuatoriana y el
derecho comparado, como son: la imitaciéon confusionista, parasitaria y

sistematica.

La imitacion confusionista tiene por objeto dificultar al publico consumidor la
diferenciacion entre la iniciativa o prestacion original y la imitada, para que se
configure esta modalidad es necesario que el competidor imitado posea
singularidad competitiva que le permita distinguirse en el mercado y como
resultado de la imitacidn, ésta es afectada, por esta razon al confrontarse las
prestaciones o iniciativas no es necesario que se trate de una copia exacta, basta
que existan semejanzas en base a las cuales se pueda colegir que el competidor
que incurri6 en la deslealtad, pudo haber incorporado elementos propios para
evitar la confusion y como resultado de no hacerlo se desorienta al consumidor al

momento de ejercer su libertad de eleccion.

La imitacion parasitaria implica un aprovechamiento indebido de la reputacion o
el esfuerzo ajeno. La imitacion parasitaria por aprovechamiento de la reputacion
ajena consiste en una mera copia o reproduccion de una prestacion o iniciativa
ajena, con la finalidad de beneficiarse del buen nombre y posicionamiento que el
competidor imitado y su oferta han logrado en el mercado, de modo que el
imitador no realiza ninguna conducta para evitar dicho aprovechamiento.

Mientras que la a imitacion por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno se
considera desleal por tratarse también de una mera copia o reproduccion de la
oferta de un competidor obtenida a través de mecanismos que facilitan su

multiplicacion de forma masiva y su comercializacioén a un bajo costo, afectando
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el proceso de investigacion que el competidor imitado ha empleado para la

produccion de sus prestaciones.

La imitacion sistematica se da cuando un competidor imita de manera frecuente
las prestaciones o iniciativas de otro que goza de singularidad competitiva, razéon
por la que el imitador pretende, impedir u obstaculizar la insercién o el
desenvolvimiento del competidor imitado en el mercado, razén por la que,
intencionalmente imita todas o varias prestaciones o iniciativas de aquel, siempre
y cuando no se trate de una respuesta natural del mercado como se ha podido

evidenciar en uno de los puntos de analisis del caso propuesto.
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REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIQO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

Bogots, 0.c., 118 AGD 2015
g=z-1228

Sentencia No.

Proceso Abreviado por Competencia Desleal

Expediente No, 09054397

Demandante: Compagnie Gervals Danone y Danone Alqueria S.A.
Demandado: Alpina Productos Alimenticlos S.A.

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) a tomar la
decision de fondo respecto de la accion de competencia desleal instaurada por
COMPAGNIE GERVAIS DANONE (en adelante: DANONE) y DANONE ALQUERIA
S.A. {en adelante: DANONE ALQUERIA) contra ALPINA PRODUCTOS
ALIMENTICIOS S.A. (en adelante: ALPINA), para lo cual se tienen en cuenta los
siguientes:

1. ANTECEDENTES:

1.1. Los hechos de la demanda:

Luego de hacer referencia a la relacién existente entra las dos empresas gue
integran el extremo demandante y de como participan en el mercado de los
productos |lacteos, afimd la parte demandante que durante las décadas de 1970 y
1980 incursiond en “los cinco continentes, constituyéndose en el conglomerado de
productos lacteos frescos mas importanies del mundo”, a lo que agregd que sus
distintas marcas han sido promocionadas masivamente en el mundo, para fo que ha
invertido “cuantiosos recursos en la creacién, desarrollo, promocién y proteccién de
sus marcas, y en el posicionamiento de las mismas”, hasta llegar a ser una de las
100 mejores marcas del mundo segun la revista Business Week.

Acto seguido, sefialé que antes de ingresar al mercado colombiano tenia presencia
en el mercado latinoamericano en los paises de Argentina, Brasil, Uruguay, México,
Guatemala, El Salvador y Chile y, ademéas, que sus marcas eran promocionadas por
“los distintos canales de cable que transmiten su senal al territorio colombiano”.

Prosiguié haciendo hincapié en que sus productos son el resultado de arduas y
costosas investigaciones, que se remontan a “casi 100 arfios de historia”.

A continuacion, se refirié a la inversidn que realizé para la construccién de la planta
de produccitn ubicada en el municipio de Cajica, en la cual se fabrican los productos
que comercializa con la marca DANONE.

Una vez dicho lo anterior, se refirid a su politica comercial de “Marketing Mix", que,
dijo, “comprende no solo las marcas, logotipos, envases, cédigos de colores y
publicidad, sino tarnbién la forma de presentar el problema que el producto pretende
solucionar, y la forma de presentar la solucién misma”, la cual, a su juicio, ha sido
aprovechada por la demandada “para copiar y/o imitar” las prestaciones mercantiles
de DANONE.

Dicho esto, se refirid a la sociedad demandada y a su liderazgo en el mercado
nacional de productos lacteos, circunstancia que los hace competidores en dicho
escenario, incluso, en el ambito internacional.
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Advirti6 que “hace 10 aflos, DANONE sostuvo conversaciones directas con los
accionistas de ALPINA a efectos de realizar una alianza similar a la que hoy tiene
con Alqueria” y que, no obstante tales negociaciones no se concretaron, dicha
situacién da cuenta del conocimiento que la pasiva tiene de los productos y marcas
de DANONE, asl como de su estrategia de “Marketing Mix".

Sentencﬁ‘?d"- - 1 : 2 g

Acusd a ALPINA de actuar de “forma desleal y contraria al correcto comportamiento
de un competidor” por haber solicitado registros de marca sobre expresiones
“idénticas y estrechamente similares” a las de DANONE y, también, por imitar sus
prestaciones mercantiles como lo serian, seguin dijo, sus ‘denominaciones,
empaques y elementos publicitarios”. '

Al respecto, en el hecho 19 de ia demanda, afirmé que ALPINA imité “no solamente
marcas, sino también, varias de las prestaciones mercantiles de DANONE,
incluyendo el Marketing Mix de sus productos”,

Asi, en el hecho 28 cuestiond de ALPINA el haber “solicitado en forma reiterada
registros de marca sobre expresiones idénticas y estrechamente similares a marcas
protegidas y usadas por DANONE en el ambito internacional” y, a renglén seguido -
hecho 29- afirmé que también “ha imitado prestaciones mercantiles de DANONE,
tales como denominaciones, empaques y slementos publicitarios protegidos por
derechos de aufor, los cuales hacen parte del Marketing Mix originalmente
desarrollado por DANONE para cada producto”.

En el hecho 31 de la demanda DANONE presenté la siguiente tabla, la cual da
cuenta, segln dijo, de la preexistencia de sus marcas en el mundo y su posterior
registro o uso por parte de ALPINA en Colombia:

B1O DANONE BIOALPINA
(Reg. Fr. 93/481396, 9 de noviembre | (Reg. 315293 def 26 de Octubre de 2005}
de 1993)
DANONE ACTIV ALPINA ACTIV
(Reg. Fr. 003000341, 7 de Enero del (Reg. 335555 del 4 de enero de 2007)
2000)
ACTIVIA ALPINA ACTIVO
(Reg. Fr.09/788324, 23 de abrilde | (Reg. 299876 del € de diciembre de 2004)
1999)
BIO ACTIVIA BIO-ACTIVO

{Reg. Fr 93/491396, 9 de noviembre | (Reg. 315638 del 12 de octubre de 2005)
de 1993)/ (Reg. Fr. 003040395, 12 de
julio de 2000)

ACTIVIA BIO-ACTIVO
(Reg. Fr. 003040395, 12 de juliode | (Reg. 315638 del 12 de octubre de 2005)
2000)
VITALIS ALPINA VITALIS
(Reg. Fr. 91/530791, 28 de julio de (Reg. 322728 del 30 de marzo del 2006)
1994)
ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS ALPINA YOX CON DEFENSIS
(Reg. Fr. 013136585, 12 de (Reg. 352758 del 12 de marzo de 2007)
diciembre de 2001) (Reg. 352759 del 12 de marzo de 2007)

(Reg. 352760 del 12 de marzo de 2007)

ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS DEFENS
(Reg. Fr. 013136585, 12 de (Reg. 365573 del 4 de enero de 2007)
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diciembre de 2001)
ACTIMEL L. CASE| DEFENSIS DEFENSIS
(Reg. Fr. 013136585, 12 de (Reg. 298569 del 16 de noviembre del
diciembre de 2001) 2004)
IMUNITASS INMUNITAS
{Reg. Fr. 977006853. 2 de diciembre {Reg. 298568 de 16 de noviembre de
de 1997) 2004)
IMUNITASS INMUNIS
(Reg. Fr. 977006853. 2 de diciembre (Reg. 298567 de 16 de noviembre de
de 1997) 2004)

M| PRIMER DANONE
(Reg. Fr. 94/516089, 19 de abril de

M| PRIMER ALPINITO
(Sol. 07023413 de 8 marzo de 2007)

1994)
Registro “Mon Premier”
MY FIRST DANONE MI PRIMER ALPINITO
(Reg. Fr. 96625903, 17 de mayo de {Sol. 07023413 de 8 marzo de 2007)
1996)
Registro “Mon Premier”
MON PREMIER DANONE MI PRIMER ALPINITO
(Reg. Fr. 94/516089, 19 de abril de (Sol. 07023413 de 8 marzo de 2007)
1804)
Registro “Mon Premier”
LICUADO LICUADO
(Reg. Fr. 003013812, 13 de marzo de (USO)
2000)
DANONINO 4x4 ALPINITO 4x4
(Publicitado en TV el 5 de Febrero de (Sol. 07023438, 8 de marzo de 2007)
2007)
LICUAMIX LICUAMIX
(USQO 2004) (Reg. 355555, julio de 2005)

En relacion con el producto ACTIMEL sefalé que fue comercializado por primera vez
en el afio 1994 en Bélgica y que registrd la marca en Colombia el 23 de junio de
1999. Acto seguido detalld las caracteristicas de este producto y afirmd que usa los
nombres DEFENSIS® e IMUNITASS® “para identificar la bacteria L. Casei especifica
usada dentro del producto ACTIMEL", los cuales usa en conjunto con la marca
ACTIMEL de la siguiente manera en diferentes paises:
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Al respecto, enfatizé que “DEFENSIS® e IMUNITASS® son marcas creadas por
DANONE para singularizar la bacteria L.Casei”.

Sobre este punto, aciaré que ias expresiones DEFENSIS® e IMUNITASS® ‘no son
propias de la denominacién del lactobacilo L. Casei”, sino que se trata de
identificadores creados por DANONE para singularizario.

En cuanto a su imitacién, sefialdé que ALPINA solicité el 16 de noviembre de 2004 en
Colombia la marca DEFENSIS y, en marzo de! afio 2007, lanzé su producto YOX
CON DEFENSIS, que es un sustituto de ACTIMEL.. Cuestiond, ademas, que el 30 de
noviembre del aflo 2007 solicitd el registro de la marca ALPINA YOX CON
DEFENSIS en |a clase 29 intemacional. El producto ai que se refiere es el siguiente:

También reprochd de ALPINA el registro de las expresiones INMUNITAS e INMUNIS,
dada su proximidad con la marca IMUNITASS® de DANONE, las cuales, en dicho de
la actora, tienen una proximidad innegable, impidiendo con ello “o por /o menos
retrazando (sic), el lanzamiento del producto ACTIMEL en Colombia”.

Ademas de lo anterior, dijo que “la estrategia imitativa desleal se extendié a otros
elementos que hacen parte del ‘Marketing Mix" del producto ACTIMEL",
particularmente, en lo que se refiere a “los elementos de comunicacion audiovisual
originalmente desarrollados internacionalmente por DANONE", ya que ALPINA ‘no
tuvo reparo alguno en reproducir los elementos esenciales” de la campafia
publicitaria desplegada, en 2008, a nivel internacional por DANONE para el producto
ACTIMEL, cuando en el afo 2007 lanz6é en Colombia el comercial televisivo para

promocionar el producto YOX con DEFENSIS, el cual procedi6 a relatar cuadro por
cuadro.

En el mismo sentido, cuestiond el “comercial Stress de Yox”, al comparario con la
pieza publicitaria “Actimel Jasp Hombre”, asi como otras piezas publicitarias en las
que, segun dijo, ALPINA utiliza el mismo concepto que previamente habla sido usado
por DANONE, aspectos que considerd suficientes para “vislumbrar un paftron de
imitacion de elementos propios y originales del Marketing Mix de ACTIMEL”.

Concluyé esta acusacion sefalando que el uso de dichos elementos no era
necesario para la promocién y comercializacién del producto de ALPINA.
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En cuanto su producto (yogurt) denominado LICUAMIX afimé que desde el afio
2004 lo comercializa en México y que ALPINA -que también participa en ese
mercado- solicitd en Colombia, el afio 2005, el registro de la marca LICUAMIX en la
clase 29 {que incluye {a categoria de yogures}, lo cual, segun dijo, se constituye en
un obsticulo para la comercializacién en Colombia del producto LICUAMIX de
DANONE.

De! producto LICUADO denuncié que DANONE es titular de dicha marca en otros
paises, sin embargo, que ALPINA, al comercializar en Colombia un yogurt que
identifica con esa marca, esté obstaculizando el ingreso al mercado de ese producto
de DANONE.

DANONE afimé que su “producto faro™ a nivel mundial es ACTIVIA -antes BIO-, el
cual se comercializa en alrededor de 78 paises y que, “anfes de ingresar al mercado
colombiano” se comercializaba bajo las siguientes presentaciones “cuchareable” y
“botella™

!
i PR

Asi mismo, que ALPINA, en forma desleal, solicité en Colombia el registro de las
marcas ALPINA BIQ, BIO ALPINA, BIO ACTIVO, ALPIACTIV y ALPINA ACTIV y, que
el mes de octubre de 2007, lanzé al mercado su producto REGENERIS, que es un
sustituto de ACTIVIA. El producto fue ofrecido por ALPINA en las siguientes
presentaciones “botella familiar” y “vaso no cuchareable”:

Estéd presentacion de ALPINA, en sentir de DANONE, imita sus prestaciones
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mercantiles consistentes en el color verde que, segun dije, no es un elemento de uso
comun en la categoria de yogures funcionales, la linea amarilla que bordea la parte
inferior de la marca, la combinacién de esos colores verde-amarillo, la distribucidn de
los elementos en la etiqueta y, por ultimo, el uso de una flecha que evoca los
beneficios del producto -mejoramiento del tracto intestinal-.

De otra parte, sefialdé que luego del lanzamiento de! producto ACTIVIA en Colombia,
que ocurrié et mes de febrero de 2008, en las presentaciones “botella individual® y
“vaso cuchareable” que se muestran a continuacion:

‘kunu’i

*t

|

ALPINA modifico la tonalidad verde utilizada en su producto REGENERIS ‘“para
acercarlo mucho més al pantone utilizado por DANONE".

El mes de junio de 2008, lanzé la versién “cuchareable” de REGENERIS, en un
empaque del mismo tamafio, color, idéntica distribucion de elementos tales como la
cuchara, frutas, marcas, flecha y lineas amarillas, asf:

V- Cggics:

_--""

Adicionalmente, el mes de julioc de 2008, ALPINA lanzé la presentacién “botella
individual” del producto REGENERIS.

El mes de noviembre de 2008, DANONE lanzd al mercado colombiano el producto
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ACTIVIA 0% grasa, en el siguiente empaque:

Dias después, ALPINA lanzé el producto REGENERIS 0% grasa en la siguiente
presentacion:

RECpENERSS

Segun DANONE, ALPINA también ha imitado sus prestaciones usadas en

publicidad, tal es el caso del concepto que representa la flecha que apunta hacia
abajo. ;

Segun la demandante, DANONINO 4x4 es un postre lacteo para nifios que
comercializa en Argentina, México, Brasil y Espaia desde el afio 2004. Iguaimente
afirmé que implementd la expresion “4x4" “para presentar al consumidor los cuatro
elementos principales del producto (vitaminas, proteinas, hierro y calcio” y que ésta,
por no ser comunmente utilizada en ese mercado, constituye “un elemento original e
indispensable del produclo... y hace parte de todo el Marketing Mix".
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Denuncié que ALPINA, el 8 de marzo de 2007, solicité en Colombia el registro de la
marca ALPINITO 4x4 y que, con ese titulo de propiedad, ALPINA ‘“tiene licencia para
utilizar uno de los elementos principales del Marketing Mix” de su producto vy,
ademas, que tal circunstancia origind la pérdida del caracter singularizador de dicha
expresidn dentro del mercado de los productos lacteos.

También sefiald que ALPINA “copié la forma en que DANONE representa
graficamente el concepto de 4x4 en su etiqueta, al incluir dentro de su empaque
cuatro cubos que evocan la presencia de cuatro elementos caracteristicos del postre
lacteo, cuestion que DANONE habia hecho desde ya varios afios en el ambito
internacional”.

f T T = ) " S
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Finalmente, se refirid al supuesto bloqueo de las marcas VITALIS y Ml PRIMER
DANONE por parte de ALPINA.,

Al resecto, afirmé ser titular de la marca VITALIS en Francia desde el 6 de enero de
1995, la cual utliza para identificar el fermento utilizado en un yogurt bajo en grasa
que identifica con el signo TAILLEFINE. Arguyé que cuando era inminente su entrada
al mercado colombiano, ALPINA registré la marca ALPINA VITALIS (grafica) para la
clase 32 intemacional, que utiliza para identificar su producto FRUTTO CON
VITALIS, ademds, el 27 de diciembre de 2007 solicité la marca FRUTTO CON
VITALIS.

Asimismo, sefalé que desde el 13 de diciembre de 2001 es fitular en México de la
marca M PRIMER DANONINO y en Francia desde el 17 de mayo de 2006 de la
marca MON PREMIER DANONE, adicionalmente, que la marca Ml PRIMER
DANONE se encuentra registrada en mas de 32 paises. En Colombia solicité esta
marca el 4 de mayo de 2007. Por su parte, ALPINA solicité el registro de la marca Ml
PRIMER ALPINITO el 8 de marzo de 2007.

