REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

JUZGADO OCTAVO (8) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA
Carrera 9 No. 11- 45 Piso 4. Edificio Virrey Torre Central — Teléfono: 2820061 — Bogota — Colombia
Direccion electrénica: ccto08bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogot4a, D.C., Nueve (9) de noviembre de Dos Mil Veintitrés (2.023)

Expediente No. 2017-00624-00

1. Obre en autos, las constancias de radicacion allegadas por la parte actora,
de los oficios dirigidos a las Notarias 17 y 24 del Circulo de Bogota (fls.724 a 727).

En consecuencia, ante el silencio ejercido por las Notarias 17 y 24 del Circulo
de Bogot4, se dispone oficiar, para que, en el término de 10 dias, procedan a informar
a este Despacho y para el asunto de la referencia, el tramite impartido a las misivas
No. 1409 y 1410 de fecha 6 de octubre, respectivamente, radicados el pasado 12 de
octubre. Oficiese anexando copia de los citados oficios, asi como de la constancia de
radicacion.

2. Realizada por la secretaria del Juzgado la insercion en el Registro Nacional
de Personas Emplazadas, de la demandada ALBA NILSA DIAZ SERRANQO, sin que
compareciera al proceso, el Despacho en virtud de los consagrado en el numeral 7 del
articulo 48 del C. G. del P., DISPONE:

NOMBRAR como curadora Ad Litem a la abogada MARYILY VEGA SOTELO.

INFORMESELE su designacion mediante comunicacion telegrafica dirigida a la
siguiente direccién electrénica:

Juridico@vegasoteloconsultores.com

ADVIERTASELE que el nombramiento es de forzosa aceptacion, salvo las
previsiones del numeral 7° del articulo 48 del C. G. del P. En consecuencia, debera
concurrir inmediatamente a asumir el cargo, so pena de las sanciones disciplinarias a
gue hubiere lugar, para lo cual se compulsaran copias a la autoridad competente.

NOTIFIQUESE,

EDITH CONSTANZA LOZANO LINARES
JUEZ

JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA

Bogota D.C., 10/11/2023

Notificado por anotacion en ESTADO No.147 de
esta misma fecha.

La Secretaria,

SANDRA MARLEN RINCON CARO

Firmado Por:
Edith Constanza Lozano Linares

H.Q.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

JUZGADO OCTAVO (8) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA
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Expediente No. 2018-00533-00

De cara al informe secretarial que antecede y el Registro Civil de Matrimonio
obrante a folio 301, se dispone aclarar que el nombre correcto de la conyuge supérstite
del causante Alvaro Garzon, es RITA ELVIA CASALLAS PEREIRA, vinculada
mediante auto adiado 21 de febrero de 2023, cuyo emplazamiento se dispuso en auto
de fecha 17 de octubre y no como alli se indico.

Secretaria, procédase al emplazamiento de la referida demandada.

NOTIFIQUESE,

EDITH CONSTANZA LOZANO LINARES
JUEZ

JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA

Bogota D.C., 10/11/2023

Notificado por anotacion en ESTADO No. 147 de
esta misma fecha.

La Secretaria,

SANDRA MARLEN RINCON CARO

Firmado Por:
Edith Constanza Lozano Linares
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 008
Bogot4, D.C. - Bogota D.C.,

Este documento fue generado con firma electrénica y cuenta con plena validez juridica,
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REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

JUZGADO OCTAVO (8) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA
Carrera 9 No. 11- 45 Piso 4. Edificio Virrey Torre Central — Teléfono: 2820061 — Bogota — Colombia
Direccion electrénica: ccto08bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogot4a, D.C., Nueve (9) de noviembre de Dos Mil Veintitrés (2.023)

Expediente No. 2019-00518-00

1. Niéguese por improcedente la solicitud de adicion del proveido adiado 26 de
octubre del corriente, elevada folios 99 a 101 por la apoderada judicial de la llamada
en garantia Seguros Generales Suramericana S.A., en razén a que no se emitié por
parte del Despacho, punto alguno que deba resolverse.

Pues, véase que si bien, fue declarada la excepcion de falta de jurisdiccion y
competencia respecto de la Universidad de Antioquia, también lo es, que el expediente
respecto de la misma se dispuso remitirse a los Juzgados Administrativos de Bogota,
Unicamente para estudio de las pretensiones 2° declarativa y 3° y 4° de las
pretensiones condenatorias de la demanda en reconvencion, por lo que en tal sentido,
las actuaciones respecto del llamamiento en garantia realizado por la Universidad de
Antioquia a Seguros Generales Suramericana S.A., se mantiene incolume y sera el
Juzgado que avoque su conocimiento quien decida lo que en derecho corresponda al
mismo, de manera que, lo accesorio corre la suerte de lo principal.

2. Ahora, respecto a la solicitud de adicién elevada por la Universidad de
Antioquia, (fl. 102), por ser procedente la misma, el Despacho dando aplicaciéon a lo
normado en el articulo 287 del Cddigo General del Proceso, dispone adicionar el
numeral segundo del proveido de fecha 26 de septiembre del corriente, en el sentido
de indicar que los efectos descritos en el mencionado numeral, cobijan también los
pretensiones declarativas sefialadas en los numerales 7° y 8° de la demanda en
reconvencioén, en todo lo demas dicha providencia se mantiene incolume.

Respecto a la llamada en garantia Seguros Generales Suramericana S.A.,
estese a lo resuelto en el numeral que antecede.

NOTIFIQUESE,

EDITH CONSTANZA LOZANO LINARES
JUEZ

JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA

Bogota D.C., 10/11/2023

Notificado por anotacibn en ESTADO No. 147 de
esta misma fecha.

La Secretaria,

SANDRA MARLEN RINCON CARO

Firmado Por:
Edith Constanza Lozano Linares

Juez

H.Q.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO
Bogota D.C., Nueve (09) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Ref: VERBAL de EL PAIS S.A. EN REORGANIZACION contra CARACOL
PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. (CARACOL S.A.) 2022-00204.

|.- ANTECEDENTES:
A. Las pretensiones:

El PAIS S.A. EN REORGANIZACION a través de apoderado judicial
presenté demanda declarativa en contra de CARACOL PRIMERA CADENA
RADIAL COLOMBIANA S.A. (CARACOL S.A.) para que previos los tramites del
proceso verbal de mayor cuantia, se hagan las siguientes declaraciones y
condenas:

PRIMERA: - Frente a la marca mixta identificada con Certificado de
Registro No. 358499 para distinquir productos de la Clase 9° de la
Clasificacion Internacional de Niza.

Exoedients | Cefiicads 1 racion | Reneduccion T Wi Eiader T ST
No, No,
07134525 358499 EL PAIS ; 25] Registrada | EL PAIS 9
El Pais 2028 S.A
DECLARATIVA:

1. Que se DECLARE que la sociedad CARACOL S.A infringio el literal d) del
articulo 155 de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina, respecto de la
marca mixta “EL PAIS”, identificada con Certificado de Registro No. 358499 para
distinguir productos de la Clase 9, de titularidad de la sociedad EL PAIS S.A.

DE CONDENA:

1.2. Que como consecuencia de la declaracién en la pretension PRIMERA,
se ORDENE a la sociedad demandada CARACOL S.A. que en forma definitiva
cese la infraccion de derechos de propiedad industrial a que se hace relacion a los
hechos y pruebas de la Demanda.

1.3. Que, como consecuencia de la declaracion en la pretension PRIMERA,
se ORDENE a la sociedad demandada CARACOL S.A. que en forma definitiva
suspenda inmediatamente y se abstenga de usar en el mercado la marca mixta “EL
PAIS” o cualquier otra expresion igual o semejante para distinguir productos



comprendidos en la Clase (9) de la Clasificacién Internacional de Niza, dentro del
territorio colombiano.

1.4. Que como consecuencia de la declaracidon en la pretension PRIMERA,
se ORDENE a la sociedad demandada CARACOL S.A. que destruya y elimine,
todo aviso, publicacion, pieza o material publicitario dispuestos en medios fisicos o
digitales (paginas web, redes sociales, publicaciones impresas, videos en
YouTube, piezas publicitarias) en donde se incorpore la marca mixta “EL PAIS”
para distinguir productos comprendidos en la Clase (9) de la Clasificacion
Internacional de Niza, dentro del territorio colombiano.

