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JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D. C., SIETE
(07) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)

Se encuentra el expediente al Despacho para decidir lo pertinente
en cuanto a la solicitud de medidas cautelares formulada por la sociedad
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) en contra de
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. con ocasién de la presunta infraccion
en la que incurrid esta ultima respecto de la patente 36031 de propiedad
de la solicitante.

Como soporte de su pedimento, la solicitante sociedad sostiene, en
sintesis, que mediante la Resolucién No. 44717 del 10 de septiembre de
2019, la SIC otorgd una patente para la invencién titulada “METODO DE
OBTENCION DE SUBINDICE DE PORTADORA PARA INDICACION DE
COMBINACION DE COMPONENTES APLICADA A LA SENAL DE
REFERENCIA CSI-RS” a favor de ERICSSON, hasta el 2037.

De igual forma, refiere que los miembros de la SSO deben procurar
esfuerzos razonables por divulgar la existencia de SEPs a la SSO de
manera oportuna, y asi mismo pueden comprometerse voluntariamente
a estar dispuestos a otorgar licencias para esas SEPs en términos FRAND.
De este modo, ERICSSON ha cumplido con sus obligaciones ante su SSO
relacionadas con su portafolio de patentes esenciales para 5G.

En este orden de ideas, habra de tomarse en consideracion que una
de las formas de brindar proteccion a la propiedad industrial, la constituye
el decreto de medidas cautelares previas prevista en el articulo 246 de la
Decision 486 de la Comisidon de la Comunidad Andina, las cuales consisten
en:

"a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infraccion;
b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la
presunta infraccion, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas,
material impreso o de publicidad u otros materiales, asi como los
materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la
infraccion; c) la suspension de la importacion o de la exportacion de los
productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) la



constitucion por el presunto infractor de una garantia suficiente; y, e) el
cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando
fuese necesario para evitar la continuacion o repeticion de la presunta
infraccion.”

Por otro lado, el articulo 247 de la referida Decision 486 de la Comunidad
Andina de Naciones Unidas sefialé los presupuestos que deben reunirse
en cada caso particular, a efectos de decretar las medidas previas
solicitadas por los titulares de derechos de propiedad intelectual, en cada
caso particular, a saber:

"Una medida cautelar sélo se ordenara cuando quien la pida acredite su
legitimacion para actuar, la existencia del derecho infringido y presente
pruebas que permitan presumir razonablemente la comision de la
infraccion o su inminencia. La autoridad nacional competente podra
requerir que quien pida la medida otorgue caucion o garantia suficientes
antes de ordenarla. Quien pida una medida cautelar respecto de
productos determinados debera suministrar las informaciones necesarias
y una descripcion suficientemente detallada y precisa para que los
productos presuntamente infractores puedan ser identificados”

Bajo las anteriores premisas, procede el Despacho a determinar si a
partir del material probatorio allegado al expediente es dificil presumir la
infraccidn a la patente 36031, propiedad de TELEFONAKTIEBOLAGET LM
ERICSSON (PUBL).

En primer lugar, encuentra cumplido esta judicatura el requisito
correspondiente a la legitimacion para actuar, si en cuenta se tiene que
la parte solicitante aportd la Resolucion 44717 del 10 de septiembre de
2019 que acredita a TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL),
como titular de la creacién denominada “METODO DE OBTENCION DE
SUBINDICE DE PORTADORA PARA INDICACION DE COMBINACION DE
COMPONENTES APLICADA A LA SENAL DE REFERENCIA CSI-RS” patente,
gue segun los hechos expuestos en el escrito de la demanda es objeto de
infraccidon por parte de la convocada.

Ahora bien, frente a la existencia del derecho infringido, sea del caso
recordar que el H. Tribunal Superior de Bogota, ha puesto de presente
que el decreto cautelar para proteger los derechos de la propiedad
industrial no requiere de pruebas que den certeza plena de la infraccion o
de la inminencia de la vulneracién. Vana podria resultar la proteccién si
se impusiera un riguroso umbral probatorio; en dicho sentido, este
presupuesto se encuentra acreditado con el dictamen allegado, en
especial, la tabla de Correspondencia proporcionada, entre elemento de



la Reivindicacion No. 13 de la Patente 36031 y las Especificaciones
Técnicas del estandar 5G, que permiten concluir que, cualquier dispositivo
movil compatible con el estandar 5G implementa necesariamente las ET
mencionadas y, por lo tanto, infringe necesariamente la Reivindicacion
13 de la Patente 36031.

Al margen de Ilo anterior, las medidas cautelares no lucen
proporcionales, si en cuenta tiene que conforme refirio el Tribunal
Superior de Bogota en un caso presentado por la aqui demandante, este
tipo de patentes deben ser licenciadas, de este modo si Ericsson,
conforme a las regulaciones de la industria de las telecomunicaciones,
debe permitir el uso de su patente, claro esta, previa licencia, no resulta
acertado que para proteger la licencia se impida la importacion,
exportacion, comercializacién y uso de dispositivos o teléfonos celulares
que comercializa Lenovo, con tecnoldgica 5G.

Sumado a lo anterior el frustrar las importaciones que realiza quien se
demanda podria llegar a redundar en otros derechos de propiedad
industrial, la libertad para ejercer actividades econdmicas, la libre
competencia en el mercado y asi mismo, afectar los derechos de los
consumidores que gozan de amparo constitucional.

Colofdn de lo expuesto, no resulta acertado privar a COLOMBIANA DE
COMERCIO S.A. con el retiro de los circuitos comerciales de los
productos resultantes de la presunta infraccién, la suspension de la
importacién o de la exportacién de los productos, materiales o medios
referidos en el libelo genitor.

Por lo expuesto, el Despacho:

RESUELVE

NEGAR el decreto de las medidas cautelares solicitadas por
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL).
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