1.2. Pretensiones:

La parte actora, en ejercicio de la accién declarativa y de condena prevista en el
numeral 1° del articulo 20 de la Ley 256 de 1996, solicitd que se declare que la
conducta que imput6 a su contraparte resulté contraria a lo dispuesto en los articulos
7° (prohibicién general) y 14 -en lo que se refiere a la imitacion sistematica- de la Ley
256 de 1996.
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En consecuencia, pidié que se profieran ciertas 6rdenes tendientes a remover los
efectos de los actos denunciados, a indemnizar ios perjuicios ocasionados por dichas
conductas vy, finalmente, que se le ordene a la pasiva abstenerse de volver a
ejecutarlas.

1.3. Admision y contestacion de la demanda:

Mediante Auto No. 7 de 2010 se admitié la demanda reformada (fls. 124 y 125, cdno.
15).

ALPINA contestd la demanda oponiéndose a sus pretensiones, advirtiendo, en
resumen, que “e! desarroflo publicitario sobre el cual la sociedad demandante busca
endilgarse derechos exclusivos, obedece a una forma de comunicacién cominmente
utilizada por las diferentes empresas que han incursionado en el campo de los
alimentos funclonales, quienes con sus presentaciones y formas de comunicacion,
han creado una cultura de difusién para el conocimiento de sus productos”.

Adicionalmente, formuld las excepciones de fondo que denomind ficitud de fa
conducta”, “efercicio legitimo de [sus} derechos”, haciendo referencia a las marcas de
las cuales es titular y “prescripcion™.

Respecto de la primera, afimé que su conducta es una respuesta a la tendencia dei
mercado de Jas bebidas lacteas en el mundo, dadas las necesidades expresadas por
los consumidores, quienes han mostrado una tendencia de ‘“regreso a lo natural’,
para lo cual buscan productos que representen beneficios para el cuerpo y la salud.
Realidad a la que, como lider del mercado de los productos lacteos en Colombia, no
podia ser ajena, por lo cual, a partir de 2007 incursiond en el campo de los productos
funcionales. Lo propio sucedid en diferentes paises del mundo, por ejemplo, en
Chile, YOPLAIT lanz6 BIO PLUS y SOPROLE lanzé NEXT; en Peri, LACTEOS
GLORIA lanzé GLORIA PUS y PRODEFENSIS y, en Brasil, la empresa NESTLE
lanzé NESVITAL y CHAMITO y la empresa YAKULT lanzé su producto YAKULT,

En adicion, sefiald que no fue la primera empresa en Colombia que incursion6 en el
mercado de los productos funcionales, pues también en el 2007 PARMALAT lanzd
su producto VAALIA enriquecido con bifidubacterium BB-12 y lactobaciflus
acidophilus, cuya funcion es mejorar la flora intestinal y mantener el equilibrio de las
funciones digestivas.

Sostuvo ademas que estos desarmollos no son exclusivos de DANONE, quien a pesar
de tener una trayectoria en dicho segmento del mercado, no fue la primera empresa
que incursiond en el uso de bacterias como fuente para enriquecer las propiedades

de sus productos, pues quien lo hizo desde 1935 fue la empresa de origen Japonés
YAKULT.

Asi, con el lanzamiento de sus productos YOX y REGENERIS Io que hizo fue
implementar desarrollos previamente aplicados por intervinientes del mercado de los
productos lacteos en el mundo, mediante et uso de bacterias diferentes a las usadas
por YAKULT e, incluso, el mismo DANONE, por lo que dicho acto no puede ser
catalogado como.un acto de competencia desleal ya que como lo ha manifestado el
Tribunal Superior de Bogota, “/a fiberfad de empresa esta protegida en Colombia e
incluye la posibilidad de que un compefidor en el mercado puseda incursionar con

! Mediante Auto No. 1984 de 2009 el Despacho aclaré que esta excepcién, obrante en el cuaderno 13,
se decidiria en la Sentencia.
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productos que sean iguales o similares a aquellos que ya se encuentran en el
mercado”.

En este orden de ideas, apuntd que es equivocado pensar que por e! hecho de tener
una participacion anterior en el mercado con un determinado producto (que no es un
desarrolio (inico ni pionero) se pueda entorpecer el libre desarrollo de la competencia
econdmica, impidiendo que las empresas nacionales incursionen en dicho mercado
como respuesta a una tendencia mundial, pues lo anterior conllevaria agotar la
competencia, ya que estaria vedado a cualquier empresa entrar a participar en un
determinado nicho, mediante la comercializacién de un producto que previamente
haya sido desarrollado por otro competidor, cuando a éste no lo protege ningun
derecho de patente ni otro tipo de propiedad industrial.

Afirmé que DANONE pretende edificar su acusacion sobre un Marketing Mix, que
carece de cualquier clase de reconocimiento entre las figuras que componen la
propiedad industrial, ya que no es una patente, ni un secreto, ademas, el uso de los
elementos en que se basan las “coincidencias”, no corresponden a una imitacién en
tanto que se trata del uso de unos elementos que en el mundo se han hecho
caracteristicos para esta clase de articulos, teniendo en cuenta el uso continuado de
los mismos por las empresas que en el mundo antes que la demandada han
participado en la explotacion de ese mercado.

En cuanto al uso de colores, palabras, tamafios y presentaciones por parte de
ALPINA dentro de la gama de productos funcionales, sefialéo que lejos de pretender
evocar a DANONE, corresponde a la nacicnalizacion de unos conceptos
cominmente usados por la comunidad alimentaria intemacional, para resaltar las
caracteristicas de nuevos productos ofrecidos, frente a las caracteristicas
tradicionales.

Concluyé afirmando que la Divisién de Signos Distintivos de la SIC, al momento de
resolver las solicitudes de marca presentadas por DANONE y ALPINA, ha sido
enfitica en sefalar que no es posible otorgar exclusividad frente al uso de
expresiones con las cuales se busca hacer referencia a caracteristicas propias de los
productos que pretenden identificar, como sucede con las expresiones “DEFENSIS,
ACTIVO y VITALIS", casos en los cuales la SIC ha establecido que los titulares de
dichos signos no pueden validamente prohibir que otros actores de comercio hagan
uso de ellos dentro de sus marcas, siempre que no generen riesgo de confusion,

Con relacion a la segunda de tas excepciones planteadas, manifesté que todas sus
actuaciones fueron realizadas para el impulso de sus productos, se encuentran
respaldadas y obedecen al ejercicio de sus derechos legitimos otorgados por la
Divisidn de Signos Distintivos de la SIC.

En ese orden, equivocado resulta alegar que ALPINA se dedica a usurpar marcas de
propiedad de DANONE, pues lo que hace es ejercer los derechos concedidos a su
favor por la autoridad competente, por lo que obligar a ALPINA que se abstenga de
ejercer su derecho legitimo desencadenaria un sin nomero de perjuicios en su
contra, al tiempo que constituiria una usurpacion de la competencia por parte de este
Despacho por cuanto dentro de sus funciones no estd conocer este tipo de
solicitudes que corresponden al Consejo de Estado.

Por Uitimo, afirmé que si hubiera tenido la intension de entorpecer la entrada al
mercado de DANONE simplemente hubiera solicitado la cancelacion de sus marcas
por no uso lo que, a su juicio, evidencia la buena fe comercial de ALPINA.

X
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Finaimente, sustenté la prescripcién en el hecho de que, en resumen, las
pretensiones de ALPINA giran en torno a las solicitudes marcarias de los signos
distintivos “que forman parte integral del patrimonio inmaterial de DANONE”, en el
sentido de que se considere que tal circunstancia tiene la vocacién de imitarlc de
manera sistematica. Sin embargo, afirmé que DANONE tuvo conocimiento de ello en
diferentes oportunidades, ias cuales comparten un elemento comun consistente en
que en todos los casos ALPINA se enterd de la solicitud de registro con més de dos
afnos de anterioridad a la presentacion de la accién declarativa, por lo que, en su
sentir, operd la prescripcién ordinaria a que se refiere et articulo 23 de la Ley 256 de
1996, en tanto que las Gltimas marcas que registré ALPINA, se publicaron el 30 de
abril def 2007, luego la demanda debi6 presentarse antes del 30 de abril del 2009, no
obstante, fue presentada “2 arfios, 1 mes y 5 dias después de la ultima solicitud
marcaria”.

1.4. Tramite procesal:

Por medio del Auto No. 3204 del 7 de febrero de 2012 (fl. 27, cdno. 16) las partes
fueron citadas a la audiencia de que trata el articulo 101 del C. de P. C. (fls. 35 a 39,
cdno. 16). Mediante Auto No. 11584 del 23 de abril de 2012 (fls. 43 a 56, cdno. 16)
se decretaron las pruebas del proceso y, posteriormente, a través del Auto No. 25760
del 14 de agosto de 2013, se corrié traslado para alegar de conclusién.

En dicha oportunidad las partes invocaron las pruebas que, seglin su parecer,
confirman los postulados de sus escritos introductorios y, por ende, solicitaron que la
presente sentencia les sea favorable a sus intereses.

2, CONSIDERACIONES:

Agotadas las etapas procesales y dado que no se presentan nulidades que impidan
proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes
términos:

2.1. Prejudicialidad:

La parte demandada formulé una solicitud de suspensién del proceso por
prejudiciatidad, con fundamento en el numeral 1° de! articulo 170 del C. de P.C. {fl.
34 cdno. 16. Min. 4:28 a 4:41), consistente en que los mismos hechos -relacionados
con los comerciales de YOX- estan siendo debatidos en un proceso penal por el
presunto delito de violacion a los derechos de autor.

Debe sefialarse, en primer lugar, que el inciso 2° del articulo 171 del C. de P. C.
dispone que la suspensidn contenida en el numeral 1° del articulo 170 del mismo
Cddigo unicamente se decretar4 mediante la prueba de la existencia del proceso.
Adicionalmente, la Corte Constitucional se ha pronunciado en el sentido de indicar
que son dos los requisitos que el juez debe tener en cuenta al momento de decretar
la suspension del proceso por prejudicialidad penal en materia civil, “1) Que se haya
fmc.-ado un proceso penal, y 2) Que este influya necesariamente en la decisién del
civil?. Respecto del primero, también sefiald que la denuncia no conlleva
necesariamente a la iniciacibn de un proceso penal por lo que es necesario
demostrar en si mismo su existencia, la cual, en el caso de la Ley 600 de 2000
ocurre con la resolucién de apertura emitida por la Fiscalia General de la Nacién vy,

2 Corte Constitucional. Sentencia T-513 de 1993. MP HERNANDO HERRERA VERGARA.

X
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En este sentido, si se tiene en cuenta que la parte demandada omitio ia carga de
aportar prueba de la existencia del proceso penai en los términos que han sido
precisados, es imposible determinar que cualquiera de los anteriores eventos se
hubiera presentado y consecuentemente, que exista un proceso penal actuaimente
cursando. Aunado a lo anterior, la falta de prueba referida, en conjunto con la vaga
determinacién que hizo la parte demandada del objeto del proceso penal que se
estaria adelantando —pues se limité a indicar que se trata de un proceso penal por
“plagio™-, impide realizar e! analisis del segundo requisito establecido por fa Corte
Constitucional, esto es, que el proceso penal influya necesariamente en la decision
civil. Por todo lo anterior, la soficitud de suspension del proceso por prejudicialidad
penal serd desestimada.

Por otra parte, la demandada solicité la suspension del proceso por prejudicialidad
con fundamento en el numeral 2° del articulo 170 del C. de P. C., arguyendo que Ia
demandante ha impulsado acciones de nulidad en contra de los actos adminisirativos
con los que se concedieron los registros marcarios de titularidad de ALPINA sobre
los cuales sustenta los cargos de deslealtad debatidos (fl. 47, cdno 30). Sobre este
punto, es necesario destacar el segundo requisitc a tener en cuenta al momento de
decretar la suspensién de un proceso, esto es, que la decisién del proceso civil
dependa de la adoptada en el proceso contencioso administrativo.

Sobre esa base, es claro que discutir la legalidad de la concesién del registro no es
un asunto del que dependa !a configuracion del acto de imitacion sistematica alegado
por la parte demandante. En efecto, de conformidad con el articulo 14 de la Ley 256
de 1996 la configuracion del acto en desleal en cuestién no esta condicionada a que
los comportamientos reiterados de imitacion puedan calificarse como ilegales
individualmente considerados, sino que el caracter desleal de la imitacion sistematica
podria resultar de una serie de actos de imitacion, que siendo legales desde esa
perspectiva individual, considerados en su conjunto pueden desencadenar la
tipificacién de la conducta desleal de imitacion sistematica.

En esta linea, el comportamiento de la demandada podria ser considerado como
constitutivo del acto desleal de imitacion sistemética en la medida en que se
reunieran las condiciones previstas en el articulo 14 de la Ley 256 de 1996, tanto si
el otorgamiento de los registros marcarios referidos se adecud a las condiciones que
determinan el surgimiento de derechos de propiedad industrial sobre marcas, como
si no fue asi, lo que evidencia la falta de incidencia determinante de lo discutido en la
jurisdiccién de lo contencioso administrativo en el resultado de este proceso.

La misma conclusion se seguiria si el objeto de lo discutido en la jurisdiccion de lo
contencioso administrativo consistiera en la aplicabilidad de la causal de
irregistrabilidad contemplada en el articulo 137 de la Decisién 486 de 2000, segun la
cual la solicitud correspondiente puede denegarse si la Oficina Nacional Competente
tiene “indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado
para perpefrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal’. Ciertamente,
aln en ese caso el objeto de la decisién en el marco del proceso de nulidad seria
absolutamente distinto al que corresponde a este proceso, pues como lo precisé la
Delegatura para la Propiedad Industrial de la SIC en la Resolucién 44027 de 2012,
mediante la cual se negod el registro del signo “MI PRIMER ALPINITO" (fl. 146, cdno.
30), para determinar la aplicabilidad de la causal de irregistrabilidad a la autoridad
administrativa le basta con verificar la existencia de indicios razonables que puedan
llevar a concluir que es probable que el registro tenga la finalidad descrita en la 45
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norma, por lo que “no necesitaria concluir la existencia del acto de competencia
desleal, cuestién que queda relegada a la Autoridad Nacional Competente [se refiere
la Delegatura a la autoridad jurisdiccional que conoce de un proceso de competencia
desleall".

2.2. Ambitos de aplicacion de la Ley 256 de 1996 (arts. 2°, 3° y 4°, L. 256/96):

Ei ambito objetivo estd superado en el presente asunto, toda vez que la conducta
imputada a ALPINA, consistente en introducir proeductos al mercadoe colombiano
valiéndose de las prestaciones e iniciativas empresariales de DANONE, asi como el
registro de signos distintivos que identifican productos de esta Gltima mediante una
estrategia organizada para obstaculizar la entrada al mercado de un competidor, es
un acto que, ademas de que se desarolla en el mercado, resulta idéneo para
mantener o incluso incrementar la participacion de la demandada en aquel escenario.

Adicionalmente, en lo atinente al ambito subjetivo, como se desarrollara mas
adelante, se encuentra demostrado que las partes participan en el mercado
colombiano de los productos lacteos y, en cuanto al ambito territorial, la conducta
desleal imputada tuvo efectos en el mercado colombiano al resuitar idénea para
obstaculizar 1a entrada de la demandante al mercado.

2.3. Legitimacion de las partes (arts. 21 y 22, L. 256/96):

El articulo 21 de la Ley 256 de 1996 sefala que “cualquier persona que participe o
demuestre su intencién para participar en el mercado, cuyos intereses econémicos
resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, esta
legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el articulo 20 de esta ley”.

Se colige entonces que una persona esti legitimada para incoar una accién de
competencia desleal siempre que acredite la efectiva participacion o su intencion de
participar en el mercado y la afectacién actual o potencial, de sus intereses
econdmicos como consecuencia de los actos que denuncia.

Teniendo en cuenta lo anterior, dentro del expediente se encuentra el contrato de
licenciamiento de marcas y know how (fls. 1 a 80 cdno 3), suscrito el 26 de marzo de
2007 entre DANONE y DANONE ALQUERIA. Dentro del contrato referido, se
incluyen las marcas ACTIVIA nominativa y mixta, SER, VITALINE, DANNETE
nominativa y mixta, DANONINO nominativa y figurativa de un dinosaurio.

Ahora bien, a diferencia de lo afirmado por la parte demandada en sus alegatos de
conclusion, el contrato referido si es prueba de la participacién de la demandante en
el mercado colombiano, por lo menos de manera indirecta en tanto que le permite a
DANONE introducir al mercado sus productos a través de su socio comercial
DANONE ALQUERIA, a quien no solo autoriza para el uso de sus marcas, sino que
le permite utilizar su conocimiento técnico para la produccién y comercializacién de
sus productos. Sobre este punto debe resaltarse que el articulo 21 de ia Ley 256 de
1996 reconoce legitimacion por activa a cualquier persona que participe o demuestre
su intencin de parficipar en el mercado, sin condicionar la verificacidn del requisito
en comento a que la participaciéon deba ser directa, razén por la cual no le es dable al
intérprete excluir tomar parte de manera indirecta en el mercado, consideracion que
encuentra un sustento adicional en la jurisprudencia, cuando precisé que “/a Ley no
exige en parte alguna que esa participacion en el mercado tenga que ser
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necesariamente directa, y que solo de esa manera pueda accionar la victima de un
acto de competencia desleal”.

Asi mismo, la participaciéon en el mercado colombiano a la que se hizo referencia, es
corroborada a través de los recortes de prensa aportados al expediente que indican
la entrada de DANONE al mercado colombiano a través de DANONE ALQUERIA. A
manera de ejemplo, se encuentra la noticia del portal web del periddico “Portafolio”
del 09 de abril de 2007, en el cual se afirma que DANONE entrara al mercado
colombiano con sus productos en dos afios a través de DANONE ALQUERIA segun
las declaraciones del representante legal de Alqueria (fls. 157-158 y 170-171, cdno.
3).

En cuanto a la sefialamientos efectuados por la demandada consistentes en que
segun el Consejo de Estado los recortes de prensa carecen de valor probatorio, cabe
sefalar que la misma jurisprudencia del Consejo de Estado ha sefialado que “fas
copias simples de los recortes de prensa (...) pueden ser considerados no solamente
para probar el registro mediatico de los hechos, sino para acreditar la existencia de
los mismos, siempre y cuando tengan conexidad con otros medios de prueba y
coincidan con ellos™, como ocurre en el presente caso, ya que los hechos que
registran los medios de prensa coinciden con lo consignado dentro del contrato de
licenciamiento de marcas y know how. Asi las cosas, segun lo expuesto
anteriormente, en el presente proceso esta plenamente acreditada la participacion de
DANONE en el mercado colombiano, por lo menos, de manera indirecta.