1.5. Que se adopten las medidas necesarias para evitar la continuacion o la
repeticion de la infraccion a los derechos de propiedad industrial de EL PAIS S.A,
por parte de la sociedad demandada CARACOL S.A.

1.6. Que como consecuencia de las declaraciones que anteceden, se
ORDENE a la sociedad demandada CARACOL S.A., realizar una publicacion en
cada una de las -cadenas radiales “CARACOL RADIO”, “LOS 407,
“TROPICANAFM”, “OXIGENO” (Ahora denominada los “40 URBAN”);
“RADIOACTIVA”, “W RADIO”; “BESAME”, en cada una de las plataformas y redes
sociales donde se cometio la infraccion, asi mismo la publicacion de un aviso en el
Diario “EL COLOMBIANQ?”, del alcance de la sentencia y aclare al publico en
general que, entre la Demandante EL PAIS S.A y la demandada CARACOL S.A, no
existe autorizacién de uso de las marcas nominativas, mixtas “EL PAIS” y figurativa
de EL PAIS S.A. y ningun vinculo institucional o relacion alguna de tipo juridico,
econdémico y comercial.

1.7. Que se condene a la sociedad demandada CARACOL S.A, a pagar a
favor de la demandante el monto de los perjuicios causados con ocasion de la
infraccién a los Derechos de Propiedad Industrial de la marca mixta “EL PAIS” con
Certificado de Registro No. 358499, Expediente No. 07134525, conforme a la
estimacion razonable que realice la sefiora Juez, en uso de las facultades
conferidas en el paragrafo del articulo 2 del Decreto 2264 del 2014, por el cual se
reglamenta la indemnizacion preestablecida por la infraccion a los derechos de
propiedad industrial por cada marca infringida, basado en el articulo 243 literal b)
de la Decision 486 de 2000, tomando como base el monto de los beneficios
obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infraccion.

SEGUNDA: Frente a la marca nominativa identificada con Certificado de
Registro No. 153963 para distinguir productos de la Clase 16° de la
Clasificacién Internacional de Niza.

Expediente | Certificado | Denomingcién | Reproduccién: | Vigencig Estado(s] | Iitular | Clase(s)
No. No.

93381163 153943 EI. PAIS Nominativa Uni:gd;gq Registrada DEALIS 16
S.A,




DECLARATIVA:

2. Que se DECLARE que la sociedad CARACOL S.A infringio el literal d) del
articulo 155 de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina, respecto de la
marca nominativa “EL PAIS”, identificada con Certificado de Registro No. 153963
para distinguir productos de la Clase 16, de titularidad de la sociedad EL PAIS S.A.

DE CONDENA:

2.2. Que, como consecuencia de la declaracion en la pretension SEGUNDA,
se ORDENE a la sociedad demandada CARACOL S.A. que en forma definitiva
cese la infraccién de derechos de propiedad industrial a que se hace relacion a los
hechos y pruebas de la Demanda.

2.3. Que, como consecuencia de la declaracion en la pretension SEGUNDA,
se ORDENE a la sociedad demandada CARACOL S.A. que en forma definitiva
suspenda inmediatamente y se abstenga de usar en el mercado la marca
nominativa “EL PAIS” o cualquier otra expresién igual o semejante para distinguir
productos comprendidos en la Clase (16) de la Clasificacion Internacional de Niza,
dentro del territorio colombiano.

2.4. Que como consecuencia de la declaracion en la pretension SEGUNDA,
se ORDENE a la sociedad demandada CARACOL S.A. que destruya y elimine,
todo aviso, publicacion, pieza o material publicitario dispuestos en medios fisicos o
digitales (paginas web, redes sociales, publicaciones impresas, videos en
YouTube, piezas publicitarias) en donde se incorpore la marca nominativa “EL
PAIS” para distinguir productos comprendidos en la Clase (16) de la Clasificacion
Internacional de Niza, dentro del territorio colombiano.

2.5. Que se adopten las medidas necesarias para evitar la continuacién o la
repeticion de la infraccion a los derechos de propiedad industrial de EL PAIS S.A,
por parte de la sociedad demandada CARACOL S.A.

2.6. Que como consecuencia de las declaraciones que anteceden, se
ORDENE a la sociedad demandada CARACOL S.A, realizar una publicacién en
cada una de las cadenas radiales “CARACOL RADIO”, “LOS 407,
“TROPICANAFM”,  “OXIGENQO” (Ahora denominada los “40 URBAN”);
“RADIOACTIVA”, “W RADIO”; “BESAME”, en cada una de las plataformas y redes
sociales donde se cometiod la infraccion, asi mismo la publicacion de un aviso en el
Diario “EL COLOMBIANOQ”, del alcance de la sentencia y aclare al publico en
general que, entre la Demandante EL PAIS S.A y la demandada CARACOL S.A, no
existe autorizacion de uso de las marcas nominativas, mixtas “EL PAIS” y figurativa
de EL PAIS S.A. y ningin vinculo institucional o relacién alguna de tipo juridico,
econdémico y comercial.

2.7. Que se condene a la sociedad demandada CARACOL S.A, a pagar a
favor de la demandante el monto de los perjuicios causados con ocasion de la
infraccion a los Derechos de Propiedad Industrial de las marca nominativa “EL
PAIS” con Certificado de Registro No. 153963, Expediente No. 93381163 ,
conforme a la estimacion razonable que realice la sefiora Juez, en uso de las



facultades conferidas en el paragrafo del articulo 2 del Decreto 2264 del 2014, por
el cual se reglamenta la indemnizacién preestablecida por la infracciébn a los
derechos de propiedad industrial por cada marca infringida, basado en el articulo
243 literal b) de la Decisiébn 486 de 2000, tomando como base el monto de los
beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infraccion.

TERCERO: Frente a la infraccion de la marca nominativa identificada
con Certificado de Registro No. 160469 para distinguir servicios de la Clase
35 de la Clasificacion Internacional de Niza.

Expediente | Cedificado | Denominacién | Reproduccién: | Vigencia | Estado(s) Titular Clase(s)
No. No.
93424152 140449 Nominativa 30 de Registrada | EL PAIS 35
EL PAIS mayo de S.A.
2024.
DECLARATIVA:

3. Que se DECLARE que la sociedad CARACOL S.A infringi6 el literal d) del
articulo 155 de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina, respecto de la
marca nominativa “EL PAIS”, identificada con Certificado de Registro No. 160469
para distinguir servicios de la Clase 35, de titularidad de la sociedad EL PAIS S.A.

DE CONDENA:

3.1. Que, como consecuencia de la declaracion en la pretension TERCERA,
se ORDENE a la sociedad demandada CARACOL S.A. que en forma definitiva
cese la infraccién de derechos de propiedad industrial a que se hace relacion a los
hechos y pruebas de la Demanda.

3.2. Que como consecuencia de la declaracion que antecede en la
pretensibn TERCERA, se ORDENE a la demandada, la sociedad CARACOL S.A.
gue en forma definitiva suspenda inmediatamente y se abstenga de usar en el
mercado la marca nominativa “EL PAIS” o cualquier otra expresion igual o
semejante para distinguir servicios comprendidos en la Clase (35) de la
Clasificacion Internacional de Niza, dentro del territorio colombiano.

3.3. Que como consecuencia de la declaracion que antecede en la
pretension TERCERA, se ORDENE a la sociedad demandada CARACOL S.A. que
destruya y elimine, todo aviso, pieza o material publicitario dispuestos en medios
fisicos o digitales (paginas web, redes sociales, publicaciones impresas, videos en
YouTube y piezas publicitarias) en donde se incorpore la marca nominativa “EL
PAIS” para distinguir servicios comprendidos en la Clase (35) de la Clasificacion
Internacional de Niza, dentro del territorio colombiano.




3.4. Que se adopten las medidas necesarias para evitar la continuacion o la
repeticion de la infraccion a los derechos de propiedad industrial de EL PAIS S.A,
por parte de la sociedad demandada CARACOL S.A.