En este mismo sentido, el anterior analisis sobre la legitimacion en la causa de
DANONE es aplicable a la hora de analizar la legitimacion que ostenta DANONE
ALQUERIA para incoar la presente accidn, la cual, de conformidad con los recortes
de prensa, asi como del contrato de licenciamiento de marcas y know how, participa
directamente en el mercado de los productos lacteos en Colombia. La anterior
circunstancia es confirmada por las pruebas fisicas aportadas al proceso donde se
encuentra en los empaques de los productos ACTIVIA y DANONINO
comercializados en el temitorio nacional, que son fabricados por la sociedad
DANONE ALQUERIA S.A.

Como se anotd, la legitimacidon debe reunir un segundo requisito consistente en que
la parte actora ostente un interés econdémico afectado o amenazado por el acto de
competencia desleal imputado a la demandada.

En el presente asunto, se tiene que la conducta denunciada, consistente, grosso
modo, en la imitacion sistemética de sus prestaciones mercantiles, podria afectar sus
intereses econémicos en la medida en que, de resultar ciertos los fundamentos de la
demanda, las situaciones descritas podrian implicar la obstaculizacién a la
participacion en el mercado nacional de productos lacteos de la parte actora.

En relacién con lo anterior, debe advetrlir el Despacho que el hecho de que la
afectacién alegada no tenga un caracter directo no es razdn para excluir la
legitimacion de la demandante DANONE, pues el articulo 21 de la Ley 256 de 1996,
en lo estrictamente relacionado con la afectacidn de los intereses econémicos de la
parte demandante, no exige que dicha afectacibn o amenaza deba verificarse

® Tribunal Superior de Bogota. Sala de Decision Civil. Sentencia de diciembre 14 de 2004.

* Sentencia de! 28 de Agosto de 2014, Congejo De Estado. Sala De Lo Contencioso Administrativo.
Seccién Tercera. M.P. DANILO ROJAS BETANCOURTH. Rad. 25000-23-26-000-2000-00340-
01(28832).
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directamente, razén por la cual debe concluirse que la afectacibn o amenaza
indirecta de los intereses econdmicos es una circunstancia suficiente para tenerlo por
legitimado para accionar.

Por su parte, la pasiva esta legitimada para soportar la accion de la referencia, en
tanto que realizd los supuestos de hecho que le han sido imputados por la parte
actora en el escrito de la demanda como constitutivos del acto desleal de imitacion
sistemdtica, entre los cuales se encuentran la solicitud de varios registros marcarios,
el lanzamiento del producto YOX CON DEFENSIS acompafiado de una campaia
publicitaria en comerciales de televisiéon, el lanzamiento del producto REGENERIS
mediante una presentacion especifica en el mercado, entre otras.

2.4. Los problemas juridicos a resolver:

De encontrarse acreditado que ALPINA realizé los comportamientos descritos en el
numeral 1.1. de esta providencia, el primer problema juridico que deberd abordar el
Despacho consistird en determinar si tales conductas configuran el acto desleal de
imitacién en su modalidad de imitacidn sistematica.

De ofra parte, el segundo problema juridico que abordara el Despacho consistira en
determinar si, verificada la realizacién de los comportamientos descritos en el
numeral 1.1. de esta providencia, los mismos corresponden a la adecuacion tipico de
la prohibicién general prevista en el articulo 7° de la Ley 256 de 1996. Finalmente, se
determinara si hay o no lugar a la indemnizacién solicitada.

2.5. Anadlisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la
demandada:

2.5.1. Del acto desleal de imitacién. La imitacion sistematica (art. 14, L. 256/96):
El articulo 14 de la Ley de Competencia Desleal determina que:

“Articulo 14. Actos de imitacién. La imitacién de prestaciones mercantiles e
iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley.

No obstante, la imitacion exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero
se considerara desleal cuando genere confusién acerca de la procedencia
empresarial de la prestacién o comporte un aprovechamiento indebido de la
reputacién afena.

La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusibn o de
aprovechamiento de la reputacion ajena excluye la deslealtad de la préctica.

También se considerard desleal la imitacién sistematica de las prestaciones e
iniciativas empresariales de un compelidor cuando dicha estrategia se halle
encaminada a impedir u obstaculice su afirmacion en el mercado y exceda de
lo que segin Ias circunsfancias, pueda reputarse como una respuesta natural
del mercado.

A efectos de resolver el primer problema juridico planteado, considera este
Despacho que la manera mds adecuada es comenzar analizando la regla de libre
imitacion y sus excepciones, para luego abordar el analisis del objeto sobre el cual
recae la proteccién que brinda el acto desleal de imitacién -en sus tres primeras
excepciones- y, posteriormente, determinar los presupuestos para la configuraciéon
del acto desleal de imitacién sistemética.
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2.5.1.1. Regla de libre imitacién y sus excepciones:

El andlisis de la conducta desleal descrita en el articulo 14 de la Ley 256 de 1996
debe tener como punto de partida la regla general segin la cual la imitacion de
prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales es una practica permitida, en
tanto que la misma, por regla general es considera pro-competitiva en la medida en
que podria eliminar restricciones a la libre concurrencia, promover la eficiencia del
mercado, generar un ambiente competitivo que motive a los diversos oferentes a
innovar con el proposito de superar a sus competidores y, en consecuencia, brinda a
los consumidores la posibilidad de elegir emre distintas ofertas de bienes y servicios
en atencién a cantidades, calidades y precios®.

No obstante existir la regla general de libre imitabilidad de prestaciones mercantiles e
iniciativas empresanales, nuestro ordenamiento juridico tiene establecidas cuatro
excepciones, de modo que la conducta imitativa seria reprochabie por desleal. Tales
excepciones son: (§) cuando las prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales
gozan de proteccién legal; (H) donde la imitacién exacta y minuciosa de las
prestaciones genera confusién indirecta; (/i) en la que esa imitacion exacta y
minuciosa comporta un aprovechamiento indebido de la reputacion ajena® y (iv)
cuando se imitan sistematicamente las prestaciones o iniciativas empresariales de un
competidor, siendo esa una estrategia dirigida a impedir u obstaculizar su afirmacion
en el mercado y la estrategla implementada no puede reputarse como una respuesta
natural del mercado’.

2.5.1.2. Lo que es objeto de proteccién en las tres primeras excepciones:

De entrada, es necesario aclarar que conforme lo ha dejado estabtecldo la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la doctrina especializada®, asi como
este Despacho®, por regla general el acto desleal de imitacién, en lo que se refiere a
las tres primeras excepciones, esta orientado a proteger la creacion material y no la
formal.

Al respecto se ha sefialado que el uso de creaciones formales iguales o semejantes,
que se refiere a los medios de identificacion empresarial, esto es, los signos
distintivos y, en general, los elementos que permitan establecer el origen empresarial

® = _a imitacién, por el contrario, favorece y fortalece la competitividad [porque] facilitan los procesos de
asimilacién de las innovaciones, los cuales, ademas de expandir el mercado, incrementan nuevos
procesos de creacion porque los competidores, con miras a conquistar las venlajas de los pioneros
querrén innovar a su vez; asi mismo, porgue la imitacién, en cuanto genera estandarizacion, comporta
una reduccién de los costos de produccion y la consecuente reduccién de precios, beneficios que
igualmente se desgajan del hecho de que conduce a fa muiltiplicacion de mano de obra especializada.
En sintesis, pues, como la imitacién se erige como un factor de eficiencia del mercado no suele ser
hoy reprimida de la manera tajante por la que aboga Ia censura”. Cas. Civ. Sentencia de diciembre 19
de 2005, exp. 4018,

% En relacién con las excepciones (i) y (iii) cabe anotar que el articulo 14 de la ley 256 de 1996
excluye la deslealtad cuando es inevitable la existencia del riesgo de confusion o de aprovechamiento
de la reputacién ajena.

Superlntendencla de Industria y Comercio. Sentencia No. 1953 de 2012.

8 Cas. Civ. Sentencia de diciembre 19 de 2005, exp. 4018 M. P. Pedro Octavio Munar Cadena;
BARONA VILAR, Silvia. Op. Cit. PAgs. 347 y ss. y 493 y ss.; LLOBERGAT HURTADO, Maria Luisa.
Temas de Propiedad Industrial. Editorial La Ley - Actualldad Madrid. 2002. Pags. 422 y ss.;
SANCHEZ SABATER, Laura. Actos de Confusién. En: MARTINEZ SANZ, Fernando (dlrector)
Comentario Practico a la Ley de Competencia Desleal. Editorial. Tecnos. Madrid. 2009. Pégs. 79 y ss.;
PORTELLANO DIEZ, Pedro. Actos de Imitacian. En: MARTINEZ SANZ, Fernando (director), Op. Cit.
Pags. 169 y ss.
® Sentencias Nos. 1 de 2011, 128, 3290 y 4849 de 2012, entre ofras.
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de una determinada prestacién mercantil y diferenciarla de otras ofertas que
concurren al mercado, encontraria resguardo en el articulo 10 de la Ley 256 de 1996,
pues la manera en que un producto se presenta en el mercado (los signos distintivos
empleados, |a presentacion del articulo ¢ cualquier otra creacion formal) es -en linea
de principio- modificable para evitar que genere los efeclos perjudiciales que se
pretenden evitar. Lo anterior en razén a que el objeto de proteccién en dichos casos
se refiere a la pOSIbI|Idad de que el consumidor se confunda al momento de optar por
una u otra prestacion.'”

Al respecto, conveniente resulta citar a la Corte Suprema de Justficia que de manera
diafana apunté:

(...} considera la Sala necesario puntualizar a manera de prolegémeno que el
examen que en esta providencia se emprende, tiene como supuesto, dadas las
particularidades del caso, que el objetc de la imitacion en cueslion es una
creacién material, vale decir, una prestacién encaminada a resolver o meajorar
la satisfaccién de una necesidad o una fruicién de fos consumidores. Como es
sabido, a las creaciones materiales se oponen las creaciones formales, que
estan enderezadas no a la satisfaccién de necesidades técnicas o estélicas de
las personas, sino a diferenciar, mediante los signos d:stmttvos pertinentes, las
distintas ofertas de quienes concurren al mercado (.. )

Entonces, constituyen creacion matenal aquellas que estan encaminadas a satisfacer
una nece5|dad técnlca o estética, esto es, las prestacnones mercantiles, las :mciatlvas
empresariales'? e, incluso, los productos o servicios en si mismo considerados.

En este punto es importante establecer qué es lo que en el marco de la disciplina de
la competencia desleal se entiende por prestaciones mercantiles. Sobre el particular,
debe precisarse gue el articulo 5° de la Ley 256 de 1996 no brinda una definicién al
respecto, pues se limita a sefialar que ‘lllas presfaciones mercantiles pueden
consistir en actos y operaciones de los participantes en el mercado, relacionados con
la entrega de bienes y mercancias, la prestacién de servicios o ef cumplimiento de
hechos positivos o negafivos, susceplibles de apreciacién pecuniaria, que se
constituyen en la actividad concreta y efectiva para el cumplimiento de un deber
jurfdico” (se subraya).

Con base en esta definicion legal, este Despacho ha precisado que tanto las
iniciativas empresariales como las prestaciones mercantiles son “s/ resultado de un
esfuerzo intelectual del empresario, dado que esta es el producfo de la actividad
creadora del empresaric 0 elemenio integrante de la ‘politica empresarial’ (...} la
iniciativa empresarial, aun cuando sea una creacion complementaria de la prestacion
-que es la actividad principal del empresario- y de la misma forma que la prestacion,
es el resultado de un esfuerzo creativo del empresario, de manera que la Iniciativa
empresarial pretende contribuir a la realizacion de la misma finalidad T.Ie la
prestacién principal, convirtiéndose a estos efectos en un ‘medio competitivo™'

W Supenntendencna de Industria y Comercio. Sentencias Nos. 1228, 1953 y 3290 de 2012, entre otras.

" Cas. Civ. Sentencia de diciembre 19 de 2005, exp. 4018 M. P. Pedro Octavic Munar Cadena.
'2Articulo14 Ley 256 de 1996.

Sentenclas Nos. 1 de 2011, 128, 3290 y 4849 de 2012, entre ofras.

* Sentencia No. 1953 de 2012. Citando 2 BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela
Jurisdiccional (Especialmente proceso Civil) y Extrajurisdiccional. Docfrina Legislacion y
Jurisprudencia. Tomo |. Consideraciones generales y objeto del proceso civil. Tirant lo Blanch.
Valencia 2008. Pag. 497. ét{
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Dicho esto, es del caso aclarar que no toda prestacién mercantil tiene vocacion de
ser el punto de partida para el andlisis del acto de imitacién contemplado en la Ley
256 de 1996, en tanto que aquella debe caracterizarse por identificar al empresario
en el mercado, singularizario, debe ser fal que lo diferencie de los demas
competidores, teher un mérito competitivo que pueda diferenciarse de las demas
prestaciones de la misma naturaleza que normalmente se encuentran en el mercado,
razdn por la cual en ella -la prestacién- deben estar insertos elementos que sean
fruto del esfuerzo creativo del empresario, que le otorguen una ventaja concurrencial.
En otras palabras, la prestacion debe gozar de lo que se ha denominado una
singularidad competitiva'™ o pecutiaridad concurrencial’,

Por lo anterior, el articulo 14 de ta Ley de Competencia Desleal no se refiere a una
prestacién estandarizada o comun, pues aplicar la norma de esa manera conllevaria
a que el operador judicial promoviera la creacion de monopolios en contra de la
libertad de competencia y concurrencia, llegando al absurdo de analizar casos de
imitacién de prestaciones tan universales como lo puede ser sencillamente una cama
o la mesa de un comedor en los que no se incluyan elementos adicionales que le
otorguen esa particularidad concurrencial, que |as hagan distintas de las demas con
un toque de originalidad, singularidad o innovacion.

2.5.1.3. Presupuestos para la configuracién del acto desleal de imitacién
sistematica:

El acto desleal de imitacion sistematica es entendido como una practica
obstruccionista, que busca que las prestaciones del imitado no se afiancen en el
mercado o, por lo menos, dificultar la afirmacién de un competidor, siempre que tal
circunstancia exceda lo que pueda reputarse como una respuesta natural del
mercado.

A efectos de definir el contenido y alcance de este especifico tipo desleal, se
considera pertinente citar a la doctrina especializada que coincide, para ese mismo
propésito, en referirse a lo siguiente:

“La imitacion sistemética {que tiene lugar cuando un competidor imita, de modo
méas o menos inmediato, todos o la mayoria de los nuevos produclos,
iniciativas, estrategias de marketing, etc., de un compelidor) no es, por sf sola y
como enfendfa la doctrina lradicional, desleal. Es necesario atender a sus
efectos sobre el mercado, que integran el reproche de deslealtad y se
identifican con los de obstaculizacién u obstruccién que provoca sobre el
pionero, produciendo a la posire la desincentivacion de la generacion de
innovaciones.

Esa matizacion en cuanto a sus efectos, unida a la exigencia de que la
imitacién exceda de la respuesta normal del mercado anie las innovaciones,
determina considerar, como factor necesario para fundar el reproche de
deslealtad, e/ tamario o fortaleza de la empresa imitadora, que debe ser mayor
que el de la empresa imitada (el imitador saca partido de la superioridad de sus
recursos financieros y de sy control de las redes de distribucion en perjuicio del
pionero). En efecto; la norma persigue evitar una estructura de mercado

'S BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela Jurisdiccional (Especialmente proceso Civil) y
Extrajurisdiccional. Doctrina Legislacion y Jurisprudencia. Tomo |. Consideraciones generales y objeto
del proceso civil. Tirant lo Blanch. Valencia 2008. Pag. 528. Citando a Eva Dominguez Pérez. La
competencia desleal a través de actos de imitacién sistematica. Ed. Aranzadi. 2003. pags. 223 y 224.
' DOMINGUEZ PEREZ, Eva. Competencia Desleal a través de Actos de Imitacion Sistemaética.
Thomson Aranzadi. Navamra 2003. Pag. 61.
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monopolistica y situaciones de abuso de poder econémico en el mercado, que
se producirfa por la imitacién sistemética de las innovaciones de una empresa
menor, dado que ésta, a Ia vista de que la imitacién le impide asentarse o
aumentar su cuota de mercado, no se ve estimulada a seguir invirtiendo en
innovaciones (...) e impide que el pionero se forje una reputacion comercial. Se
pretende fomentar, al fin, una estructura de mercado que favorezca la lucha
competitiva y la inversion en generacion innovadora.

De ahf que se excluya la deslealtad cuando sujelo activo y pasivo son
empresas de tamario similar (en tal caso la imitacién es un fenémeno natural
que responde a la necesidad estratégica de reaccionar con urgencia frenfe al
movimiento del rival) y cuando el imitador es una pequefia o mediana empresa
¥ el imitado una gran empresa o de mayor tamano (en tal supuesto esta dltima,
pese a ser imitada de forma sistemética, dada su capacidad de recursos no se
verd obstaculizada en el mercado). Como ha sefialado Ia doctrina, la imitacién
sistemdtica de las prestaciones e iniciativas de una gran empresa constituye
una esirategia probablemente necesaria para las pequefias empresas, es decir,
una respuesta natural def mercado.

De ofra parte, y en intima conexién con el fundamento de la norma, la
prestacion o iniciativa ha de ser nueva, en el senfido de lo que no estd en el
mercado_en un determinado momento, aunque con anterioridad lo haya
estado” "’

Estas consideraciones permiten concluir que lo que se pretende con este acto
desleal ya no serd proteger una iniciativa empresarial o una prestacién mercantil
individualmente considerada, sino reprimir un comportamiento obstruccionista que
atenta contra la concurrencia al mercado y, en (ltimas, contra la leal competencia,
por io cual, su. configuracién no puede depender de que la imitacion sistematica se
refiera Unicamente a creaciones materiales sino que han de tenerse en cuenta todas
aquellas prestaciones o iniciativas imitadas sistematicamente, incluyendo -por
supuesto- las creaciones formales, por cuanto, se reitera, la proteccion de este
especifico tipo desleal es impedir un comportamiento desleal orientado a evitar que
otros agentes ingresen y se afiancen en el mercado, lo cual propende por una mayor
oferta que beneficia tanto la competencia, como a los consumidores y al mercado en
general.

Notese como, entendido bajo esta perspectiva el acto de imitacién sistematica es
perfectamente coherente con la regla general de libre imitabilidad de la primera parte
del articulo 14 de la ley de Competencia Desleal, toda vez que lograr el cometido
desleal de impedir el ingreso al mercado de nuevos jugadores o el afianzamiento de
los existentes a través de la imitacién sistematica de prestaciones ajenas generaria
en Oltimas una restriccion de la competencia.

Puestas de este modo las cosas, estd claro que para la configuracion del acto
desleal en comento se requiere i} que exista imitaciéon sistemética, entendida ésta
como la accién de imitar las creaciones empresariales (materiales o formales) y las
iniciativas empresariales con singularidad competitiva de un mismo empresario en
forma reiterada, continua, repetitiva, constante'®, /i) ademas, es menester que la
misma sea apta para producir los efectos nocivos que se pretenden evitar, a saber,

7 BARONA VILAR, Silvia. Op. Cit. Pags. 324 y ss. GARCIA PEREZ, Rafael. Ley de Competencia
Desleal. Editorial Thomson Aranzadi. 2008. Pags. 306 y ss. MASSAGUER FUENTES, José.
Comentario a la Ley de Competencia Desleal. Editorial Civitas. 1999. P4gs. 194 v ss. Citando la la
sentencia proferida el 3 de diciembre de 2003 por la Audiencia Provincial de Barcelona.

De acuerdo con el Diccionario de la Real Lengua Espafiola, la nocién de sistema se refiere a:
"Conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre si coniribuyen a determinado objeto.

X
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impedir u obstaculizar ‘Jas pos:bmdades de introduccién, consolidacién o ampliacion
de un tercero en el mercado™®, siempre que sobrepase lo que pueda reputarse como
una resguesta natural del mercado iii) que las prestaciones imitadas deben ser
nuevas”, es decir, deben corresponder a las creacrones o iniciativas del sujeto
pasivo que le representen una singularidad competitiva', iv) y que la imitacion debe
recaer sobre una pluralidad de prestaciones o mn:.lativals22 de ese mismo
empresario 2. v) Finaimente, se ha advertido "la necesidad de que la empresa
imitada no se encuentre asentada en e/ mercado™*

Asl, reunidos todos y cada uno de los elementos previamente descritos, siempre que
no suponga una respuesta natural del mercado, nos hallaremos frente al acto desleal
que aqui se analiza, por cuanto alli “se produce una afectacion de la libre
competencia y con ella del desarrolio normal de la capacidad competitiva de quienes
actuan en el mercado. Se trata, en suma, de valorar la estrategia imitativa como
predatoria, en cuanto encaminada mtenc:onalmente a impedir u obstaculizar la
afirmacion del competidor en el mercado™®

2.5.2. El caso concreto:

Decantados como estan los aspectos teéricos del acto desieal de imitacion
sistemética, corresponde ahora analizar el caso concreto de acuerdo a los hechos
que sustentan la demanda y lo que resulté probado durante la actuacién, a fin de
establecer si en el presente asunto se encuentra o no acreditada la configuracion de
la conducta en comento.

Corresponde advertir, desde ya, que ninguna discusion gira entorno a la puesta en el
mercado de productos funcionales por parte de ALPINA, en tanto que DANONE no
acredité ser el pionero de esta clase de productos y porque, ademas, comercializar
productos funcionales puede ser considerado como una respuesta natural del
mercado (Test. Javier Jesiis Martinez Ronddn, gerente de grupo de ideas lacteas en
ALPINA. Min. 9, fl. 116, cdno. 16, test. Claudia Manzano, gerente del area de
nutricién de ALPINA. Min 5, fl. 126, cdno. 16. Fl. 9 cdno. 12, CD denominado
“comerciales de terceros 1". Test. Juan José Sdez. Track 13. Min. 16 a 17 y 22, fl.
187, cdno. 26, CD obrante a fl. 184 cdno. 2 y test. Juan Pablo Femandez Gonzalez.
Min. 2:05 a 2:07, fl. 154, cdno. 27).

Precisado esto, en primer lugar debe afimarse que ALPINA conocia todas las
iniciativas empresariales y prestaciones mercantiles que utilizaba DANONE a nivel
mundial relacionadas con la presente demanda.

A esta conclusion se arriba con base en los siguientes elementos. En primer lugar
DANONE y ALPINA iniciaron un proceso de negociacion entre los afios 1997 y 1999,
en donde DANONE buscaba adquirr a la demandada, no obstante, “as
negociaciones fracasaron por el precio de la compaiifa” (Test. Hanz Munger,
miembro de la junta directiva de la sociedad demandada que tuvo conocimiento
directo de esa circunstancia factica. Min. 3 a 11, fl. 143, cdno. 26), asi mismo, que
DANONE y ALPINA compiten en Estados Unidos (fls. 35 a 38 del cdno. 16) y que

. BARONA VILAR, Silvia. Op. Cit. Pag. 529.
 MASSAGUER FUENTES, José. Op. Cif. Pag. 196.
21 BARONA VILAR, Sitvia. Op. Cit. Pag. 528,
22 GARciA PEREZ, Rafael. Op. Cit. Pag. 309.
2 BARONA VILAR, Silvia, Op. Cit. Pag. 527.
24 MASSAGUER FUENTES, José. Op. Ci. Pag. 196.
23 BARONA VILAR, Silvia. Op. Cit. Pag. 529.
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ALPINA realiza estudios del mercado nacional e internacional que le permiten
conocer la participacion e influencia de sus competidores en esos mercados. Para el
caso concreto se demostrd que ALPINA realiz6 estudios en México, Espafia y
Canadé durante los afios 2001 y 2002. Igualmente, ALPINA cuenta con una
compaiila especializada que se encarga de identificar las tendencias y lanzamientos
mundiales (interrogatorio de parte fl. 34 del cdno. 16. Min. 3:53 a 3:57 y4:13a 415y
testimonio de Juan Pablo Femandez Gonzélez, Vicepresidente Corporativa de
Operacién y Marketing de ALPINA y Gerente General de la operacién en Estados
Unidos Min. 33 a 38, fi. 154, cdno. 27).

En segundo lugar, a lo large del expediente qued6é debidamente acreditado que
dichas iniciativas empresariales y prestaciones mercantiles fueron puestas en el
mercado mundial por DANONE antes de que ALPINA lo hiciera en el ambito
nacional.

Ciertamente, luego de fracasadas las negociaciones con DANONE, ALPINA
comenzd paulatinamente a solicitar para si el registro de varios signos distintivos que
pueden considerarse relacionados con DANONE. En efecto, durante el aiio 2004
solicitd los registros de las marcas ALPINA ACTIVO, DEFENSIS, INMUNITAS e
INMUNIS; en 2005 solicité los signos BIOALPINA, BIO-ACTIVO y LICUAMIX,
también lanzé al mercado un productoc denominade LICUADO; en 2006 Ile
correspondié el tumo a la marca ALPINA VITALIS vy, para 2007, fueron ios signos
ALPINA ACTIV, ALPINA YOX CON DEFENSIS, DEFENS, Ml PRIMER ALPINITO y
ALPINITO 4x4. A continuacién se relaciona cada medio de prueba que sustenta la
anterior conclusion:

MARCAS DANONE Prueba MARCAS AL PINA Prueba
BIO DAN%NE Fls. 152 a 194 | BIOALPINA fl. 34 cdno.
(Reg. Fr.”” 93/4913986, | cdno. 1. (Reg. 315293 del 26 de | 16.
9 de noviembre de Octubre de 2005) Interrogatorio
1993) de parte de
ALPINA.
Min. 5:33 a
5:34.
DANONE ACTIV Fls. 102 a 124 | ALPINA ACTIV Fls. 35 a 38,
(Reg. Fr. 003000341, | cdno. 1. (Reg. 21531 del 17 de | cdno. 16 y fl.
7 de Enero del 2000) julio de 2007) 95 cdno. 37.
DANONE ACTIV Fis. 102 a 124 | ALPIACTIV fls. 16, 64 y
(Reg. Fr. 003000341, | cdno. 1 {(Reg. 58933 23 de|119 cdno.
7 de Enero del 2000) noviembre de 2009 clase [ 31, fl. 32
29) cdno., 32,
ALPIACTV 185 a 200
(Reg. 32741 16 de|cdno. 40 vy
octubre de 2002 clase 30) |fls. 3 a 5§
ALPIACTIV cdno. 41
(Reg. 38396 30 de julio de
2009 clase 32)
ACTIVIA Fis. 79 a 90 | ALPINA ACTIVO Fis. 35 a 38,
(Reg. Fr.99/788324, | cdno. 1. (Reg. 16387 del 14 de |cdno. 16 y fi.
23 de abril de 1999} julio de 2005 clase 29) 134 cdno. 37

% Abreviatura empleada para referirse al Registro Francés.
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BIO ACTIVIA Fls. 143 a 149 | BIQ-ACTIVO Fl. 114 cdno.
(Reg. Fr 93/491396, 9 | cdno. 30. (Reg. 11301 del 05 de | 37.
de noviembre de mayo de 2005 clase 29)
1993 (Reg. Fr.
003040395, 12 de julio
de 2000)
ACTIVIA Fis. 91 a 101 { BIO-ACTIVO Fl. 114 cdno.
(Reg. Fr. 003040395, | cdno. 1. (Reg. 11301 del 05 de | 37.
12 de julio de 2000) mayo de 2005 clase 29)
VITALIS Fls, 195 a 207 | ALPINA VITALIS Fis. 35 a 38,
(Reg. Fr. 91/530791, [ cdno. 1. (Reg. 27812 del 24 de|cdno. 16 y fl.
28 de julic de 1994) octubre del 2006 clase|120 cdno.
32) 36.

ACTIMEL L. CASEIl|Fls. 2252236 | ALPINA  YOX _ CON | Fl. 191 cdno.
DEFENSIS cdno. 1. DEFENSIS 33y1a2z2
(Reg. Fr. 013136585, (Reg. 40874 del 30 de|cdno.34
12 de diciembre de noviembre de 2007 clase
2001) 29)
ACTIMEL L. CASEI | Fls. 225 a 236 | DEFENS FIl. 77 cdno.
DEFENSIS cdno. 1. (Reg. 26798 del 29 de | 35.
(Reg. Fr. 013136585, julio de 2008 clase 29)
12 de diciembre de
2001)
ACTIMEL L. CASEI | Fls. 225 a 236 | DEFENSIS Fis. 35 a 38,
DEFENSIS cdno. 1. (Reg. 13498 del 17 de|cdno. 16. yfl
(Reg. Fr. 013136585, junio del 2005 clase 29) 153  cdno.
12 de diciembre de 37.
2001)
IMUNITASS Fils. 6 a 11 y | INMUNITAS Fl. 177 cdno.
(Reg. Fr. 977006853.|125 a 146 |(Reg. 13497 de 17 de|37.
2 de diciembre de |cdno.29. junio de 2005)
1997)
IMUNITASS Fls. 6 a 11 y | INMUNIS Fl. 172 cdno.
(Reg. Fr. 977006853.1125 a 146 |(Reg. 13500 de 17 de|37.
2 de diclembre de|cdno. 29. junio de 2005 clase 29)
1997)
M| PRIMER DANONE | Fls. 1 a 13 y { M PRIMER ALPINITO Fls. 170 a
(Reg. Fr. 94/516089, | 35 a 45 cdno. | (Reg. 9366 de 27 de| 174 cdno 38.
19 de abril de 1994) 2. febrero de 2009 clase 29)
Registro “Mon
Premier”
MY FIRST DANONE |Fis. 46 a 58 | M| PRIMER ALPINITO Fls. 170 a
(Reg. Fr. 96625903, | cdno. 2. (Reg. 9366 de 27 de| 174 cdno 38.
17 de mayo de 1996) febrero de 2009 clase 29)
Registro “Mon
Premier"
MON PREMIER | Fls. 1 a 13 y | M| PRIMER ALPINITO Fls. 170 a
DANONE 35 a 45 cdno. | (Reg. 9366 de 27 de| 174 cdno 38.
(Reg. Fr. 94/516089, | 2. febrero de 2009 clase 29)
19 de abril de 1994)
Registro “Mon
Premier”
LICUADO Fis. 24 a 34 | LICUADO Fls. 165 y
(Reg. Fr. 003013812, { cdno. 2 {USO) 166 cdno.
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[13 de marzo de 2000) | 1.

{ DANONINO 4x4 Fls. 4 a 6|ALPINITO 4x4 Fls. 35 a 38,
(Pubticitado en TV el 5 | cdno. 4 y fls. | (Reg. 15700, 31 de marzo | cdno. 16, fl.
de Febrero de 2007) |84 a 114 | de 2009) 88 cdno. 32

cdno. 26. y fl. 173
_— i . _ cdno. 36.
DANONINO 4x4 Fls. 1 a 6|4x4 fl. 153 cdno.

(Publicitado en TV el 5 | cdno. 4 y fls. | (Res. 32036, 28 de |36
de Febrero de 2007) 84 a 114 | septiembre de 2007)

cdno. 26

DANONINO 4x4 Fls. 1 a 6|5x5 fi. 136 cdno.

(Publicitado en TV et § | cdno. 4 y fis. | (Res. 32035, 28 de|36
de Febrero de 2007) |84 a 114 | septiembre de 2007)

cdno. 26

LICUAMIX Declaracibn | LICUAMIX FIl. 99 cdno. |
(USO 2004) de parte de|(Reg. 15387, 13 junio de | 36.

COMPAGNIE | 2006) |
GERVAIS .

DANONE
(min. 20)

De igual manera, esta acreditado que DANONE es titular de las siguientes marcas:

En Francia de las nominativas L.CASEl DEFENS!IS y DEFENSIS desde el afio
2007 (fils. 59 a 78 cdno. 2).

En México de la marca nominativa Ml PRIMER DANONINO desde el aiio 2001
(fis. 79 a 83 cdno. 2) y de la marca mixta DANONE ACTIMEL L.CASEI
DEFENSIS desde el aiio 2001 {fls. 114 y 115 cdno. 12).

En Chile de la marca nominativa DEFENSIS desde el aio 2003 (fls. 84 y 85
cdno. 2) y de la marca nominativa L.CASEI DEFENSIS desde el afio 2005 (fis.
106 y 107 cdno. 12).

En Botivia de la marca mixta DANONE ACTIMEL L.CASEI DEFENSIS desde
el afio 2004 (fis. 86 y 87 cdno. 2 y fls. 109 y 110 cdno. 12).

En Canada de la marca L.CASE| DEFENSIS desde el afio 2005 (fls. 116 a 120
cdno. 12).

En Colombia de la marca DANONE ACTIMEL L.CASEl DEFENSIS (fl. 34
cdno. 16. Interrogatorio de parte de Compagnie Gervais Danone. Min. §3).

Por su parte, se demostré que ALPINA ademas solicité el registro en Colombia de las
siguientes marcas relacionadas con las de DANONE:

ALPININO, {fls. 59 a 118, cdno. 40 y fls. 6 a 32, cdno. 41).

ALPIACTIV, {(fis. 16, 64 y 119 cdno. 31, fl. 32 cdno. 32, 185 a 200 cdno. 40 y
fls. 3 a5 cdno. 41).

4x4 (fl. 153 cdno. 36).

5x5 (fl. 136 cdno. 36).
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También, que a pesar de que ALPINA solicité como marca “ALPINA VITALIS” utiliza
la expresion “FRUTTO CON VITALIS" para identificar uno de sus productos que es
un néctar de frutas (fl. 123 cdno. 5 y fls. 35 a 38, cdno. 16).

En tercer lugar, debe concluirse necesariamente que ALPINA conocia de la
inminente llegada de DANONE a Colombia. A esta conclusién se llega no solo
porque asi lo confesd ALPINA (min. 4:17), sino porque medios noticiosos escritos
informaron, desde 2004, que DANONE ingresaria al mercado colombiano vy,
posteriormente, que para elio hizo afianza con ALQUERIA en 2007 (fis. 104 a 181
cdno. 2), aunado al hecho que, como se afirmé anteriormente, DANONE y ALPINA
iniciaron un proceso de negociacién, lo cual le permitia inferir la intencion de
DANONE de hacerse parte de este mercado.

Ahora bien, el hecho de que ALPINA haya solicitado en Colombia los registros
marcarios que DANONE habia registrado previamente en otros paises, de lo cual
tenfa pleno conocimiento si se tiene en cuenta que -como ya se dijo- DANONE y
ALPINA compiten en Estados Unidos, ALPINA realiza estudios del mercado nacional
e intemacional que le permiten conocer la participacién e influencia de sus
competidores en esos mercados y que ALPINA cuenta con una compaiiia
especializada que se encarga de identificar tas tendencias y lanzamientos mundiales,
evidencia una clara intencién encaminada a obstaculizar la entrada de DANONE al
mercado colombiano, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoria de las marcas
que registrd no las utilizd, como es el caso de 4x4, ALPINITO 4x4, INMUNIS,
INMUNITAS, ALPINA ACTIV, ALPIACTIV, LICUAMIX e INMUNITAS (Interrogatorio
de parte de ALPINA. Min. 3:31 y 5:34 a 5:36 fls. 34 cdno. 16 y fls. 168 a 174, cdno
31).

Dicha conducta, sin lugar a dudas constituye un primer obstaculo desleal por cuanto
resultd idonea para dificultar a DANONE -a su arribo a Colombia- hacer uso de los
signos distintivos que corresponden a su propia iniciativa empresarial. En efecto, el
hechc de encontrarse con marcas similares a las suyas implicaba que DANONE no
podia utilizar en Colombia las marcas con las gue en distintos paises identificaba
algunos de los productos que pretendia intreducir a este nuevo mercado. La anterior
conclusién no es caprichosa, pues la misma representante legal de ALPINA, al rendir
interrogatoric de parte, explicé que al momento de ingresar a un mercado, el hecho
de encontrarse con que las marcas con las que desea ingresar estan registradas por
un tercero, “limita” y “obviamente si no se puede entrar por la marca no se entra”.
Seguln su representante legal, a ALPINA le ocurrié en México, en donde ese mismo
hecho le limité su entrada a ese mercado, al igual que en algunos paises de Centro
América (Salvador, Costa Rica, Honduras y Guatemala) donde procedieron a
comprar la marca (fl. 34 cdno. 16. Interrogatorio de parte de ALPINA. Min. 2:52 a
2:54 y 3:33 y 3:34 y fls. 207 a 212, cdne 16 —informe de los apoderados de Alpina
sobre solicitud de la marca “Alpina” en México— vy fis. 1 a 18, cdno. 20 —caducidad de
una marca opositora en México-).