3.5. Que como consecuencia de las declaraciones que anteceden, se
ORDENE a la sociedad demandada CARACOL S.A, realizar una publicacién en
cada una de las cadenas radiales “CARACOL RADIO”, “LOS 407,
‘“TROPICANAFM”,  “OXIGENO” (Ahora denominada los “40 URBAN”);
“RADIOACTIVA”, “W RADIO”; “BESAME”, en cada una de las plataformas y redes
sociales donde se cometio la infraccion, asi mismo la publicacion de un aviso en el
Diario “EL COLOMBIANQ?”, del alcance de la sentencia y aclare al publico en
general que, entre la Demandante EL PAIS S.A 'y la demandada CARACOL S.A, no
existe autorizacion de uso de las marcas nominativas, mixtas “EL PAIS” y figurativa
de EL PAIS S.A. y ningun vinculo institucional o relacion alguna de tipo juridico,
econémico y comercial.

3.6.Que se condene a la sociedad demandada CARACOL S.A, a pagar a
favor de la demandante el monto de los perjuicios causados con ocasion de la
infraccion a los Derechos de Propiedad Industrial de las marca nominativa “El
PAIS” con Certificado de Registro No. 160469, Expediente No. 93424152,
conforme a la estimacién razonable que realice la sefiora Juez, en uso de las
facultades conferidas en el paragrafo del articulo 2 del Decreto 2264 del 2014, por
el cual se reglamenta la indemnizacion preestablecida por la infraccion a los
derechos de propiedad industrial por cada marca infringida, basado en el articulo
243 literal b) de la Decision 486 de 2000, tomando como base el monto de los
beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infraccion.

CUARTO: Frente a la infraccion de la marca mixta identificada con
Certificado de Registro No. 496990 para distinguir servicios de la Clase No.
41° de la Clasificacion Internacional de Niza.

Tt AN W I TSI TG I T WS Y.

Exped ~orii : nacion | E ecion: - . Esfadols) I ~osela)
No. No.
14052507 | 4946990 EL PAIS . 10 Registrada EL a1
I‘JII IS | octu :‘T
202 o
DECLARATIVA:

4. Que se DECLARE que la sociedad CARACOL S.A infringi6 el literal d) del
articulo 155 de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina, respecto de la
marca mixta “EL PAIS”, identificada con Certificado de Registro No. 496990 para
distinguir servicios de la Clase 41, de titularidad de la sociedad EL PAIS S.A.



DE CONDENA:

4.1. Que como consecuencia de la declaracion que antecede en la
pretensibon CUARTA, se ORDENE a la sociedad demandada CARACOL S.A. que
en forma definitiva cese la infraccion de derechos de propiedad industrial a que se
hace relacion a los hechos y pruebas de la Demanda.

4.2. Que como consecuencia de la declaracion que antecede en la
pretension CUARTA, se ORDENE a la sociedad demandada CARACOL S.A. que
en forma definitiva suspenda inmediatamente y se abstenga de usar en el mercado
la marca mixta “EL PAIS” o cualquier otra expresion igual o semejante para
distinguir productos comprendidos en la Clase (41) de la Clasificacion Internacional
de Niza, dentro del territorio colombiano.

4.3. Que como consecuencia de la declaracion que antecede en la
pretension CUARTA, se ORDENE a la sociedad demandada CARACOL S.A. que
destruya y elimine todo aviso, pieza o material publicitario dispuestos en medios
fisicos o digitales (paginas web, redes sociales, publicaciones impresas, videos en
YouTube y piezas publicitarias) en donde se incorpore la marca mixta “EL PAIS”
para distinguir servicios comprendidos en la Clase (41) de la Clasificacion
Internacional de Niza, dentro del territorio colombiano.

4.4. Que se adopten las medidas necesarias para evitar la continuacion o la
repeticion de la infraccion a los derechos de propiedad industrial de EL PAIS S.A,
por parte de la sociedad demandada CARACOL S.A.

4.5. Que como consecuencia de las declaraciones que anteceden, se
ORDENE a la sociedad demandada CARACOL S.A, realizar una publicaciéon en
cada una de Ilas cadenas radiales “CARACOL RADIO”, “LOS 407,
“TROPICANAFM”, “OXIGENQO” (Ahora denominada los “40 URBAN”);
“RADIOACTIVA”, “W RADIO”; “BESAME”, en cada una de las plataformas y redes
sociales donde se cometio la infraccion, asi mismo la publicacién de un aviso en el
Diario “EL COLOMBIANOQ”, del alcance de la sentencia y aclare al publico en
general que, entre la Demandante EL PAIS S.A y la demandada CARACOL S.A, no
existe autorizacion de uso de las marcas nominativas, mixtas “EL PAIS” y figurativa
de EL PAIS S.A. y ningun vinculo institucional o relacion alguna de tipo juridico,
econdémico y comercial.

4.6. Que se condene a la sociedad demandada CARACOL S.A, a pagar a
favor de la demandante el monto de los perjuicios causados con ocasion de la
infraccién a los Derechos de Propiedad Industrial de las marca mixta “EL PAIS” con
Certificado de Registro No. 496990 Expediente No. 14052507, conforme a la
estimacion razonable que realice la sefiora Juez, en uso de las facultades
conferidas en el paragrafo del articulo 2 del Decreto 2264 del 2014, por el cual se
reglamenta la indemnizacion preestablecida por la infraccion a los derechos de
propiedad industrial por cada marca infringida, basado en el articulo 243 literal b)
de la Decision 486 de 2000, tomando como base el monto de los beneficios
obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infraccién.



QUINTO: Frente a la infraccion de la Marca Figurativa identificada con
Certificado de Registro No. 507430 para distinguir servicios de la Clase 41° de
la Clasificacién Internacional de Niza.

Expediente | Cerificado | Denominacién | Reproduccién: Vigencia Estado(s) Titular | Clase(s)
No. No.
14052476 | 507430 No Aplica 30 Registrada EL 41
marzo PAIS
S.A.
_I 2025,
DECLARATIVA:

5. Que se DECLARE que la sociedad CARACOL S.A infringio el literal d) del
articulo 155 de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina, respecto de la
marca figurativa, identificada con Certificado de Registro No. 507430 de titularidad
de la sociedad EL PAIS S.A. para distinguir servicios de la Clase 41 de titularidad
de la sociedad EL PAIS S.A.

DE CONDENA:

5.1. Que como consecuencia de la declaracion que antecede en la
pretension QUINTA, se ORDENE a la sociedad demandada CARACOL S.A. que
en forma definitiva cese la infraccién de derechos de propiedad industrial a que se
hace relacién a los hechos y pruebas de la Demanda.

5.2. Que como consecuencia de la declaracibn que antecede en la
pretensiéon QUINTA se ORDENE a la sociedad demandada CARACOL S.A. que en
forma definitiva suspenda inmediatamente y se abstenga de usar en el mercado la
marca figurativa identificada con Certificado de Registro No. 507430 o cualquier
otra expresion igual o semejante para distinguir servicios comprendidos en la Clase
(41) de la Clasificacion Internacional de Niza, dentro del territorio colombiano.

5.3. Que como consecuencia de la declaracibn que antecede en la
pretensidon QUINTA, se ORDENE a la sociedad demandada CARACOL S.A. que
destruya y elimine, todo aviso, pieza o0 material publicitario dispuestos en medios
fisicos o digitales (paginas web, redes sociales, publicaciones impresas, videos en
YouTube y piezas publicitarias) en donde se incorpore la marca figurativa
identificada con Certificado de Registro No. 507430 para distinguir servicios
comprendidos en la Clase (41) de la Clasificacion Internacional de Niza, dentro del
territorio colombiano.

5.4. Que se adopten las medidas necesarias para evitar la continuacion o la
repeticion de la infraccion a los derechos de propiedad industrial de EL PAIS S.A,
por parte de la sociedad demandada CARACOL S.A.