En adicion a los comportamientos atras referidos, en marzo de 2007 ALPINA lanzd al
mercado un producto identificado como “YOX CON DEFENSIS™ haciendo uso de las
iniciativas empresariales de DANONE, relacionadas con sus productos ACTIMEL L.
CASEl DEFENSIS y ACTIMEL L.CASEIl INMUNITAS. En efecto, segun quedd
demostrado durante el proceso, las expresiones DEFENSIS e INMUNITAS
corresponden a iniciativas de DANONE que utilizé -con anterioridad a ALPINA- para
explicar los beneficios de la bacteria “Lactobacillus Casei” 0 “L. Casei” empleada en
su producto ACTIMEL.
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Ciertamente, contrario a lo expuesto por la Division de Signos Distintivos de la SIC
en su Resolucién No. 11120 de 2008% (fis. 21 a 29, cdno. 40), el nombre cientifico
de la bacteria empleada en el producto ACTIMEL de DANONE es “Lactobacilius
Casel” 0 “L. Casei", segin consta en el acta de testimonio especial de la seiiora Ana
Maria Calero quien tuvo acceso al documento denominado “Evaluacién del efecto del
cultivo probidtico lactobacillus rhamnosus adicionado a yogurt” elaborado por el
centro de investigacién de enfermedades tropicales de la facultad de microbiologia
de la universidad de Costa Rica (fls. 168 a 183, cdno. 4). Asi mismo, en el acta de
testimonio especial nimero 2, (fls. 177 a 179, cdno. 4) la mencionada testigo tuvo
acceso a diferentes documentos publicados por la Organizacién Mundial de la Salud
(OMS), donde en cada uno de ellos se puede corroborar que el nombre cientifico de
la bacteria es Lactobacillus Casei o L. Casei y no L.casei defensis.

Finalmente, no es de recibo que mientras en la Resolucidn citada se afirmo que la
expresion DEFENSIS es genérica, mediante Resolucién 13498 de 2005 se haya
otorgado el registro marcario de la expresion DEFENSIS nominativa para la clase 29
dentro de la cual se encuentra los productos lacteos (fls. 153, cdno. 37). Con todo,
aun si en gracia de discusion fuera cierto que DEFENSIS es el nombre genérico de
la bacteria Lactobacillus Casei o L. Casei, debe resaltarse que el nambre de los
lactobacilos usados en YOX de ALPINA son “Gasseri” y “Coryniformis® y no
Lactobacillus Casei o L. Casei (Test. Ana Maria Rocha, Min. 1:36 a 1:38, fl. 160,
cdno. 26 y presentacion del producto obrante en el expediente).

Por otra parte, ALPINA lanz6 el producto “YOX CON DEFENSIS" en una
presentacion de 100 gramos, el cual se comercializa en una botella plastica de 10
centimetros de altura, recubierta por una etiqueta plastica de colores, donde utiliza la
expresion DEFENSIS en una tipografia grande y en el centro del empaque, de tal
manera que genera la idea en e! consumidor consistente en que YOX contiene un
ingrediente llamado DEFENSIS que genera un beneficio, como se puede observar de
las pruebas fisicas aportadas al expediente. En este caso, todos estos elementos
constituyen creaciones formales que ya habian sido utilizadas por DANONE para la
promocién de su producto ACTIMEL L. CASElI DEFENSIS en otros paises, como
consta en la presentacién hecha por DANONE (fils. 84 a 113, cdno. 26), en los
empaques de los productos aportados como prueba, asi como en los comerciales
gue se analizaran a continuacion.

En esa medida, el uso real en el mercado de la expresion DEFENSIS por parte de
ALPINA en su producto YOX se erige como un segundo obstaculo desleal, esta vez,
encaminado a impedir el uso pacifico de una iniciativa de DANONE. Se reitera pues
que lo que se reputa desleal no es este obstaculo individuaimente considerado, sino
como se explica en la presente sentencia, una serie de actos que en su valoracién
conjunta configuran el acio desleal de imitacibn en su modalidad de imitacién
sistematica. .

Igualmente, ALPINA imit6 las iniciativas empresariales de DANONE consistentes en
las piezas publicitarias para television, las cuales resultan ser similares en gran
medida a las que habian sido creadas por DANONE y que fueron transmitidas en
distintos palses, incluso en Colombia a pesar que alin no habia sido lanzado el
producto.

7 En dicha oportunidad la referida oficina afirmé que *(...) L. Casei defensis es el nombre genérico
oforgado a la bacleria {L. Casei variedad defensis) que se encuentra esponténeamente en los
alimentos de origen ldcteo y vive en simbiosis con el resto de las bacterias habituales del infestino
humano (...)".
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Asi, se tiene que el comercial de television “ACTIMEL triple defensa — Argentina”,
obrante a folio 95 del cuaderno No. 3, fue creado en et afic 2006 para DANONE (fis.
89 a 95, cdno. 3 y test. Juan José Sédez. Track 12. Min. 40, fl. 187, cdno. 26). Este
comercial fue visto en Colombia en el afio 2006 por los canales MGM y RETRO (fls.
81 a 84 y 207 a 212 cdno. 3). El comercial de televisién “ACTIMEL jasp hombre -
Espafia” obrante a folio 88 del cuademo 3 fue creado en el afio 2001 para DANONE
(fls. 85 a 88 y 203 a 206 cdno. 3).

Por su parte, los comerciales “YOX bebida lactea defens” y Stress de YOX" de
ALPINA se transmitieron por primera vez los dias 13 de abril y 1° de mayo de 2007,
respectivamente (fl. 70, cdno. 5 y fl. 164, cdno. 11).

A continuacidn se hard una breve sinopsis de los elementos que contienen los
comerciales, en aras de explicar l]a manera en que ALPINA se valié de estas
iniciativas de DANONE:

- ACTIMEL triple defensa vs. YOX bebida lactea defens.

El comercial “ACTIMEL triple defensa — Argentina” de DANONE comienza con la
formulacién del siguiente interrogante: ;sabfas que en el intestino esté el 70% de tu
sistema inmunolbgico?, a continuacién, se muestra el productc y se escucha:
“ayadalo con ACTIMEL. ACTIMEL ayuda a la triple defensa de tu organismo”, en
este punto se observa la imagen translicida de un cuerpo humano que esta
ingiriendo una bebida al tiempo que se afirma que “actia sobre la flora intestinal
ayudando a crear un ambiente hostil a las bacterias nocivas™, el siguiente cuadro
muestra un conjunto de esferas -L.Casei- que conforman lo que pareciera ser una
red y se menciona que “ayuda a reforzar el efecto barrera de la pared intestinal para
que los gérmenes no puedan ingresar. Ayuda a reforzar el sistema inmunitario”,
regresa la imagen humana acompaiada del audio "ACTIMEL es el tnico con 10 mil
millones de su fermento exclusivo L.Casei defensis. Estudios cientificos a nivel
mundial evidencian su accién sobre las defensas”, finalmente, se vuelve a presentar
el producto y el locutor concluye “y es el pro bidtico mas recomendado por los
meédicos. ACTIMEL ayuda a tu triple defensa”.

Por su parte, la pieza publicitaria de ALPINA comienza preguntando ¢sabfas que el
70% del sistema de defensas de tu cuerpo se encuenira en tu intestino?; sigue una
imagen de un presentador en cuyo costado esta el producto, mientras se escucha
‘nuevo YOX, la primera bebida lactea con defensis que ayuda a ftu organismo
actuando de 3 formas”™ de manera borrosa se muestra un hombre bebiendo y se
afirma que “crea un ambiente hostil para las bacterias perjudiciales®; a continuacion,
la imagen presentada es una especie de red o malla que pretenden atravesar una
figuras y se menciona que “ayuda a reforzar la barrera intestinal. Y coniribuye a
reforzar tu sistema de defensas”; ahora se muestra el contorno de un humano y se
escucha “Estudios cientificos lo evidencian. YOX es la tnica bebida con mil millones
de defensis” por Gltimo, se presenta nuevamente el producto y concluye ‘tdmalo
cada maifiana, YOX con defensis, defensas activas todos los dfas”.

- ACTIMEL jasp hombre vs. Stress de YOX.

El comercial “ACTIMEL jasp hombre — Espaia” de DANONE comienza con la imagen
de personas caminando por la ciudad durante un dia normal, seguido de la
formulacion del siguiente interrogante: ;estds preparado para retomar el ritmo
después de las vacaciones? A continuacién, se observa a un hombre en sus
actividades cotidianas, en el trabajo, la ciudad y el trafico. Se escucha: “la vuelfa al
trabajo, el estrés, la falta de tiempo, dormir pocas horas, pueden debilitar poniendo
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en riesgo tu salud”. En ese momento se vislumbra una figura humana que se agrieta,
luego, la misma ingiere una bebida y se borran las grietas y la imagen se ve
reforzada por un halo resplandeciente y se oye “por eso con fomar todos los dias un
Actimel de la serenisima con L. Cassei Defensis, que ayuda a reforzar tus defensas
naturales contribuyendo a que estés mejor preparado para poder enfrentar el afio”.
Acto seguido, el personaje bebe Actimel e inmediatamente es rodeado por el halo
brillante, finalmente, se muestra el empaque del producto y se afirma “Actimel ayuda
a reforzar las defensas naturales”.

Por su parte, la pieza publicitaria de ALPINA comienza con las imagenes y sonidos
que produce la congestién vehicular en una ciudad, el personaje en un vehiculo tipo
taxi que habla por su teléfono mévil con expresion de afan. A confinuacién, se
escucha le timbrar de un teléfono, se cbserva a una sefiora aparentemente bajo los
efectos del estrés que le genera su trabajo en la oficina. Seguidamente, se muestra
un panorama de la ciudad y se oye: “/sabias que el ritmo de vida hoy te expone a
muchas actividades estresantes?”. Regresa la imagen del personaje del taxi,
probablemente angustiado y se muestra el producto YOX al tiempo que se escucha
‘porque ef estrés puede afeclar las defensas, Alpina presenta Yox”, en ese momento
el personaje ingiere el producto e inmediatamente se vislumbra una animacién que
muestra el efecto del consumo del producto en el cuerpo y, después, una barrera
amarilla brillante que rodea la figura humana y se oye ‘la primera bebida léctea con
defensis, que toméndola regularmente ayuda a fortalecer tu sistema de defensas
naturales”. Después de la imagen del producto, en la parte superior del cuadro se tee
la palabra “nuevo® resaltada y, a la derecha del producto, el escudo con ta marca de
YOX. En la parte inferior se lee “Cultivo lactobacillus coryinformis — lactobacillus
gasseri’y se escucha “Yox con Defensis, defensas activas todos los dias”.

De la comparacién anterior se puede determinar que las similitudes son de una
envergadura tan grande que, aplicando las reglas de la sana critica, no pueden ser
consideradas como la simple utilizacién de elementos comunes o explicativos -como
lo arguyd la parte demandada-. Al respecto, en el estudio “Anédlisis comunicacion
Publicitaria en television de Actime! de Danone y Yox de Alpina®, José Maria
Raventos Rabinat, creador y Director General del Centro de Pensamiento Creativo,
quien cuenta con una alta experiencia en estrategias de comunicacién (fis 20 a 34,
cdno. 4), indicd que el proceso de construccion de una marca se basa en la
diferenciacién y que, aunque todos los productos son parecidos en cuanto a los
beneficios, lo que los diferencia es su forma de presentarse al pablico. También
indicd que los comerciales de YOX y ACTIMEL coinciden en diversos elementos,
entre 10s cuales, se encuentran la pregunta inicial sobre el 70% del sistema
inmunolégico, la triple defensa, el ambiente hostil para las bacterias, el hecho de que
refuerza la pared intestinal el sistema inmunitario. Adicionalmente, explicdé que en &}
proceso de creacibn de una campafia publicitaria se encuentra una etapa de
investigacion exhaustiva sobre las demas campafnas de los productos competidores
a nivel nacional e internacional para eliminar las coincidencias creativas y las
casualidades. Por tales motivos, concluydé que no hay posibilidad alguna de
coincidencia por azar y, por el contrario, se evidencia una sistematica intencién de
apoderarse de los conceptos, imagenes y posicionamiento de ACTIMEL.

Ahora, si bien ALPINA allegé al expediente el estudio denominado “Estudio
comparativo de los comerciales audiovisuales para los productos ACTIMEL y YOX”
elaborado por el sefior Guillermo Zea Fermnandez y Germéan Puerta Zuluaga (fls.179 a
204 cdne 11), el referido estudio no cambia en nada las consideraciones expuestas.
Al respecto, el experticioc expone un argumento central en aras de explicar las
similitudes evidentes entre los comerciales de DANONE y ALPINA, el cual radica en
que ambos comerciales tratan los mismos temas, consistentes, en primer lugar, en
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que el cuerpo humano estd expuesto a circunstancias que ponen en riesgo sus
defensas, en segundo lugar, que existe un producto (ACTIMEL o YOX) que
tomandolos de manera continua refuerzan las defensas del cuerpo y, en tercer lugar,
que estos productos actian gracias a elementos cientificamente reconocidos, temas
que no pueden ser reivindicados como propios por ningunc de los creadores de los
comerciales. Asi mismo, expane que debido a que se trata de los mismos temas, los
comerciales tienen una misma linea argumentativa que hace sus similitudes
predecibles.

Sobre este punto, el Despacho considera que la anterior conclusién no es aceptable,
pues si bien es cierto que las ideas y tematicas expuestas en ambos comerciales no
son apropiables y que la creacién de ambos comerciales pueda derivar en una
misma linea argumentativa, esta no es la razén que fundamenta la acusacion de la
parte demandante ni el reproche de deslealtad que se ha explicado hasta este punto.
La razén por la cual existe un alto grado de similitud, que finalmente lleva a concluir
que los comerciales de YOX son una imitacién de los comerciales de ACTIMEL,
responde a que la linea argumentativa, asl como la secuencia de imagenes y demas
elementos dentro de los comerciales de YOX -como fue explicado anteriormente-,
fueron puestos dentro de la creacidn audiovisual en la misma disposicion que los
elementos de los comerciales ACTIMEL, de tal manera que su diferenciacién se
dificulta. Dicho con ofras palabras, aunque se pudiera afirmar que ALPINA podia
desarroliar los mismos elementos constitutivos del mensaje publicitario, entre ellos el
planteamiento del problema, la propuesta de la solucién, la utilizacién de imagenes
alusivas a esa solucion, entre otros, lo reprochable es que haya desarrollado esos
elemento precisamente en la misma forma en que los habla desarrollado la parte
demandante. Asi, independientemente de la tipificacidon que tenga dentro de la
legislacion sobre derechos de autor (modificacion, plagio, etc.) constituye una
imitacion de la iniciativa empresarial de DANONE y, en consecuencia, se erige como
un tercer obstaculo desleal, que no es otra cosa que privar a DANONE de su uso en
el mercado colombiano.

En conclusion, la conducta realizada por ALPINA resulto idénea para obstaculizar la
entrada al mercado colombiano del producto ACTIMEL L.CASEI CON DEFENSIS por
las siguientes razones:

i) el registro de la marca DEFENSIS le impide a DANONE usar la creacion formal de
su autoria “DEFENSIS” en la promocién de ACTIMEL L. CASElI DEFENSIS, para
explicar la funcién de su producto. Como ya se explicd, el hecho de encontrarse con
marcas similares a las suyas constituye un obstaculo de entrada segin la misma
declaracién de ALPINA.

i) Asi mismo, apartandonos de la obstaculizacién que logré ALPINA con el registro
de DEFENSIS e INMUNITAS, el uso en el comercio de la expresion DEFENSIS se
convierte en otro obstaculo desleal que deberia superar DANONE a la hora de entrar
al mercado colombianc, pues el uso posterior que haga DANONE de la misma
expresidn que usa la empresa lider del mercado puede, ademas de restarle
distintividad a su producto -lo que puede conllevar unas consecuencias econémicas-,
generar la concepcidén errdnea en el consumidor de que DANONE copia las formas
de identificacién de ALPINA.

Ahora, si bien de conformidad con el testimonio de Juan José Sdez (Fl. 187, cdno. 26
Track 012. Min 1:10) ACTIMEL es también acompafiado de la palabra IMUNITAS, el
hecho es que ALPINA también impidié que esto ocumiera, pues registré dicha
expresion como marca.
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iii) Por dltimo, la imitacién de los comerciales de television en la forma como se
describié anteriormente, constituye una obstaculizacion en tanto que le impide a
DANONE utilizarios para lograr una diferenciacién de su producto ademés de que,
como se explicé, generaria el mismo concepto emado en el consumidor consistente
en que DANONE copia los comerciales de television de la empresa lider en el
mercado colombiano.

En adicién a todo lo ya expuesto, en el caso del producto DANONINO 4x4, fue
acreditado que DANONE utiliza la expresion 4x4, asi como el concepto de los 4
bloques apilados para presentar su producto refiriéndose a los 4 ingredientes que
contiene (Testimonio de Juan José Saez. Track 13. Min. 37, fl. 187, cdno. 26). La
utilizacién de este concepto se puede observar en la presentacidn hecha por
DANONE donde constan las presentaciones de los empaques de ACTIVIA,
DANONINO y ACTIMEL en diferentes paises (fls. 84 a 113, cdno. 26), asi como en el
video denominado Danonino Kinder (Cd. Fl. 114, cdno, 26) donde consta un
comercial de DANONINO 4x4 que se centra en explicar que el crecimiento de los
nifios puede ser ayudado con el 4x4 que incluye DANONINO y que tiene 4 elementos
esenciales para 4 funciones, estos son, hiemo, zinc, calcio y proteinas, para el
crecimiento 6seo, muscular, desarrollo intelectual y crecimiento de los glébulos rojos.
De manera explicativa, el comercial usa una pila de 4 cubos.

De ta misma manera fue acreditado que ALPINA, no solamente registr6 la expresion
4x4, sino que también comenzé a utilizar dentro de la presentacion de su producto
ALPINITO el concepto de los 4 bloques apilados para explicar los ingredientes que
contiene. Esta circunstancia se puede observar en los empaques de los productos
fisicos aportados al expediente, como también en la denominada “bitdcora de
alpinito” (fls. 44 a 167, cdno. 22) aportada por la demandada, en la cual consta la
utilizacién de este concepto desde 2007, fecha en ia que estaba prevista la entrada
de DANONE al mercado colombiano, como ya fue explicado.

Teniendo en cuenta lo anterior, la conducta desarrollada por ALPINA resuitd ser
idonea para obstaculizar la enfrada al mercado de DANONE con su producto
DANONINO 4x4, en primer lugar, porque como se explico con anterioridad el registro
marcario de la expresion 4x4 en si mismo es idéneo para obstaculizar a DANONE la
comercializacion de su producto en el mercado colombiano y, en segundo fugar,
porque la imitacion del concepto de los 4 bloques para explicar los ingredientes del
producto constituye la imitacion de una creacién formal, que impide a DANONE
utilizar la misma creacion al momento de entrar al mercado colombiano en tanto que
generaria la percepcidn errada consistente en que DANONE esta copiéndose de la
empresa lider del mercado, lo cual, como ha quedado evidenciado resulta ser errado,
pues la realidad de las cosas es que dichas iniciativas son de DANONE.

Finalmente, en cuanto a los productos LICUAMIX y VITALIS cabe resaltar que
ALPINA también realizé conductas idoneas y encaminadas a obstaculizar la posible
entrada al mercado de DANONE con estos productos. En primer lugar el registro
marcario que hizo ALPINA de las marcas ALPINA VITALIS y LICUAMIX a nombre
propio, es una conducta que tiene la idoneidad para obstaculizar a DANONE su
entrada al mercado colombianc en tanto que le impide hacer uso de los signos
distintivos que corresponden a su propia iniciativa empresarial, como ya habia sido
establecido anteriormente.

En segundo lugar, como quedd demostrado dentro del expediente, en el mercado
colombiano ALPINA usa la marca VITALIS para identificar su producto “FRUTTO con
VITALIS", que es un néclar de frutas y para la fecha de la presentacion de la
demanda, esto es, 27 de mayo de 2009, io comercializaba en todo el pais (fl. 123, )Y
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cdno. 5 y fis. 35 a 38, cdno. 16). Asi mismo, esta probado mediante la constancia de
la revisorfa fiscal de ALPINA (fl. 165 y 166, cdno. 11} que la demandada usé la
marca LICUADO para identificar un producto lacteo que solo estuvo en el mercado
durante los afios 2005 a 2008.

Las dos conductas antes mencionadas resultan idéneas para obstaculizar el ingreso
de DANONE al mercado colombiano con estos productos, toda vez que no lograria
una distintividad con sus propias iniciativas y prestaciones y, ademas, porque de
hacerlo generaria en el imaginario del consumidor, la idea emménea de que se estan
copiando de la empresa lider en el mercado.

Pues bien, esta serie de imitaciones -reiteradas, continuas, repetitivas, constantes y
conscientes- sobre las prestaciones e iniciativas de DANONE, sin lugar a dudas
resulté ser un comportamiento idéneo para obstaculizar la introduccion de DANONE
en el mercado nacional de los productos tacteos funcionales.

Puestas de este modo las cosas, DANONE no solo se encontrd con la dificultad
natural de ser un competidor nuevo en el mercado, aspecto que ciertamente le
demandaba un esfuerzo importante para lograr posicionarse, scbre todo si se tiene
en cuenta que el nivel de participaciéon por parte de ALPINA para el afio 2007 en
ventas fue del 67% en el mercado colombiano de bebidas lacteas segin el estudio
elaborado por The Nielsen Company (fls. 63 a 65 cdno. 5), sino que, ademas, debi6
sortear los embates a que se ha hecho referencia, ios cuales, desde ningtin punto de
vista 16gico pueden ser considerados como una respuesta natural del mercado, sino
como una politica empresarial conscientemente apta para crear obstaculos desleales
con el fin de obstaculizar su entrada al mercado y posterior afianzamiento.

Sobre este Ultimo aspecto debe sefialarse que independientemente de que ALPINA
se encontraba legitimado para contrarrestar la llegada de un nuevo competidor, la
estrategia escogida resulté ser desafortunada, en tanto que lo esperable era que se
valiera de sus propias prestaciones e iniciativas, contribuyendo con ello a la
innovacién y no, como en efecto lo hizo, imitando las del nuevo jugador con el
propésito de obstruir su introduccién y asentamiento en el mercado nacional.

Hasta este punto de la decisién es evidente que e! comportamiento de ALPINA
constituy6 una imitacién sistemética idonea para obstaculizar el ingreso de DANONE
y, ademas, que sobrepasa lo que puede reputarse como una respuesta natural del
mercado. Corresponde ahora analizar la existencia de los demds requisitos para que
tal conducta sea considerada desleal.

En cuanto a !a exigencia de que las prestaciones imitadas deben corresponder a una
pluralidad de creaciones ¢ iniciativas de! sujeto pasivo que le representen una
singularidad competitiva, adviértase que, como se sefald anteriormente, todas
aquellas prestaciones e iniciativas imitadas fueron ideadas y puestas en el mercado
internacional por DANONE, en varios paises, con el propdsito de construir una
identidad global que e permite, dependiendo del pais en que desea ingresar, utilizar
una u otra iniciativa, lo cual no pudo hacer en Colombia por cuanto, se reitera, todas
eltas fueron objeto de imitacion por parte de ALPINA.

El uitimo de los requisitos también esta acreditado pues, como ya se dijo, DANONE
no se encontraba asentada en Colombia, no obstante tenia serias intenciones de
incursionar en el mercado local, mientras que ALPINA era el lider en la categoria de
los productos lacteos.

Puestas de este modo las cosas, huelga concluir que el comportamiento de ALPINA,
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al que se viene haciendo referencia, comportd el acto desleal de imitacion
sistematica en los téminos del inciso final del articulo 14 de la Ley 256 de 1996,
dada su idoneidad para obstaculizar el ingreso de un nuevo competidor al mercado.

De otra parte, si bien se cuestiond en la demanda la imitacién del envase y tamario
del producto ACTIMEL, lo cierto es que de las pruebas recaudadas se advierte que la
naturaleza de este tipo de productos hace que su comercializacion se realice en
envases de 80, 100 o 120 gramos (Test. Juan José Sgez. Track 12. Min. 1:04 a 1.06,
fi. 187, cdno. 26, fls. 193 cdno. 10, cds comerciales de terceros fl. 9 cdno. 12 y
presentacion del producto “LEN" de Parmalat aportado como prueba anexa) y que el
envase se trata de “una botella de leche tradicional pequefia” (Test. Juan José Séez.
Track 13. Min. 16 a 17 y 22, fl. 187, cdno. 26, cd obrante a fl. 184 cdro. 2 y test. Juan
Pablo Feméandez Gonzélez. Min. 2:05 a 2:07, fl. 154, cdno. 27), con lo cual, estas
prestaciones carecerian de singularidad competitiva y, por esa razén, no habra lugar
a declarar el acto desleal en comento en relacion con lo aqui sefialado.

Capitulo aparte debe déarsele a las acusaciones sobre fa configuracién del acto
desleal de imitacién sistematica del producto ACTIVA, toda vez que las pruebas
aportadas dan cuenta, de un lado, que el comportamiento de ALPINA se limité a ser
una respuesta natural del mercado vy, del otro, que dicho comportamiento se
circunscribié a la utilizacién de elementos comunes de la categoria de ese producto.

Como primera medida, debe destacarse que la obstaculizacion de dicho producto
nunca ocurié. Asi lo confes6 DANONE en su interrogatorio de parte cuando afirmé
que “ef hecho de que ALPINA haya solicitado el registro de las marcas ALPINA
ACTIV y ALPINA ACTIVO no incidi6 en el lanzamiento de ACTIVIA. Materialmente no
obstaculizé de alguna manera el desempefio de ACTIVIA en el mercado colombiano
o su entrada” (fl. 34 cdno. 16. Min. 22 a 26). Con lo cual, el primer presupuesto de la
obstaculizacion por paste de ALPINA queda descartado.

Ahora bien, frente a la imitacién del “Marketing Mix™® es importante resaltar que en
octubre del afio 2007, ALPINA lanzd al mercado el producto REGENERIS en sus
presentaciones “botella de 1000 gr* y “vaso de 150 y 200 gr” en la forma visible a
folio 71 del cuaderno 15. Luego de! lanzamiento del producto ACTIVIA en Colombia
por parte de DANONE, que ocurri¢ durante el mes de febrero del afio 2008 con las
presentaciones “botella personal” y la versién cuchareable, en el mes de mayo del
mismo afio ALPINA decidio lanzar la “botelia individual’ de REGENERIS y, en el mes
de junio siguiente, lo hizo con la presentacién cuchareable. Tiempo después de que
DANONE lanzara al mercado colombiano el producto ACTIVIA 0% grasa, ALPINA
lanzé el producto REGENERIS 0% grasa, al tiempo que utilizd la pieza publicitaria
que hacfa referencia a “mantén tu cuerpo limpio” y que se encontraba en algunos de
los paraderos de la ciudad de Bogota, la cual consistia en la imagen de la flecha de
REGENERIS antecedida por la secuencia de puntos amarillos que se iluminaban (fls.
2 a 4 ¢dno. 15).

2 E| "Marketing Mix” comprende el conjunto de herramientas y variables que tienen las empresas
para lograr que sus productos y servicios lleguen a los mercados y, especificamente, a los
consumidores. El concepto fue elaborado en 1950 por Neil Borden, quien inicialmente determing 12
elementos que constituian las tareas y preocupaciones comunes del responsable del mercado:
planeacién de producto, precio, marca, canales de distribucién, personal de ventas, publicidad,
promocién, empaque, exhibicidn, servicio, distribucion e investigacion, Posteriormente, en 1960, Ia
lista original fue simplificada por Jerome McCarthy a cuatro elementos, que hoy son ampliamente
aceptados por los expertos vinculados a la academia y al sector empresarial y que se conocen como
las cuatro “P™: Producto, Precio, Plaza y Promocién® {Dictamen pericial de Luis Fernando Rodriguez
Naranjo, fi. 103, cdno. 28).
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Asi pues, a pesar de que los hechos alegados en este punto efectivamente
ocurrieron, se trata precisamente de formas de imitacion que no podria ser
reprochables y que, por el contrario, es protegida por el ordenamiento, toda vez que
en el presente asunto esa imitacidn puede ser considerada como una respuesta
natural del mercado.

Como sustento de la anterior conclusiéon ha de tenerse en cuenta que, como quedo
demostrado durante el proceso, el uso de los colores verde — amarillo corresponde a
un cddigo com(n dentro de la categoria de estos productos funcionales (Test. Ana
Maria Rocha. Min. 13 a 15 y 49 a 52, fl. 160, cdno. 26, test. Norah Cristina Wells.
Min. 25 a 30 y 1:37 a 1:31, fl. 175, cdno. 26, test. Juan José Saez. Track 13. Min. 29,
fl. 187, cdno. 26, test. Javier JesUs Martinez Rondén. Min. 1:11 a 1:14 y 1:49 a 1:50
fl. 1186, cdno. 16, test. William Yamid Ramirez. Min. 1:12 a 1:14, fls. 180 y 235, cdno.
26 y fls, 17 a 100, cdno. 8). Ademas, para el momento de! lanzamiento de
REGENERIS ya estaba en el mercado colombiano el producto “VAALIA® de
Parmalat, el cual usaba la combinacién verde - amarillo en todas sus presentaciones
(Test. Javier Jesus Martinez Rondén. Min. 59 a 1:01 y 1:12 a 1:13, fl. 116, cdno. 16).

En suma a la alegacion del uso de los mismo colores, DANONE afirmé que después
de su ingreso al mercado ALPINA modifico las tonalidades de sus colores, lo cual fue
cormmoborado mediante los testimonios de la sefiora Norah Cristina Wells (min 35, fl
175, cdno. 26) y William Yamid Ramirez {min 35:49, fl. 180 cdno 26). Sin embargo,
no existe en el expediente prueba alguna encaminada a demostrar que la variacién
en la tonalidad de colores que hizo REGENERIS se acercé mas a las tonalidades
usadas por la de DANONE o que dichc cambio haya de alguna manera
obstaculizado o siquiera que tuviese la idoneidad para hacero. Contrario a esto, se
establecié que las partes aqui enfrentadas no utilizan la misma tonalidad de verde
para comercializar sus productos en el mercado -incluso con el cambio de tonalidad
por parte de ALPINA-, pues mientras el tono verde utilizado en ACTIVIA por
DANONE es oscuro, ALPINA utiliza distintas tonalidades de verde “biche” para su
producto REGENERIS (Test. Norah Cristina Wells. Min. 52, 1:31, 1:38 y 2:16 a 2:19,
fl. 175, cdno. 26). La diferenciacién en el tono por parte de Alpina tenia la intencién
de generar en el consumidor ei entendimiento de que el producto hacia parte de una
categoria sin perder el elemento diferenciador, como se evidencia en el testimonio de
William Yamid Ramirez, director de arte de la agencia Saatchi & Saatchi. (Min. 28 a
30, i. 180, cdno. 26).

Asi mismo, se acredité que el uso de flechas es un codigo comin en las estrategias
publicitarias de los productos funcionales en tanto que constituyen !a representacion
gréfica del efecto de los productos funcionales para la digestion (Test. Norah Cristina
Wells Min. 2:04 a 2:06 a 48, fl. 175, cdno. 26 y fis. 111 a 131, cdno. 8).

Es por lo anterior que, el caso de ACTIVIA, no puede enmarcarse dentro de la
conducta desleal de imitacion sistemética que se ha analizado en esta providencia
pues, en primer lugar, no tuvo el efecto de obstaculizar segin confesd la
demandante y, en segundo lugar, porque la imitacion de los elementos publicitarios
como flechas, color verde, amarilio y demas, son cddigos comunes de la categoria
de los funcionales y, por lo tanto, su imitaciébn corresponde a una respuesta natural
de! mercado.

2.5.3. De la prohibicion general (art. 7°, L. 256/96):
Sabido es que la procedencia de la pretension declarativa relacionada con este

especifico comportamiento depende de que se acredite la comisién de una conducta
desleal que no pueda enmarcarse dentro de los tipos especificos contemplados en )r




--- 122 g Pégina 33 de 45

Sentencla N° de 2015 18 AGU 20]5

los articulos 8° a 19 de la Ley 256 de 1996, aspecto que no se cumple en el presente
asunto en tanto que el comportamiento denunciado unicamente se refiere a lo que se
abordd en lineas precedentes y, por esa razon, esta pretension no esta llamada a
prosperar.

2.5.4. Improcedencia de la excepcién de prescripcion:
La prescripcion extintiva, “provocada por el implacable transcurso del tiempo

faunado) a la inactividad de los titulares de derechos y acciones™, adopta, en
materia de la accién de competencia desleal, dos tipologias ciertamente diferentes

que se han denominado, acorde con la jurisprudencia®, en ordinaria y extraordinaria:-

aquella, de naturaleza eminentemente subjetiva, se configura pasados dos afios a
partir del momento en que el legitimado para ejercer la referida accibn tiene
conocimiento del acto concurrencial que considera desleal; la Gltima, de caracter
objetivo, tiene jugar cuando transcurren tres afos contados desde el momento de la
realizacién del acto denunciado (art. 23, L. 256 de 1996).

Ahora bien, para determinar la existencia de diche fenémeno extlntlvo cuando de
actos continuados o duraderos® se trata, ha precisado este Despacho® que debe
determinarse si se trata de aquellos que se prolongan en el tiempo (p.e. la utilizacién
de una etiqueta susceptible de generar confusu.’m) o cuando la conducta es repetitiva
o de tracto sucesivo (p.e. ias ventas a pérdida)® y, finalmente, aquel comportamiento
que implica un solo acto -final- ‘que supone una sucesién concatenada de
comportamientos”, en cuyo caso, el término de prescripcién comenzara a contarse
“en el momento en que la actuacion se entienda completamente consumada™*

€l presente asunto, como quedd plasmado previamente, se refiere a esta Ultima
categorfa, pues se frata de una serie de comportamientos tendientes a la obtencion
de un unico fin: el de obstaculizar a DANONE en su ingreso al mercado colombiano.

Siendo asi las cosas, es evidente que el término de prescripcién de la presente
accién comenzé a correr desde el momento en que se consumo la ejecucion del acto
en cuestion, pues es a partir de ese preciso instante cuando el afectado con la
conducta tachada de desleal podia ejercitar la accién que se viene comentando. De
modo que si el fin de ALPINA era imitar sistematicamente las prestaciones e
iniciativas de DANONE para obstaculizar su entrada al mercado colombiano, dicha
situacion sélo se materializd el 14 de febrero de 2008, fecha en la que ingresd
DANONE al mercado colombiano, por lo que corresponde concluir gue la demanda
(presentada el 27 de mayo de 2009) estd dentro de los términos previstos en el
articulo 23 de la Ley 256 de 1996.

Ciertamente, DANONE comenzé su participacion en el mercado colombiano en

= Cas Civ. Sentencia de junic 29 de 2007, exp. 1998-04690-01.

® Tribunal Superior de Medellin. Sentencia de marzo 8 de 2004. En el mismo sentido: Tribunal
Superior de Bogota. Sentencia de mayo 4 de 2004, M.P. Jorge Eduardo Ferreira Vargas, citadas
ambas providencias en: Superintendencia de Industia y Comercio. Resolucién No. 25468 de octubre
15 de 2004,
¥ MASSAGUER. José. Aspectos Procesales de la Accién de Competencia Desleal: Prescripcion y
Competencia Territorial, incluido en la obra Proteccion Penal, Competencia Desleal y Tribunales de
Marcas Comunitarios (VI Jornadas sobre Marcas). Pags. 184-185. Consejo General del Poder
Judlmai Madrid 19989.

Sentencla No. 2763 de 2012.

33 Cfr. Rafael Garcia Pérez. LEY DE COMPETENCIA DESLEAL. Thomson Aranzadi 2008. Pag. 527.
¥ Cfr. BARONA VILAR Silvia. Compelencia Desleal. Tomo |. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 2008.
Pég. 921.