5.5. Que como consecuencia de las declaraciones que anteceden, se
ORDENE a la sociedad demandada CARACOL S.A, realizar una publicacién en
cada una de las cadenas radiales “CARACOL RADIO”, “LOS 407,
‘“TROPICANAFM”,  “OXIGENO” (Ahora denominada los “40 URBAN”);



“RADIOACTIVA”, “W RADIO”; “BESAME”, en cada una de las plataformas y redes
sociales donde se cometio la infraccion, asi mismo la publicacion de un aviso en el
Diario “EL COLOMBIANQ?”, del alcance de la sentencia y aclare al publico en
general que, entre la Demandante EL PAIS S.Ay la demandada CARACOL S.A, no
existe autorizacion de uso de las marcas nominativas, mixtas “EL PAIS” y figurativa
de EL PAIS S.A. y ningun vinculo institucional o relacion alguna de tipo juridico,
econdémico y comercial.

5.6. Que se condene a la sociedad demandada CARACOL S.A, a pagar a
favor de la demandante el monto de los perjuicios causados con ocasion de la
infraccibn a los Derechos de Propiedad Industrial de las marca figurativa con
Certificado de Registro No. 507430, Expediente No. 14052476, conforme a la
estimacion razonable que realice la sefiora Juez, en uso de las facultades
conferidas en el paragrafo del articulo 2 del Decreto 2264 del 2014, por el cual se
reglamenta la indemnizacion preestablecida por la infraccion a los derechos de
propiedad industrial por cada marca infringida, basado en el articulo 243 literal b)
de la Decision 486 de 2000, tomando como base el monto de los beneficios
obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infraccion.

SEXTO: Frente a la infraccién de la Marca Mixta NOTORIA identificada con
Certificado de Registro No. 358500 para distinguir productos de la Clase 16° de la
Clasificacion Internacional de Niza.

T ——— ; oo | Temaduectn | Vioens o T ST
No. No.
07134530 | 358500 EL PAIS 1 Dt 25 Registrada | EL 16
El Pais julio.2028 PAIS
S.A.
DECLARATIVA:

6. Que se DECLARE que la sociedad CARACOL S.A infringio el literal E) del
articulo 155 de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina, respecto de la
marca_mixta NOTORIA “EL PAIS”, identificada con Certificado de Registro No.
358500 para distinguir productos de la Clase 16, de titularidad de la sociedad EL
PAIS S.A.

DE CONDENA:

6.1. Que como consecuencia de la declaracion que antecede en la
pretension SEXTA, se ORDENE a la sociedad demandada CARACOL S.A. que en
forma definitiva cese la infraccion de derechos de propiedad industrial de la
MARCA NOTORIA a que se hace relacion a los hechos y pruebas de la Demanda.

6.2. Que como consecuencia de la declaracion que antecede en la
pretension SEXTA, se ORDENE a la sociedad demandada CARACOL S.A que en
forma definitiva suspenda inmediatamente y se abstenga de usar en el mercado la
marca mixta Notoria “EL PAIS” o cualquier otra expresion igual o semejante para



distinguir productos comprendidos en la Clase (16) de la Clasificacion Internacional
de Niza, dentro del territorio colombiano.

6.3. Que como consecuencia de la declaracibn que antecede en la
pretension SEXTA, se ORDENE a la sociedad demandada CARACOL S.A que
destruya y elimine, todo aviso, publicacion, pieza o material publicitario dispuestos
en medios fisicos o digitales (paginas web, redes sociales, publicaciones impresas,
videos en YouTube y piezas publicitarias) en donde se incorpore la marca mixta
Notoria “EL PAIS” para distinguir productos comprendidos en la Clase (16) de la
Clasificacion Internacional de Niza, dentro del territorio colombiano.

6.4. Que se adopten las medidas necesarias para evitar la continuaciéon o la
repeticion de la infraccion a los derechos de propiedad industrial de EL PAIS S.A,
por parte de la sociedad demandada CARACOL S.A.

6.5. Que como consecuencia de las declaraciones que anteceden, se
ORDENE a la sociedad demandada CARACOL S.A, realizar una publicacién en
cada una de las cadenas radiales “CARACOL RADIO”, “LOS 407,
“TROPICANAFM”, “OXIGENO” (Ahora denominada los “40 URBAN”);
“RADIOACTIVA”, “W RADIO”; “BESAME”, en cada una de las plataformas y redes
sociales donde se cometio la infraccion, asi mismo la publicacién de un aviso en el
Diario “EL COLOMBIANQ?”, del alcance de la sentencia y aclare al publico en
general que, entre la Demandante EL PAIS S.A y la demandada CARACOL S.A, no
existe autorizacién de uso de las marcas NOTORIAS “EL PAIS” de EL PAIS S.A.y
ningun vinculo institucional o relacién alguna de tipo juridico, econdémico y
comercial.

6.6. Que se condene a la sociedad demandada CARACOL S.A, a pagar a
favor de la demandante el monto de los perjuicios causados con ocasion de la
infraccion a los Derechos de Propiedad Industrial de la marca mixta “EL PAIS” con
Certificado de Registro No. 358500, Expediente No. 07134530, conforme a la
estimacion razonable que realice la sefiora Juez, en uso de las facultades
conferidas en el paragrafo del articulo 2 del Decreto 2264 del 2014, por el cual se
reglamenta la indemnizacion preestablecida por la infraccion a los derechos de
propiedad industrial por cada marca infringida, basado en el articulo 243 literal b)
de la Decision 486 de 2000, tomando como base el monto de los beneficios
obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infraccion.

SEPTIMO: Frente a la infraccion de la Marca Nominativa NOTORIA
identificada con Certificado de Registro No. 153975 para distinguir servicios de la
Clase 38° de la Clasificaciéon Internacional de Niza
Expediente | Cedificade | Denominacién | Reproduccién: | Vigencia Estado(s) Titwlgr | Clgse(s)

No. No.

93381173 153975 El. PA'S Nominativa 31 Registrada EL 38
enero PAIS
2024, S.A.




DECLARATIVA:

7.1.Que se DECLARE que la sociedad CARACOL S.A infringi6 el literal E)
del articulo 155 de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina, respecto de
la marca nominativa NOTORIA “EL PAIS”, identificada con Certificado de Registro
No. 153975 para distinguir servicios de la Clase 38, de titularidad de la sociedad EL
PAIS S.A.

DE CONDENA:

7.2. Que como consecuencia de la declaracibn que antecede en la
pretension SEPTIMA, se ORDENE a la sociedad demandada CARACOL S.A. que
en forma definitiva cese la infraccion de derechos de propiedad industrial de la
MARCA NOTORIA a que se hace relacion a los hechos y pruebas de la Demanda.

7.3. Que como consecuencia de la declaracion que antecede en la
pretension se ORDENE a la sociedad demandada CARACOL S.A. que en forma
definitiva suspenda inmediatamente y se abstenga de usar en el mercado la marca
nominativa NOTORIA “EL PAIS” o cualquier otra expresion igual o semejante para
distinguir servicios comprendidos en la Clase (38) de la Clasificacion Internacional
de Niza, dentro del territorio colombiano.

7.4. Que como consecuencia de la declaracion que antecede en la
pretension SEPTIMA, se ORDENE a la sociedad demandada CARACOL S.A. que
destruya y elimine, todo aviso, pieza o material publicitario dispuestos en medios
fisicos o digitales (paginas web, redes sociales, publicaciones impresas, videos en
YouTube y piezas publicitarias) en donde se incorpore la marca nominativa
NOTORIA “EL PAIS” para distinguir servicios comprendidos en la Clase (38) de la
Clasificacion Internacional de Niza, dentro del territorio colombiano.

7.5. Que se adopten las medidas necesarias para evitar la continuacién o la
repeticion de la infraccion a los derechos de propiedad industrial de EL PAIS S.A,
por parte de la sociedad demandada CARACOL S.A.