X
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febrero de 2008 {fis. 176 a 179 cdno. 14). Lanz6 los productos ACTIVIA y NUTRIDAY
el 14 de febrero de 2008 y DANONINO el 28 de junio de 2008 (fl. 1 cdno. 15).

2,6. Se resuelve una tacha de sospecha:

La parte demandada tachd de sospechoso el testimonio de Juan José Séez, con

fundamento en la relacién de dependencia laboral existente entre el testigo y
DANONE.

Pues bien, al respecto es pertinente destacar que el testimonio de Juan José Saez,
que -junto con ofros elementos de juicio- sirvié de base para algunas de las
conclusiones expuestas en esta providencia, merece credibilidad, toda vez que dicho
deponente presenci¢ directamente los hechos sobre los cuales versé su declaracion,
especificamente los relacionados con las marcas de DANONE, dada su calidad de
director de marcas de esa compafiia. De igual forma, su version puede ser
considerada responsiva, exacta y completa®, puesto que atendié cada uno de los
interrogantes que le fueron formulados, relatando los hechos commespondientes de
manera espontanea y cabal, sefialando las razones por las cuales aguellas
circunstancias facticas llegaron a su conocimiento, sin que pueda perderse de vista -
en razén de su fundamental importancia en cuanto a la valoracion de la prueba
testimonial se refiere- que su testimonio resuitd concordante con los demas
efementos de juicio resaltados en apoyo de las conciusiones del declarante.

Por ias razones expuestas no prosperara la tacha de sospecha que ahora se analiza,
puesto que, ademas que sus declaraciones concuerdan con otras pruebas, no puede
perderse de vista que "la méacula con que se mira a tal linaje de testigos [se refiere a
los sospechosos] sélo se desvanecera y, por qué no, desaparecera, en la medida en
que brinden un relato preciso, responsivo, exactoc y cabal, esto es, en sinlesis,
razonado y particularizado en todo cuanto dieren noficia, y que, aun asi, encuentren
respaldo en otros elementos probativos, todo analizado, cual lo dice la norma en
cuestién, 'de acuerdo con las circunstancias de cada caso’, sera entonces cuando
nada justifica que el juzgador contintie desconfiando de sus relatos, y les suministre
el valor demostrativo que verdaderamente ostentan. Refluiré asi el estado habitual
del hombre y su inclinacién a creer en Ios demés del cual habia salido por razon de
una sospecha que a la postre fue disipada®"

2.7. Se resuelve la objecién por error grave a un dictamen pericial:

A propésito de la objecién por error grave, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casacion Civil™?, “reiterando doctrina precedente (CCXXV, segunda parte, p. 455), ha
establecido que (. ..) fos correspondientes reparos deben poner al descubierto que el
peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad ¢ magnitud que imponen como
consecuencia necesaria la repslicion de la diligencia con intervencion de otros
peritos’ (G. J. Tomo LIl, pag. 306) pues lo que caracteriza desaciertos de ese linaje y
permite diferenciarlos de ofros defectos imputables a un peritaje, ‘es el hecho de
cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que

3 Acorde con lo que ha precisado la jurisprudencia, la declaracion testimonial es responsiva “cuando
cada contestacién es relatada por su asutor de manera espontdnea suministrando la razén de la
ciencia de lo dicho®; es exacta "cuando /a respuesta es cabal y por lo tanto no deja lugar a
incertidumbre®, y es completa "cuando la deposicion no omite circunstancias que puedan ser
mﬂuyentes en la apreciacion de la Prueba” Cas. Civ. Sentencia de septiembre 7 de 1993, exp. 3475.

Cas Civ. Sentencia de mayo 10 de 1994, exp. 3927.

% Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacién Civil, Auto de 8 de septiembre de 1993, CCXXV,
segunda parte, p. 455.
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no tiene; o tomar como objeto de observacién y estudio una cosa fundamentalmente
distinta de la que es maleria del dictamen, pues apreciado equivocadamente el
objeto, necesariamente serén erréneos los conceplos que se den y falsas las
conclusiones que de ellos se deriven™.

De esta forma y atendiendo a la consideracion expuesta, cumple advertir que la
objecion formulada por ALPINA no prosperard por cuanto las bases en que se
sustentaron las conclusiones del auxikiar Luis Femando Rodriguez Naranjo no fueron
equivocadas, antes bien, se cifieron a la labor encomendada utilizando los métodos
que en su leal saber y entender le llevarian al resuliado solicitado y que, ademas,
encontraron respaldo en la experticia practicada dentro del tramite de la objecion.
Cosa distinta es que sus conclusiones no hayan sido favorables a una parte y, en
consecuencia, ésta no se encontrd a gusto con el dictamen, lo cual, no puede servir
de sustento para que prospere la citada objecion.

Como sustento de la anterior conclusién hay que tener en cuenta que la labor
encomendada al perito, de acuerdo con lo establecido en e! numeral 3.3. del Auto de
pruebas (fls. 43 a 56, cdno. 16), consistia en “determinar los alegados perjuicios que
se habrian causado a la parte demandante en caso de que acredite el sustrato
factico de sus pretensiones” y, para dicho propdsito, debia responder los
interrogantes que quedaron plasmados durante la diligencia de su posesién (fis. 99 a
104, cdno. 16). Asi pues, su funcién principal era determinar o tasar unos perjuicios,
con base en unos supuestos de hecho, de acuerdo con sus conocimientos, utilizando
los medios que considerara idéneos para responder con la labor encomendada.

Ahora bien, las conclusiones a las que llegd, las efectudé de conformidad con ios
lineamientos preestablecidos, respondiendo las preguntas que le fueron formuladas,
siguiendo los lineamientos que su experiencia le indicaron y que, ademaés, fueron
ratificados por el segundo experto.

Por Gitimo, basta indicar que los argumentos de la objecion no van mas ali4 de poner
en tela de juicio la confiabilidad del dictamen mismo y, especificamente, las
conclusiones a las que llegd el perito, situacidn que no comporta que el dictamen
tenga bases equivocadas o que el perito haya cambiado las “cualidades propias del
objeto examinado”, ni sus atributos, “por ofras que no tiene”, de tal manera que sus
errores sean de la magnitud necesaria para considerar que su dictamen adolece de
un error grave.

En este sentido, como el dictamen no modificd las cualidades o atributos propios del
objeto examinado ni tomd como objeto de observacién o andlisis una cosa
fundamentalmente distinta de la que fue materia de dictamen, no es posible declarar
la existencia de un error grave en la comentada experticia.

2.8. Pretension de indemnizacion:

Para efectos de analizar la pretensién de indemnizacién de la parte demandante es
necesario hacer dos precisiones. De un lado, que en la medida en que ia
configuracion del acto de imitacién sistematica tiene lugar con la reproduccién
reiterada de prestaciones e iniciativas empresariales si ese comportamiento
constituye una estrategia encaminada a impedir u obstaculizar la afirmacién de un
competidor en el mercado, la configuracién del acto desleal en cuestién no exige la
materializacién de ese resultado, consideracion que no solo encuentra fundamento
en el inciso final del articulo 14 de la Ley 256 de 1996, sino que resulta aimdnica con
los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia segun los cuales la proteccién
que ofrece el derecho de la competencia desleal procede desde la generacion de
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comportamientos idoneos para producir los efectos que la Ley pretende reprimir, sin
que la materializacién de esos efectos condicionen la procedibilidad de la
proteccion®.

Sentenc&';:- 1228

Asi las cosas, la primera precision consiste en que, aunque el comportamiento de
ALPINA hubiera sido idéneo para generar la obstaculizacion o el impedimento
referidos en el citado articulo 14 de la Ley 256 de 1996, lo que ahora corresponde
analizar es si ese efecto obstaculizador o impeditivo se materializdé mediante la
generacién de un dafo.

De otra parte, es necesario recordar, con fundamento en la regla de congruencia
contemplada en el articulo 305 del C. de P. C., que no es factible condenar a ALPINA
por un objeto o una causa distintos a los contenidos en la demanda como
fundamento de su pretensién indemnizatoria.

Sobre la base de esas precisiones, a continuacién se procederd a analizar la
existencia de cada uno de los daflos cuya indemnizacidn pretendid la parte

demandante, que se encuentran en la pretensién No. 28 de la demanda (fl. 187,
cdno. 16).

El primer dafio que alegd la parte demandante corresponde a “las erogaciones de
honorarios de asesores externos en que han tenido que incurrir con ocasién del
presente proceso” y “las erogaciones por concepto del tiempo invertido por cada uno
de los funcionarios de DANONE ALQUERIA S.A. y COMPAGNIE GERVAIS
DANGCNE en Ia atencion al presente proceso”.

La pretensién de indemnizacidn materia de analisis debe ser desestimada, pues la
parte demandante, & quien en los términos del articulo 177 del C. de P. C. incumbia
demostrar la existencia del dafio que se ha referido, se abstuvo de aportar elemento
probatorio alguno que permitiera concluir que efectivamente realizé erogaciones para
remunerar servicios de asesoria extema o si en realidad funcionarios de dichas
sociedades dedicaron tiempo de su horario laboral para atender el proceso, a lo que
se debe agregar que, aunque ese hubiera sido el caso, ninguna prueba existe acerca
de cudles empleados habrian desarrollado esa funcién, cuanto tiempo dedicaron a

ello y cuiles de sus actividades ordinarias descuidaron con ocasion de su
colaboracioén.

El sequndo dafo gque alegd la parte demandante consiste en “s!/ dinero invertido por
DANONE ALQUERIA S.A., el GROUPE DANONE y COMPAGNIE GERVAIS
DANONE en el diserio de las etiquetas, publicidad, marketing mix, material P.O.P. de
los productos ACTIVIA, ACTIMEL y DANONINO 4x4".

Debe llamarse la atencion acerca de que si la parte demandante pretende que se le
indemnice por el costo del disefio de sus elementos de presentacién esa pretension
supone una afirmacion tacita consistente en que los elementos de presentacion
disefiados se perdieron compietamente o, al menos, no podran volver a ser
utilizados, de manera que sera necesario crear otros,

Asi, precisado el contenido de la pretensién es evidente que se debe desestimar.

% Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casacién Civil. Sentencia de diciembre 19 de 1999, exp.
5091.

X
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En efecto, segun lo afirmé la parte demandante en los hechos 14, 16 y 18 de la
demanda (fl. 137, cdno. 15), DANONE es “consistente en el mundo entero” con la
utilizacién de los elementos caracteristicos de la presentacion de sus productos,
aspecto comoborado con el documento que elabord la directora de mercadeo de
DANONE ALQUERIA (fi. 84 a 112, cdno. 26) y con la declaracién de parte de
DANONE (fl. 34, cdno. 16. Min. 20), quien admitid, entre otras afirmaciones referidas
al producto ACTIVIA, que “se vende en mas de 60 pafses siempre con el mismo
color". En consecuencia, si la parte demandante puede utilizar y efectivamente utiliza
en el resto del mundo los disefios de sus empaques, etiquetas, Marketing Mix y, en
general, su material de comercializacion, es claro que no perdib esos disefios y, por
lo tanto, no podria ser indemnizada con base en los costos de creacién.

La anterior conclusién se fortalece teniendo en cuenta que incluso en Colombia la
parte demandante emplea los mismos disefios que usa en el resto del mundo, cuya
pérdida total alegé. Esto se encuentra acreditado mediante una comparacién entre la
presentacién que elaboré la directora de mercadeo de DANONE ALQUERIA S.A. (fl.
84 a 112, cdno. 26), que contiene la presentacidn de los productos ACTIVIA y
DANONINO a nivel intemacional, y los ejemplares fisicos aportados con la demanda.

Adicionalmente, e! perito Luis Femando Rodriguez Naranjo, en un punto del
dictamen que no fue materia de la objecién por error grave formulada por ALPINA y
que se encuentra corroborado con las pruebas que han sido relacionadas en este
aparte de la providencia, precisd que no se encuentra evidencia de que la parte
demandante tuviera planeado modificar su Marketing Mix y demas elementos de
presentacién para desarmollar su actividad comercial en colombia (fl. 104, cdno. 28),
asi como que, en la practica, el producto ACTIVIA se lanzé al mercado con la misma
presentacién y los mismos materiales de mercadeo que COMPAGNIE GERVAIS
DANONE emplea en el resto del mundo.

Por ultimo, aunque pudiera acogerse la conclusién del perito Luis Femando
Rodriguez Naranjo consistente en que el dafio que experimento la parte demandante
respecto de su Marketing Mix y demas materiales de comercializacion correspondié a
la necesidad de incurrir en un mayor costo de mercadeo con el fin de enfrentar la
competencia de ALPINA —que es una conclusién que se encuentra objetada—, lo
cierto es que, con fundamento en la regla de congruencia contemplada en el articulo
305 del C. de P. C., no podria condenarse a esa socledad mercantil por dicho objeto
en tanto que no hace parte de las pretensiones indemnizatorias formuladas en la
demanda.

El tercer dafio que aleg6 la parte demandante consiste en “las ventas dejadas de
realizar por DANONE ALQUERIA S.A. en colombia como consecuencia de la
comisién de actos de competencia desleal por parte de ALPINA PRODUCTOS
ALIMENTICIOS S.A.”.

Como esta planteada la pretension de la parte demandante es claro que corresponde
a un tipico dafio en la categoria de lucro cesante, en tanto que versa sobre “/a
privacion de las ulilidades, beneficios, provechos o aumentos patrimoniales
frustrados que se perciben o percibirian de no ocurrir los hechos dafiosos”. Ahora
bien, teniendo en cuenta la tipologia a 1a que corresponde el dafio en cuestién, la
parte demandante solo estaria habilitada para exigir una indemnizacién por concepto
de las utilidades que hubiera podido obtener por las ventas que habria podido llevar
a cabo en el mercado colombiano, en tanto que solo ese rubro corresponderia a sus
ganancias, utilidades, provechos 0 aumentos patrimoniales.
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Atendiendo la tipologia del dafio cuya existencia ahora se estudia, es importante
resaltar, con fundamento en la jurisprudencia, que cuando se trata del lucro cesante
“la indemnizacion exige la certeza del detrimento, o sea, su verdad, existencia u
ocurrencia tangible, incontestable o verosimil, ya actual, ora ulterior, acreditada por el
demandante como presupuesto ineluctable de la condena con pruebas idéneas en su
entidad y extensién (...) La certidumbre del dafio, por consiguiente, es requisito
constante ineludible de toda reparacién y atafie a la real, veridica, efectiva o creible
conculcacién del derecho, interés o valor jurldicamente protegido, ya actual, bien
potencial e inminente, mas no eventual, contingente o hipotética™®.

En el marco del caso que ahora se analiza, puede inferirse que la alegacion de ta
parte demandante respecto de los productos que identifica con los signos ACTIMEL,
LICUADO, LICUAMIX, VITALIS y MI PRIMER DANONE, con los que no entr6 en el
mercado colombiano, consiste en la pérdida de las utilidades que habria obtenido si
hubiera tenido acceso a ese mercado. En consecuencia, una condiciébn para poder
considerar demostrado que el dafio alegado tiene un caracter cierto es que la parte
demandante hublera acreditado que tenia un plan serio de ingresar al mercado
colombiano con los productos referidos, pues si no existiera ese propdsito serio, no
podria afirmarse que se perdié una utilidad que en todo caso no se iba a obtener.

Puestas de este modo las cosas, no es posible acoger la pretension de
indemnizacién respecto de los productos referidos en el parrafo anterior puesto que,
como pasa a exponerse, en este caso no se demostré que la parte demandante
tuviera un plan serio de entrar al mercado con esas marcas, sinoc que ademas se
acredité que no tenia esa intencién.

La conclusidn anterior encuentra sustento en que la parte demandante, quien tenia la
carga de acreditar la certeza del dafio cuya indemnizacién pretende, se abstuvo de
aportar elementos de prueba que permitieran acreditar que tenia el propésito serio de
ingresar al mercado colombiano con los productos en cuestion.

Adicionalmente, debe resaltarse que en su dictamen el perito Luis Fernando
Rodriguez Naranjo dejé constancia de que solicité a la parte demandante el plan de
negocios que evidenciara los productos que entrarian al mercado colombiano, que la
informacién que le fue suministrada no correspondié a lo pedido y que, requerida
para satisfacer la peticion, la parte actora sencillamente se abstuvo de aportar los
datos exigidos (fl. 103, cdno. 28 y 19, cdno. 27). Como se puede apreciar, la parte
demandante incumplié su deber de colaboracion con el perito en lo relacionado con
el suministro de la informacién que el experto considera necesaria para el
desempefio de su cargo y, ademas, de esa circunstancia se dejé constancia en la
experitcia, aspectos con base en los cuales debe imponerse la sancién procesal
contemplada en el articulo 242 del C. de P. C., consistente en tener el
comportamiento descrito como indicio en contra de la parte demandante. Ahora bien,
en la medida en que el requerimiento de informacién tenia como propésito corroborar
si DANONE ALQUERIA iba o no a comercializar los productos en cuestion en el
mercado colombiano, el indicio sirve para acreditar que no se tenia planeado
seriamente participar en ese mercado con los productos aludidos.

Adicionalmente, con fundamento en el hecho No. 17 puede concluirse que DANONE
considera tan importantes sus marcas que, para efectos de ingresar al mercado
colombiano, celebré un contrato de licencia de uso con DANONE ALQUERIA

% Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacién Civil. Sentencia de septiembre 9 de 2010, rad. 17042
3103-001-2005-00103-01.
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respecto de las marcas que entrarian a este pais (fls. 58 a 79, cdno. 3). Asi las
cosas, el hecho de que en ese contrato no se hubiera incluido una autorizacién de
uso en relacidon con los signos ACTIMEL, LICUADQ, LICUAMIX, VITALIS y MI
PRIMER DANONE evidencia que las demandantes no tenian planeado participar en
colombia con esos productos.

Otros medios de prueba corroboran lo que se viene explicando, pues como se afirmé
en e hecho 68 de la demanda y se corroboré en los minutos 16 y 17 de la
declaracién de parte de DANONE, esta compafiia (nicamente comercializa el
producto identificado con el signo LICUAMIX en México, sin que exista medio de
prueba alguno que permita concluir que tenian la posibilidad y el propdsito de
comercializarlo en Colombia. Otro ejemplo que desvirtia la intencién de la parte
demandante de entrar al mercado se encuentra con el producto TAILLEFINE AU
VITALIS ACTIF. En efecto, si ~segun se indicé en el hecho No. 61 de la demanda-
contar con derechos de propiedad industrial sobre los signos que identifican los
productos es un presupuesto indispensable para entrar al mercado, y si —como se
sigue del hecho No. 93- COMPAGNIE GEVAIS DANONE solo tiene registrado el
signo VITALIS en Francia, puede conciuirse que no comercializa ese producto en
paises diferentes y, en esa medida, que existen elementos de juicio para pensar que
no lo tenia planeado para Colombia.

En conclusiéon, como la parte demandante no demostrd que tuviera un plan serio
para ingresar al mercado colombiano con los productos ACTIMEL, LICUADO,
LICUAMIX, VITALIS y Mt PRIMER DANONE, el dafio cuya indemnizacién pretende,
de ia tipologia de lucro cesante, no tiene la certeza exigida para ser considerado
existente.

Corresponde ahora analizar la alegacion de la parte demandante relacionada con el
producto DANONINQ. Acorde con la demanda, el dafio habria consistido en las
utilidades que dejé de percibir la parte actora como consecuencia del
comportamiento desleal de ALPINA que, segin se precisd con antelacion, consistio
en el registro de la marca 4x4 y la utilizaciébn de cuatro cubos para expresar
graficamente los beneficios del producto ALPINITO 4 INGENIO.

En cuanto al contenido concreto del dafio, el perito Luis Femando Rodriguez Naranjo
adujo que consistié6, de un lado, en truncar “/a senda de crecimiento que mostré
durante los dos primeros afios” (fl. 91, cdno. 28 y 56, cdno. 27) y, del otre, en impedir
que el nivel de precios del producto de la parte demandante se ajustara a los niveles
internacionales, donde es menor {fl. 92, cdno. 28).

No obstante, ademas de que no se aportaron pruebas que permitan acreditar que los
efectos reportados por el perito pudieran ser imputables al comportamiento desleal
de ALPINA en relacién con los productos ALPINITO y DANONINO —que se limitd at
registro de la expresion 4x4 y el uso de cuatro cubos—, existen elementos de prueba
que dan cuenta de que los problemas que enfrenté la parte demandante no fueron
causados por ese comportamiento especifico de su contraparte, sino por una mayor
eficiencia de ALPINA en la produccidn y comercializacion de este especifico
producto.

Lo primero por decir sobre este particular es que a la ausencia de una prueba del
nexo de causalidad entre los actos atribuidos a ALPINA y la finalizacién de la
tendencia de crecimiento en la participaciébn de DANONINO, se suma el hecho de
que la afirmacién del perito sobre ese punto carece de soporte alguno y, ademds, no
resulta verosimil. Es que no existe ningln elemento de prueba que permita explicar
por qué si el aclo desleal que se atribuye a ALPINA no impidi6 que DANONINO a\‘
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entrara al mercado y obtuviera un porcentaje de participacion creciente durante dos
afios, los efectos de ese comportamiento, acaecido antes de 2007, solo se habrian
materializado con posterioridad al afio 2009 y después de que se hubiera iniciado
una campaiia de reconocimientc de DANONINO.

Lo segundo por precisar esta relacionado con la prueba de una explicacién razonable
al fenémeno referido por el perito —consistente en la interrupcion de la tendencia
creciente de participacion de DANONINO- que en nada se relaciona con los actos
desleales ejecutados por ALPINA. Al respecto, nétese que, como lo afirmaron los
peritos Luis Femando Rodriguez Naranjo y Fabio Arturo Fajardo Garcia (fl. 185,
cdno. 29), ambos basados en informacién publica de mercado obtenida de NIELSEN,
y segin se comobora con el estudio elaborado por MARKET TEAM
INVESTIGACIONES (fl. 1399, cdno. 8), ALPINITO ha competido con los productos
PETITO de COLANTA y LEN de PARMALAT vy los resultados de estas compafiias
han sido equiparables a los que se presentaron con DANONINO en relacién con la
obtencién de un pequefio porcentaje de mercado -no superior al 3%— y a la
recuperacién de la participacion perdida por ALPINA después de un periodo
aproximado de dos aios.

En relacién con ese comportamiento del mercado es relevante destacar que el perito
Luis Femando Rodriguez Naranjo explicé que ALPINA conserva su posicién de
liderazgo respectc del producto ALPINITO porque se trata de una empresa que para
el momento de los hechos tenia mas de 60 afios en el mercado, contaba con un gran
prestigio, altos estandares de calidad y, ademas, con canales de comercializacion ya
consolidados. En consecuencia, ademas de |a falta de prueba del nexo causal entre
el comportamiento desleal de ALPINA y los resultados de DANONINO, debe
llamarse 1a atencidn acerca de que se acredité que estos resultados respondieron,
simplemente, a la capacidad y reconocimiento de ALPINA y de su producto
ALPINITO.

Restaria por analizar el dafio que la parte demandante alegé respecto del producto
ACTIVIA, sin embargo, dado que sobre este preciso aspecto se concluyé que no
habia comportamiento desleal alguno, resultaria inoperante emitir pronunciamiento
alguno.

2.9, Las demés pretensiones de condena:

Con fundamento en lo que se ha expuesto, se acogeran las pretensiones
consecuenciales contenidas en los numerales 3 a 8, 19 a 256 y 27, aunque es
necesario hacer las siguientes aclaraciones:

En relacién con la pretension nimerc 3 de la demanda es preciso aclarar que, de
acuerdo a lo expuesto, la orden que se impartira no implica una prohibicién a ALPINA
sobre la produccién y comercializacion de un yogurt funcional adicionado con
bacterias que promueven la generacién de defensas denominado YOX, en su envase
y presentacién habitual, puesto que lo que se consider6 desleal y cuya remocion se
busca es el uso desleal de la iniciativa (expresion) DEFENSIS, luego la orden se
refiere a aquellos productos que se encuentren en el mercado y en los que se use la
citada expresion.

Con respecto a las pretensiones 19 y 22 se aciara que no se prohibira a ALPINA el
uso de la expresién ALPINITO, pues sobre la misma ninguna deslealtad se declard.

En cuanto a la pretension 20, es necesario aclarar que tampoco se prohibira a
ALPINA 1a produccién y comercializacidon de un néctar de frutas denominado
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FRUTTO. Lo que se le ordenara es que retire del mercado y destruya esos productos
siempre que en sus empaques y elementos de presentacion y de mercadeo se utilice
la iniciativa VITALIS, cuya reproduccion determiné la declaracién de la configuracion
detl acto de imitacion sistematica.

Si bien en las pretensiones 4, 5, 21, 22, 23 y 24 se pidi6é que se prohibiera a ALPINA
usar ciertas expresiones en las clases 5, 29, 30 y 32 de la Novena Clasificacion
internacional de Niza, lo cierto es que las iniciativas de DANONE cuya imitacion se
dectaré no se refieren a productos contenidos en la clase 30 y, por esa razén, no se
accedera a esa precisa pretension respecto de esios productos pero si de las demas
clases.

También se acogerd la pretension No. 27, consistente en ordenar a ALPINA que
renuncie a los registros marcarios y solicitudes de registro alli referidos porque,
ademas que en jos términos del articulo 20 de la Ley 256 de 1996 este Despacho
tiene la facultad de ordenar la adopcién de medidas encaminadas a la cesacion de!
comportamiento desleal y a la remocion de sus efectos, esa orden no implica usurpar
funciones propias de la jurisdiccién contencioso administrativa en relacion con la
revision de la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se
concedieron los derechos de propiedad industrial en cuestion. De otro lado, de
acuerdo con lo antes mencionado, no se ordenarad la renuncia a los registros
marcarios comprendidos en ja Clase 30 de la Novena Clasificacién internacional de
Niza

En relacién con las érdenes tendientes a retirar productos del mercado se estima

razonable oforgar un plazo de dos meses a ALPINA para que proceda de
conformidad.

De otra parte, se desestimaran las pretensiones contenidas en los numerales 2y 9 a
18, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

Finalmente, no sera acogida la pretension No. 26, en tanto que ademas de imprecisa
—pues no se indicé cudles medidas pretendia adoptar la parte demandante-—, la regla
de congruencia impide a una autoridad jurisdiccional imponer una condena no
formulada y, como se expiicd, algunas de las pretensiones acogidas tienen como
propoésito remover los efectos del acto desleal ejecutado por ALPINA.

3. Agencias en derecho: .

En cumplimiento de lo previsto en los articulos 392 y 393, numeral 2° (modificado por
el articulo 19 de la Ley 1395 de 2010) del Cédigo de Procedimiento Civil, este
Despacho fijara las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia del
proceso a cargo de la parte demandada, para lo cual se tendran en cuenta los
lineamientos previstos en el articulo 393, numeral 3° del Cédigo de Procedimiento
Civil, asi como las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura
mediante Acuerdo 1887 del 26 de junio del 2003, modificado por el Acuerdo 2222 del
10 de diciembre del 2003.

DECISION:

En mérito de lo expuesto, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la
Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades
jurisdiccionales conferidas por et articulo 24 del Coédigo General del Proceso,
administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley,
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RESUELVE:

PRIMERO: Declarar que ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. incurri6 en el
acto desleal de imitacion sistematica en los términos del inciso final del articulo 14 de
la Ley 256 de 1996, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ordenar a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. el retiro de los
circuitos comerciales, y la posterior destruccién, de todas las existencias del producto
YOX CON DEFENSIS, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material
impreso o de publicidad, u otros materiales que promocionen tal producto en el
mercado colombiano, o sirvan para identificarlo. Lo anterior debera ser acatado
dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a
este proceso.

TERCERO: Prohibir a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. el uso de
cualquier titulo de las expresiones DEFESIS y DEFENS, o cualquier ofra expresion
confundiblemente similar, para identificar yfo promocionar bebidas no alcohdlicas, o
cualquier otro producto que se encuentre incluido en las clases 5, 29 y 32 de la
Novena Clasificacion intemacional de Niza, incluyendo pero sin limitarse al uso de tal
expresion en envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, u
otros materiales de promocion. Lo anterior deberd ser acatado dentro de los dos
meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso.

CUARTO: Prohibir a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. a partir de la
ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso, el uso a cualquier titulo de
las expresiones INMUNITAS, INMUNITASS, INMUNIS, o cualquier otra expresion
confundiblemente similar, para identificar y/o promocionar bebidas no aicohélicas, o
cualquier otro producto que se encuentre incluido en las clases 5, 28 y 32 de la
Novena Clasificacion Internacional de Niza, incluyendo pero sin limitarse al uso de tal
expresion en envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, u
otros materiales de promocion.

QUINTO: Ordenar a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. a partir de la
ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso, abstenerse de emitir el
comercial denominado YOX BEBIDA LACTEA DEFENS, en cuaiquier medio de
comunicacién que sea emitido en Colombia, incluyendo pero sin limitarse a canales
de televisién colombiana, canales de television por cable, emisoras de radio e
internet.

SEXTO: Ordenar a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., a partir de la
ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso, suprimir de su publicidad
escrita y televisiva el concepto y representacién del efecto “halo” a que se hizo
referencia en la parte motiva de esta providencia.

SEPTIMO: Ordenar a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., a partic de la
ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso, suprimir de su publicidad
escrita y televisiva el concepto y representacién de la “barrera intestinal” a que se
hizo referencia en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVO: Ordenar a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. abstenerse de
utilizar el concepto y representacion de cuatro bloques apilados para representar
cuatro ingredientes de su producto ALPINITO CUATROINGENIO, y suprimir de su
etiqueta, publicidad en medios audiovisuales, escritos y de venta P.O.P. el concepto
y representaciéon del dibujo de cuatro bloques apilados para representar cuatro
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ingredientes. Lo anterior debera ser acatado dentro de los dos meses siguientes a la
ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso.

NOVENO: Ordenar a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. el retiro de los
circuitos comerciales, y la posterior destruccién, de todas las existencias del producto
FRUTTO CON VITALIS, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material
impreso o de publicidad, u otros materiales que promocionen tal producto en el
mercado colombiano, o que sirvan para identificarto. Lo anterior debera ser acatado
dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a
este proceso.

DECIMO: Ordenar a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. abstenerse de
utilizar la expresion VITALIS o cualquier otra expresién confundiblemente similar,
para identificar y/o promocionar bebidas no alcohdlicas, o cualquier otro producto que
se encuentre incluido en las clases 5, 29 y 32 de la Novena Clasificacion
Internacional de Niza, incluyendo pero sin limitarse al uso de tal expresién en
envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, u otros materiales
de promocién. Lo anterior debera ser acatado dentro de los dos meses siguientes a
la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso.

DECIMO PRIMERO: Ordenar a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., a partir
de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso, abstenerse de utilizar
la expresion ALPINITO 4X4 y ALPINITO 5X5, 4X4, 5X5, o cualquier otra expresion
confundiblemente similar, para identificar y/o promocionar posires lacteos, o
cualquier otro producto que se encuentre incluido en las clases 5, 20 y 32 de la
Novena Clasificacién internacional de Niza, inciuyendo pero sin limitarse al uso de tal
expresion en envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, u
otros materiales de promocion.

DECIMO SEGUNDO: Ordenar a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., a
partir de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso, abstenerse de
utilizar la expresion LICUAMIX, o cualquier otra expresién confundiblemente similar,
para identificar y/o promocionar bebidas no alcohélicas, o cualquier otro producto que
se encuentre incluido en las clases 5 29 y 32 de la Novena Clasificacion
Internacional de Niza, incluyendo pero sin limitarse al uso de tal expresién en
envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, u otros materiales
de promocion.

DECIMO TERCERO: Ordenar a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SA., a
partir de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso, abstenerse de
utilizar la expresion Mi PRIMER ALPINITO, o cualquier otra expresion
confundiblemente similar, para identificar y/o promocionar bebidas no alcohdlicas y/o
postres lacteos, o cualquier otro producto que se encuentre incluido en las clases 5,
29 y 32 de la Novena Clasificacion Internacional de Niza, incluyendo pero sin
limitarse al uso de tal expresion en envases, embatajes, etiquetas, material impreso o
de publicidad, u otros materiales de promocion.

DECIMO CUARTO: Ordenar a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., a partir
de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso, abstenerse de utilizar
las expresiones ACTIVO, BIO-ACTIVO, ALPINA ACTIV, BIO ALPINA, ALPINACTIV,
o cualquier otra confundiblemente similar en los empaques, envases, publicidad en
medios escritos, audiovisuales y de venta P.O.P. de productos lacteos que tengan
por funcién regular el transito intestinal.
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DECIMO QUINTO: Ordenar a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., a partir
de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso, renunciar a los
siguientes registros marcarios; y en el evento en que sean concedidas, a renunciar a
las siguientes solicitudes de marca:

- Registro No. 352758, para la marca ALPINA YOX CON DEFENSIS +
GRAFICA, en la clase 29 internacional.

- Registro No. 352759, para la marca ALPINA YOX CON DEFENSIS +
GRAFICA, en la clase 29 internacional.

- Registro No. 352760, para la marca ALPINA YOX CON DEFENSIS +
GRAFICA, en la clase 29 internacional.

- Registro No. 190723, para la marca ALPININO, en clase 32 internacional.

- Registro No. 315638, para la marca BIO-ACTIVO, en clase 29 Internacional.
- Registro No. 365573 para la marca DEFENS en clase 29 Internacional.

- Registro No. 298569 para la marca DEFENSIS en clase 29 internacional.

- Registro No. 298567 para la marca INMUNIS en clase 29 internacional.

- Registro No. 298568 para la marca INMUNITAS en clase 29 Internacional.

- Registro No. 355555 para la marca LICUAMIX en clase 29 Internacional.

- Registro No. 339959 para la marca 4x4 en clase 5 Internacional.

- Registro No. 339958 para la marca 5x5 en clase 5 Internacional

- Registro No. 335555 para la marca ALPINA ACTIV' en clase 29 Internacional.

- Registro No. 299876 para la marca ALPINA ACTIVO en clase 29
Internacional.

- Registro No. 322728 para la marca ALPINA VITALIS + GRAFICA en clase 32
Internacional.

- Registro No. 256514 para la marca ALPIACTV en clase 5 internacional.
- Registro No. 256548 para la marca ALPIACTIV en clase 29 Internacional

- Solicitud No. 07023438, para 'a marca ALPINITO 4X4, en clase 29
Internacional, en el evento de otorgarse.

- Solicitud No. 09007870, para la marca ALPININO en clase 29 Intemnacional, en
el evento de otorgarse.

- Solicitud No. 07023413 para la marca Ml PRIMER ALPINITO en clase 29
Internacional, en el evento de otorgarse.
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- Solicitud No. 92295263, para la marca BIO en clase 29 Internacional, en el
evento de otorgarse.

- Solicitud No. 07136769 para la marca FRUTTO CON VITALIS + GRAFICA en
clase 32 Internacional, en el evento de otorgarse.

- Solicitud No. 09007876 para la marca ALPIACTIV en clase 32 Internacional,
en el evento de otorgarse.

- Solicitud No.09007874 para la marca ALPTIACTIV en clase 29 Internacional,
en el evento de otorgarse.

DECIMO SEXTO: Desestimar las demas pretensiones formuladas por la parte
demandante.

DECIMO SEPTIMO: Por Secretaria enviese copia de la presente decisién con
destino a los expedientes que se tramitan ante la Seccion Primera del Consejo de
Estado dentro de los radicados No. 11001-03-24-000-2007-00321-00, 11001-03-24-
000-2007-00323-00,  11001-03-24-000-2007-00324-00,  11001-03-24-000-2007-
00325-00, 11001-03-24-000-2007-00388-00,  11001-03-24-000-2007-00328-00,
11001-03-24-000-2007-00327-00, 11001-03-24-000-2007-003247-00, 11001-03-24-
000-2008-00291-00,  11001-03-24-000-2008-00361-00,  11001-03-24-000-2008-
00360-00,11001-03-24-000-2008-00362-00 y 11001-03-24-000-2009-00189-00 para
lo de su competencia.

DECIMO OCTAVO: Condenar en costas a a parte demandada. Para el efecto, se
fijla por concepto de agencias en derecho la suma equivalente al 10% de las
pretensiones negadas, esto es, $200°000.000.

Setretaria proceda a liquidar las costas.

NOTIFIQUESE

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales
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