7.6. Que como consecuencia de las declaraciones que anteceden, se
ORDENE a la sociedad demandada CARACOL S.A, realizar una publicacién en
cada una de las cadenas radiales “CARACOL RADIO”, “LOS 407,
“TROPICANAFM”,  “OXIGENQO” (Ahora denominada los “40 URBAN”);
“RADIOACTIVA”, “W RADIO”; “BESAME”, en cada una de las plataformas y redes
sociales donde se cometio la infraccion, asi mismo la publicaciéon de un aviso en el
Diario “EL COLOMBIANOQ”, del alcance de la sentencia y aclare al publico en
general que, entre la Demandante EL PAIS S.A y la demandada CARACOL S.A, no
existe autorizacién de uso de las marcas NOTORIAS “EL PAIS” de EL PAIS S.A.y
ningun vinculo institucional o relacion alguna de tipo juridico, econémico y
comercial.

7.7. Que se condene a la sociedad demandada CARACOL S.A, a pagar a
favor de la demandante el monto de los perjuicios causados con ocasion de la
infraccién a los Derechos de Propiedad Industrial de las marca nominativa notoria
“EL PAIS” con Certificado de Registro No. 153975, Expediente No. 93381173,



conforme a la estimacién razonable que realice la sefiora Juez, en uso de las
facultades conferidas en el paragrafo del articulo 2 del Decreto 2264 del 2014, por
el cual se reglamenta la indemnizacién preestablecida por la infraccion a los
derechos de propiedad industrial por cada marca infringida, basado en el articulo
243 literal b) de la Decisiébn 486 de 2000, tomando como base el monto de los
beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infraccion.

B. Los Hechos:
Como fundamento de las pretensiones, se adujo, en sintesis, lo siguiente:

1. En la base de datos de signos distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio se puede constatar, que la sociedad EL PAIS S.A, es titular de
la familia de marcas nominativas, mixtas “EL PAIS" y figurativas para distinguir
productos y servicios en las clases 91, 162, 353, 384 y 415 de la Clasificacion
Internacional de Niza.

Expediente Mo. Cerificado Denominacion Reproduccis Vigencia Estado{s) Titwlar Clase{

No. n: E1]

07134525 358499 EL PAIS |:| Pulﬁ 25 julio. Registrada  EL PA[S 9
2028 5.4

93381143 153943 EL PAIS Mominativa 31 de Registrada EL PA[S 14
anarg, 2024 sS4,

07134530 358500 EL PAIS lil I,i'l]."i- 25 julio.2028 Registrada EL PAfS 14
3.4

93424152 60467 EL Pals Maminativa 30 mayo. Registrada EL PAfS 3s
2024 5.4,

$3381173 153975 EL PAIS Mominativa 31 enero Registrada EL PA[S 38
2024, 5.4

AR4990 EL PalS El Pais 10 oclubre | Registrada  ELPASS 41
14052507 A Bk 2024 5.4

07134523 358034 EL PAIS |1| I)\ . 15 julio Registrada  EL PAIS 41
Ll Fais 2028. 5.4

NS A 30 marzo Registrada EL PAS 41
14052474 207430 20725, 5 A

2. Mediante Resolucibn No. 24467 en el Expediente No.
SD2017/0030374 del 11 de abril de 2018, la Superintendencia de Industria y
Comercio reconocié la notoriedad de la marca “EL PAIS” para identificar periédico,
producto de la Clase 16° y servicio de transmision de noticias, servicios de la Clase
38° de la Clasificacion Internacional de Niza.

3. La sociedad, el PAIS S.A, ha invertido desde el afio 2018 hasta el afio
2022, grandes sumas de dinero en publicidad con el fin de posicionar las marcas
“EL PAIS” en el mercado de servicios periodisticos, informaticos y de
telecomunicaciones.

4. El periddico “EL PAIS”, cuenta con gran reconocimiento y aceptacion
por parte de los usuarios y consumidores de servicios periodisticos vy
telecomunicaciones, lo cual se refleja en los numerosos puntos de venta en los
cuales se comercializa el periddico “EL PAIS”. En efecto, segun certificacion de la
revisora fiscal MARTHA CECILIA LARRAHONDO VIDALES, los puntos de venta
donde se comercializa el peridédico son DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE



(2,329), asi mismo, El periédico “EL PAIS”, cuenta con un importante nimero de
usuarios que visitan anualmente su pagina web: www.elpais.com.co.

5. Que la sociedad EL PAIS S.A propuso un plan de negocios de
recuperacion ante la Superintendencia de Sociedades, en el cual, se planted, entre
otros “Constituir nuevas iniciativas de negocio que estén apalancadas en las
MARCAS existentes y en las alianzas estratégicas con otros sectores”, el cual
representa la capacidad de otorgar garantias mobiliarias sobre el portafolio de
marcas registradas y asi poder negociar favorablemente con ellas su acuerdo de
reorganizacion en favor de su recuperacion. No obstante, al momento en que el
acreedor que reciba la garantia en cuestion verifique que las marcas “EL PAIS”
estan siendo utilizadas por un tercero infractor perderd absolutamente todo el valor
la garantia otorgada, lo cual deviene en total detrimento de los intereses de EL
PAIS S.A. y de la prenda general de acreedores.

6. EI 17 de febrero de 2020, la Superintendencia de Sociedades,
mediante Auto 2020-01-060448 admitido a la sociedad EL PAIS S.A., identificada
con NIT 890.301.752-1 al proceso de reorganizaciéon regulado por la Ley 1116 de
2006 y las normas que la complementan o adicionan. En la referida providencia se
designé como promotor de la compafia al sefior GUSTAVO ADOLFO
DELGADILLO NUNEZ, quien se desempefiaba como representante legal de la
compafiia al momento de la emision del Auto 2020-01-060448 de 17 de febrero de
2020. Sin embargo, el 9 de junio de 2021, la sociedad presentd solicitud para
cambio del promotor designado, en atencién a la desvinculacién laboral del sefior
GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO NUNEZ con la compaiiia. En consecuencia, se
design6 como promotora a la sefiora MARIA ELVIRA DOMINGUEZ LLOREDA,
quien actia como representante legal suplente de EL PAIS S.A.

7. La sociedad CARACOL S.A. es titular de los siguientes siete (7)
paginas web (nombres de dominio):

UBICACION

virecclon el aomicClillo principal. ~ddld O/ INO 3

Y dentro de su portafolio de cadenas radiales administra y controla las
emisoras “CARACOL RADIO”, “LOS 40”7, “TROPICANAFM”, “OXIGENO” (ahora
denominada los “40 URBAN”); “RADIOACTIVA”, “W RADIO” y “BESAME”, por
ende, también de sus redes sociales, canales de Youtube y cuentas en Twitter
ahora X.

8. La sociedad CARACOL S.A. ha infringido los derechos de propiedad
industrial de la sociedad EL PAIS S.A. al publicitar y reproducir sin autorizacion


http://www.elpais.com.co/

alguna por parte de mi representada las marcas “EL PAIS” en: i) publicaciones
impresas en el periddico “EL COLOMBIANQO?, ii) en la emisora Caracol Radio y W
Radio Colombia vy iii) en las paginas web de su titularidad: www.caracol.com.co,
www.los40.com.co, www.tropicanafm.com,www.oxigeno.fm, www.radioactiva.com,
www.wradio.com y www.besame.fm, IV) en las cuentas oficiales de las Redes
sociales de las emisoras radiales: “CARACOL RADIO”, “LOS 40’
“TROPICANAFM”,  “OXIGENO” (ahora denominada los “40 URBAN”);
“RADIOACTIVA”, “W RADIO”; “BESAME”. V) en los canales de Youtube y cuentas
en Twitter de las mismas emisoras radiales.

9. CARACOL S.A. ha infringido los derechos de propiedad industrial de mi
representada al publicitar, reproducir y promover sin autorizacion las marcas “EL
PAIS” en todos los debates presidenciales del afio 2022, los cuales han sido
publicados masivamente en las paginas web de su titularidad, redes sociales y
canales de Youtube, asi mismo, reproduce sin autorizacién las marcas “EL PAIS”
de mi representada en sus redes sociales de Instagram, Facebook, YouTube.

10. La infraccién de los derechos de propiedad industrial por parte de la
sociedad demandada CARACOL S.A, igualmente se evidencia en el uso sin
autorizacion de las marcas “EL PAIS” en su pagina web: www.los40.com; en las
redes sociales de Instagram y Facebook de la emisora radial “LOS 40” por parte de
la demandada CARACOL S.A, también se evidencia un uso no autorizado de las
marcas “EL PAIS”, en la publicacion de la mismas en la pagina web:
www.tropicanafm.com; en las redes sociales de Instagram y Facebook de la
emisora radial “TROPICANA FM”; en la pagina web: www.oxigeno.fm, En las redes
sociales de Instagram y Facebook de la emisora radial “OXIGENO” (Ahora
denominada los “40 URBAN”); en la pagina web: www.radioactiva.com; en las
redes sociales de la emisora radial “RADIOACTIVA” de CARACOL S.A; en su
pagina web: www.besame.fm; en la reproduccién de las mismas en las redes
sociales de la emisora radial “BESAME”; en los videos publicitarios de sus debates
presidenciales y; en los elementos publicitarios utilizados en la infraestructura fisica
de los lugares donde ha trasmitido los debates presidenciales.

11. Mediante correo electrénico enviado el once (11) de marzo de dos mil
veintidds (2022) por la sefiora ANGELA MARIA SILVA ANGEL (Jefe de Mercadeo
Regional de Occidente de CARACOL S.A.), solicito a la sociedad EL PAIS S.A la
publicacion de un aviso publicitario en la edicibn impresa del periodico, para
promocionar la cobertura de la jornada electoral del 12 de marzo de 2022,
denominada: “Elecciones 2022 EL GRAN RETQ?, al realizar un uso no autorizado
de las marcas “EL PAIS” de titularidad de mi representada, en respuesta a dicha
misiva enviada por la ejecutiva de la sociedad demandada CARACOL S.A, el sefior
PEDRO FELIPE MUNOZ, Gerente Comercial y de Mercadeo de EL PAIS S.A,
inform6 que se abstendrian de publicar en las plataformas impresas o digitales el
aviso enviado, en razon a que este incluia el logotipo del diario “EL "PAIS”, lo cual
constituia una infraccién a sus derechos de propiedad industrial.

12. La sefiora ANGELA MARIA SILVA ANGEL, Jefe de Mercadeo Regional
Occidente de la sociedad demandada, respondié a la comunicacion enviada por mi
representada, informando que, aunque le habian dado la autorizacion para retirar la
marca “EL PAIS” de Espafa de la publicacion, la agencia de disefio no se


http://www.tropicanafm.com/
http://www.oxigeno.fm/
http://www.besame.fm/

encontraba disponible para realizar las modificaciones correspondientes.
Adicionalmente, la funcionaria solicito nuevamente a mi representada que no
obstante lo anterior, le colaboraran con la publicacion del aviso publicitario.

13. El sefior PEDRO FELIPE MUNOZ MURGUEITO, Gerente Comercial y
de Mercadeo de mi representada, en respuesta de CARACOL S.A enviada el 11 de
marzo de 2022, informd que ante la imposibilidad de modificar el aviso y retirar el
logotipo “EL PAIS”, no procederian a publicar en ningiin medio fisico o digital el
aviso publicitario solicitado, a lo que la sefiora ANGELA MARIA SILVA ANGEL,
funcionaria de CARACOL S.A, respondié que comprendia la situacion y que por
esta ocasion no se realizaria la pauta publicitaria con la sociedad demandante.

14. Sin embargo, aduce que CARACOL S.A. continué con el uso infractor
al solicitar al diario “EL COLOMBIANO” la publicacion del aviso publicitario de la
campana “ELECCIONES 2022 EL GRAN RETQ?, tal cual como le fue enviado a la
sociedad demandante, es decir, con la inclusién de las marcas “EL PAIS” y la
publicacién del aviso publicitario relacionado con la cobertura de las “ELECCIONES
2022 EL GRAN RETO?”, que incluye el uso indebido y no autorizado de las marcas
“EL PAIS”, se realizd en version impresa del diario EL COLOMBIANO de Medellin,
los dias 12 y 13 de marzo de 2022.

15. Aduce que el 13 de marzo de 2022, durante la jornada de elecciones
de las consultas interpartidistas presidenciales en Colombia, la sociedad
CARACOL S.A. ejecutd actos de infraccion marcaria al transmitir indebidamente
emisiones radiales utilizando las marcas “EL PAIS” de titularidad la sociedad
demandante, asi mismo, utilizd y reprodujo sin autorizacién las marcas “EL PAIS”
en las piezas publicitarias del FESTIVAL DEL PENSAMIENTO
IBEROAMERICANO, realizado el 7 de junio de 2022 en la ciudad de Cartagena,
ademas reprodujo en el festival la marca mixta “EL PAIS” de la sociedad
demandante en distintos elementos publicitarios y de identificacion, tales como
escarapelas, avisos impresos etc.

16. Aseguré que mediante el uso indebido y sin autorizacién por parte de
la sociedad demandada de las marcas “EL PAIS” de titularidad del EL PAIS S.A, se
presenta un evidente riesgo de confusion en el publico consumidor, al utilizar la
sociedad demandada, la expresion “EL PAIS” la cual, reproduce de FORMA
IDENTICA a las marcas la sociedad demandante, para la identificacién o distincion
de los mismos productos y servicios

C. El tramite:

1. El 16 de septiembre de 2022, este despacho admitié la demanda.

2. Efectuadas las diligencias de notificaciéon, la demandada CARACOL
PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. (CARACOL S.A) se notificé
personalmente, quien contestd la demanda proponiendo las siguientes
excepciones: “ausencia de legitimacion pasiva, prescripcion, la marca el pais
de la demandante no es notoriamente conocido, la marca el pais de prisa para
el medio de prisa media es renombrada, ausencia de confusion vy
coexistencia pacifica y ausencia de dafio y nexo causal”.



3. Dentro del término oportuno, la parte actora descorrié el traslado de las
excepciones, oponiéndose a su prosperidad, por lo que en auto del 15 de
noviembre 2022 se fij6 fecha para evacuar la audiencia de que trata el art. 372, en
la cual se fijo el objeto del litigio, asi:

PROBLEMAS JURIDICOS:

“1. DETERMINAR si la accion se encuentra prescrita, para lo cual debera
analizarse dicha figura frente a las marcas notorias y las que no lo son, precisando
gue se estudiara también si las dos marcas con certificados No. 358500 y 153975
son notorias 0 no, para establecer que lapso debe aplicarse respecto de ellas.

2. En caso de encontrase que la accion no estd prescrita, el Juzgado
deberd DETERMINAR si se configura la falta de legitimacién en la causa por
pasiva, para lo cual, con miramiento en las excepciones, debera determinarse si
CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. (CARACOL S.A)) usé
las marcas que aduce la sociedad demandante.

3. De establecerse que no hay falta de legitimidad por pasiva, el
Despacho debera abordar los siguientes problemas juridicos:

3.1 DETERMINAR si la demandada, sin consentimiento de la sociedad
demandante usé en el comercio un signo idéntico o similar a las marcas descritas
en los numerales 4.1 a 4.6 de la demanda respecto de cualesquiera productos o
servicios, causando confusion o un riesgo de asociacion con el titular del registro,
para lo cual se debera establecer si hay lugar o no a presumir el riesgo de
confusién por usurarse un signo idéntico para productos o servicios idénticos, punto
en el cual, de cara a las excepciones se estudiara si hay ausencia de confusion
frente a estas marcas como lo alega el demandado.

3.3.2 DETERMINAR si la demandada, uso en el comercio un signo
idéntico o similar a las marcas que se aluden como notorias por la parte
demandante, respecto de cualesquiera productos o servicios, causando a la
sociedad actora un dafio econémico o comercial injusto por razén de una dilucién
de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de las marcas, o por razén
de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marcas o de su titular, para lo
cual de cara a la excepciones, se abordara lo relativo a si la marcas con
certificados Nos. 358500 y 153975 son notorias 0 no, ello de acuerdo al estudio
que se efectuara al tratar el primer problema juridico de prescripcion, también,
conforme a la excepciones se analizara si las alegaciones del demandado son
aptas para determinar que no hay dilucion de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario de la marca o un aprovechamiento injusto del prestigio de la
marca o de su titular.

3.3.3 Como punto comun sobre los problemas juridicos 3.1. y 3.2., segun
las excepciones debera DETERMINARSE si se configura alguna excepcion o
limitacion en la exclusividad en el uso de la marca conforme lo disponen los art.
157, 158 y/o 159 de la Decision 486, para lo cual deberd determinarse si se
encuentra probado que la marca “EL PAIS” de PRISA para el medio de PRISA



MEDIA es renombrada, si el uso cuestionado lo fue solo a titulo informativo y si hay
una coexistencia pacifica entre las marcas que alude el demandante y las que se
acusan como infractoras, precisando si estos supuestos se enmarcan 0 no dentro
de las situaciones establecidas en los citados articulos.

3.4. En caso de establecer que la demandada incurrid en la infraccion
enrostrada, con miramiento en las excepciones y a la objecion del juramento
estimatorio, como quiera que el demandante optd por acogerse al régimen de
indemnizacion prestablecida por infraccion a los derechos de propiedad marcaria,
conforme lo prevé el art. 2.2.2.21.1. del Decreto 1074 DE 2015 el cual recogio lo
establecido en el Decreto 2264 de 2014, deberd determinarse si se encuentra
probado el dafio alegado y el nexo causal respecto del uso de las marcas que
reprocha el actor.

3.5. Finalmente, en caso de probarse lo anterior, el Juzgado debera
establecer la cuantia de la indemnizacién, conforme al Decreto 2642 de 2022 y

demas normas que lo complemente o modifiquen.

4 En su oportunidad., se agotaron las etapas del articulo 373 del C.G. del
P., siendo viable emitir la sentencia de primera instancia, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. No se objeta respecto de la presencia de los presupuestos juridico-
procesales que requiere la codificacion adjetiva para la correcta conformacién del
litigio, si se concede que se cuenta con una suplica correctamente formulada; con
la capacidad de las partes para acudir a esta instancia, asi como con la
competencia de este juzgado para definir el asunto dejado a consideracion.
Ademas, de la actuacion surtida en el plenario no se vislumbra vicio con capacidad
de anular en todo o en parte lo adelantado, siendo viable emitir un pronunciamiento

de fondo.

2. Para abordar el estudio de las excepciones formuladas por la parte
demandada, y, como premisa inicial resulta necesario definir el concepto de
marca, para lo cual el articulo 134 de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, ofrece una definicion general de marca: “(...) cualquier signo que
sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”, es decir, que se podria
decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los
diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado, la cual cumple
diversas funciones en el mercado, a saber?:

o Diferencia los productos o servicios que se ofertan.
o Es indicadora de la procedencia empresarial.
o Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

Y Interpretacion prejudicial No. 101-1P-2013- de 23 de mayo de 2013.



o Concentra el goodwill del titular de la marca.
o Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las
funciones de la marca de la siguiente manera:

“Las marcas como medio de proteccién al consumidor cumplen varias funciones
(distintiva, de identificacion de origen de los bienes y servicios, de garantia de calidad,
funcién publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto,
la destacable es la funcion distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o
servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se
encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiria el
signo marcario”. (Proceso 04-1P-94. Interpretacion Prejudicial de 07 de agosto de
1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 189, de 18 de
septiembre de 1995. Caso: "EDEN FOR MAN").

2. En lo que respecta a la MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA
PRUEBA DE SU NOTORIEDAD, la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acapite especial.
En efecto, en el Titulo XIl, articulos 224 a 236, establece la regulacion de los signos
notoriamente conocidos.

En dicho Titulo no s6lo se hace referencia a la marca notoriamente
conocida, sino que se amplia el dmbito de regulacion a todos los signos
notoriamente conocidos, al respecto el articulo 224 consagra una definicion del
signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las
siguientes caracteristicas:

e Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por
el sector pertinente, asi, el articulo 230 establece qué se debe entender por sector
pertinente:

“Se consideraran como sectores pertinentes de referencia para determinar la
notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los
gue se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribucion o comercializacion
del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

c) los circulos empresariales que actian en giros relativos al tipo de
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastara que sea conocido
dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

e Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises
Miembros.

e La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio?.

2 Interpretacion prejudicial No. 101-1P-2013- de 23 de mayo de 2013.



3. En relacién con los principios de especialidad, territorialidad y de uso
real y efectivo de la marca, el Tribunal ha establecido que la proteccion de la marca
notoria va mas all4 de los principios basicos de especialidad y territorialidad. En
relacion con la regulacién que establece la Decisién 486, la proteccion de los
signos notoriamente conocidos se da de una manera aun mas amplia. El amparo a
la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador,
en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente
conocido, establecera, de conformidad con el articulo 136, literal h) mencionado, el
riesgo de confusion, asociacion, el de uso parasitario y el de dilucion,
independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o
similar a la marca notoria.

4. En cuanto al principio de territorialidad, es preciso sefialar que de la
propia definicion que trae el articulo 224 de la Decision 486, se desprende que no
se negara la calidad de notorio al signo que no lo sea en el Pais Miembro donde se
solicita la proteccion; basta con que sea notorio en cualquiera de los Paises
Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el articulo 229, literal a), no
se negara la calidad de notorio y su proteccion por el sélo hecho de que no se
encuentre registrado o en tramite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero.
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio asi no se encuentre
registrado en el respectivo Pais Miembro y, en consecuencia, se brinda proteccién
a los signos que alcancen el caracter de notorios, aunque no se encuentren
registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la proteccidén que otorga la Decision 486 a la marca notoria va
mas alla de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta
figuras como la cancelacién del registro de la marca por no uso. En efecto, el
articulo 229, literal b), dispone que no se negara el caracter de notorio de un signo
por el s6lo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir
productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pais
Miembro.

La finalidad de dicha disposicion es evitar que los competidores se
aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria,
usufructien el prestigio ganado por una marca notoria, que, aunque no se haya
usado o no esté siendo usada en el respectivo Pais Miembro, continda siendo
notoria en otros Paises. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad
del signo debera atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado,
ya que debera dar cumplimiento a lo indicado en el articulo 228 de la Decisién 486
de la Comision de la Comunidad Andina.?

DEL CASO EN CONCRETO:

Descendiendo al sub-examine, con el fin de resolver el litigio, se abordara
primigeniamente el problema juridico atinente a la “Ausencia de legitimacion
pasiva”lo cual se hara previa las siguientes consideraciones:

1. Conforme lo ha explicado el H. Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina en mudltiples interpretaciones prejudiciales, y lo prevé la Decision 486 del

3 Interpretacion prejudicial No. 101-1P-2013- de 23 de mayo de 2013.



afio 2000, el objeto de una accion por infraccion de derechos es precautelar los
derechos de propiedad industrial para obtener de la autoridad nacional competente
para pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infraccion contra
las marcas u otros signos que motivan la accion y se de ser el caso, la adopcién de
ciertas medidas para ese efecto®.

Asi, el articulo 155 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, el cual establece lo siguiente:

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

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

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se
hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca;
sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o
sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

C) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusién o un riesgo
de asociacion con el titular del registro. Tratandose del uso de un signo idéntico para
productos o servicios idénticos se presumira gue existe riesgo de confusion;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente
conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al
titular del registro un dafio econémico o comercial injusto por razén de una dilucién de la
fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razéon de un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente
conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilucién de la
fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento
injusto de su prestigio’®.

2. Tratandose especificamente de la accion por infraccion de derechos de
propiedad industrial, el articulo 238 de la Decision 486 de 2000, preve:

“Articulo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decision podra
entablar accion ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja
su derecho. También podra actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la
inminencia de una infraccion.

Si la legislacion interna del Pais Miembro lo permite, la autoridad nacional
competente podra iniciar de oficio, las acciones por infraccion previstas en dicha
legislacion.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podra
entablar la acciéon contra una infraccion sin, que sea necesario el consentimiento de los
demas, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.”

4 Interpretacion Prejudicial No. 263-1P-2015.



En ese mismo sentido, el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina,
en la interpretacion No. 100-1P-2021, cuyo consultante es la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogot4, sefiald, que, la accidén por infraccion de
derechos de propiedad industrial se encuentra prevista en el Titulo XV de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina (articulos 238 al 244) y
cuenta con las siguientes caracteristicas:

a) Sujetos activos:

0] Titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural
o juridica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos
puede iniciar la accion sin consentimiento de los demas.

(i) El estado: Si la legislacion interna lo permite, las autoridades
competentes de los paises miembros pueden iniciar de oficio la accion

b) Sujetos pasivos:
0] Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(i) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente,
infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposicién preventiva,
pues no es necesario que la infraccién se verifique, sino que basta que exista la
posibilidad inminente de que se configure una infraccion a los referidos
derechos.

2.1. En ese orden, respecto a la infraccién prevista en el Literal d) del
articulo 155 de la Decision 486, ese mismo alto tribunal sefialé que, de ese canon
se infiere que el titular de una marca podra impedir que cualquier tercero, que no
cuenta con autorizacion del titular de la marca, utilice en el comercio un signo
idéntico o similar en relacion con cualquier producto o servicio, bajo la condicion de
qgue tal uso pudiese generar riesgo de confusion o de asociacién en el publico
consumidor con el titular de registro. A continuacion, se detallan los elementos para
calificar la conducta contenida en el referido literal:

a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relacion con
cualquier producto o servicio

La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir
gue se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el
sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una
actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades
gue tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y
servicios.

Prevé una proteccion especial con relacion al principio de
especialidad. Por lo tanto, se protegera la marca no solo respecto de los productos
0 servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de



aguellos con los cuales existe conexion por razones de sustituibilidad,
complementariedad, razonabilidad, entre otros.

b) Posibilidad de generar riesgo de confusion o de
asociacion. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es
necesario que efectivamente se dé la confusion o la asociacion, sino que exista la
posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.

C) Evento de presuncion del riesgo de confusién. La norma prevée
que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada y pretende distinguir
ademas productos o servicios idénticos a los identificados por dicha marca, el
riesgo de confusion se presumird. Para esto, se debe presentar una doble
identidad, vale decir que los signos como los productos o servicios que identifican
deben ser exactamente iguales.

Los mencionados derechos de exclusion, contenidos en el Literal d) del
Articulo 155 de la Decision 486, pueden considerarse como parte del conjunto de
facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en
relacion con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a
terceros que utilicen, en el trafico econémico y sin su consentimiento, un signo
idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir
a confusién.®

2.2. Ahora, en lo que atafia a la Accion por infraccibn de la marca
notoriamente conocida prevista en el Literal e) del articulo 155 de la Decision 486,
esta se refiere estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente
conocida. Establece que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de
causar un dafio econémico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo
de dilucién o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca. Respecto de
la posibilidad de generar un dafio econémico o comercial al titular del registro,
quien lo alegue debera probar tanto el acaecimiento del dafio como el nexo de
causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir.

En cuanto al riesgo de dilucién, que por lo general ha estado ligado con
la proteccion de la marca notoriamente conocida (e incluso con la renombrada), la
doctrina ha manifestado lo siguiente: “En efecto, la protecciéon frente al riesgo de
dilucion se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto
renombre susceptibles de perjudicar la posicion competitiva de su legitimo titular mediante
el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia
eficiencia...”.”

En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente
conocido contra el “aprovechamiento injusto” de su prestigio por parte de terceros,
sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o0 servicios que se
amparen. Lo expuesto, esta ligado a la funcion publicitaria de la marca, pero se
diferencia del riesgo de dilucion en que la finalidad del competidor parasitario es
Gnicamente un aprovechamiento de la reputacion, sin necesidad de presentar un
debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida®.

& Ver interpretacion prejudicial No. 101-1P-2013- de 23 de mayo de 2013

" Montiano Monteagudo, La proteccion de la marca renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283

8 Ver Interpretacion prejudicial No. 177-1P-2020, consulta de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogota de la Republica de Colombia.



3. Decantado lo anterior, el demandado fundamenta la excepcion de
“‘Ausencia de Falta de Legitimidad” precisando en sintesis que, “la aparicion de
marcas en publicidad o anuncios de terceros no es atribuible al medio ni constituye
uso de marca por parte de éste y que, quien hacia la publicidad y era el
organizador y responsable de los debates y eventos que se anunciaron era la
sociedad Prisa Media S.A.”

En ese orden, revisadas las pruebas obrantes en el expediente y los
apartes normativos y jurisprudenciales que regulan la materia citados parrafos
precedentes, se advierte desde ya la prosperidad del citado medio defensivo
conforme se expone a continuacion.

Es claro el articulo 238 de la Decision 486, en precisar que la accién por
infraccion de derechos de propiedad industrial debe contar con las caracteristicas
de un sujeto activo, que es la persona que puede interponer la accién, es decir,
debe ser el titular del derecho protegido, el cual puede ser una persona natural o
juridica y en algunos casos el Estado, caracteristica que se encuentra plenamente
probada en el expediente y no fue objeto de debate, es decir, que al demandante
EL PAIS S.A. EN REORGANIZACION, es el titular de las marcar cuya proteccion
depreca por esta accion referidas en el escrito de la demanda:

Expediente | Cedificado | Denominacién | Reproduccidn: | Vigencia Estado(s) Titular | Clase(s)
No, Ne.

07134525 358499 EL PAIS E l I_)ﬂ,ls 2; !\LQlllSG Registrada ELSF‘:IS ?
0 .

Expediente | Cedificado | Denominacién | Reproduccién: | Vigencia Estadof(s) itular | Clase(s)
No. No.
93381163 153963 Nominatfiva 31 de Registrada EL 16
EI' PAIS enero 2024 PAIS
S.A.
Expediente | Certificado | Denominacién | Reproduccién: Vigencia Estado(s) Titular Clase(s)
No. No.
93424152 1460469 Nominativa 30 de Registrada EL PAIS 35
EL PAIS mayo de S.AL
2024.
E i Cerlifi D - — R i A - - Estadols) Ti Cl 5]
No. No.
14052507 496950 EL PAIS . > 10 Registrada EL a1
Kl | dlS | octubre ;‘:'\s
2024. o




Expediente Certificado Denominacién Reproduccidén: Vigencia Estado(s) Titular Clase(s)
No. No.
07134523 358034 EL PAIS 15 julio Registrada EL 41
El Pais '
- bt 2028. PAIS
S.A
E jent Cerif i L - — R r— - . E = Titul Cl (5]
No. No.,
14052476 507430 Mo Aplica 30 Registrada EL 41
Marzo PAIS
S.A.
_I 2025.

Respeto a la segunda caracteristica que debe tener la accion por
infraccion de derechos de propiedad industrial, esto es, el sujeto pasivo, el cual es
la persona sobre la cual recae la accién, es decir, es quien infringe el derecho de
propiedad industrial o que, con sus actos, puede de manera inminente, infringir los
derechos de propiedad industrial, que para el caso en especificé se demandado a
la sociedad CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A.
(CARACOL S.A.), como presunto infractor, a quién se le indilga las infracciones

marcarias previstas en los literales “d” y “e” del articulo 156 de la Decision 486 de

2000.

Sin embargo, el demandado CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL
COLOMBIANA S.A. (CARACOL S.A), precis6 tanto en el escrito de contestacion
como en el enterratorio de parte absuelto, que, “no esta legitimada por pasiva en este
proceso, pues no hizo uso de marcas ajenas, toda vez que no fue el organizador
responsable de los eventos y no fue el anunciante de los mensajes publicitarios que
difundié Prisa Media, sino simplemente el medio en el cual se transmitieron. Contrario a lo
pretendido por el actor, este factor no lo convierte en responsable por usar cualquier marca
que aparezca en la publicidad de sus anunciantes, de la misma forma que el demandante
no es responsable por usar las marcas que figuran en su pagina www.elpais.com.co por
cuenta de la publicidad de sus anunciantes. Adicionalmente, los logotipos que figuran en
las piezas de comunicacion que cita el demandante no son los de su titularidad, sino las de
Prisa, las cuales son “marcas informativas lideres en su sector, en donde destaca la marca
“EL PAIS” de Espafia” que, como el demandante lo confiesa con los calificativos que
emplea (marca lider que destaca), es una marca renombrada.”

Asi, revisado el material recaudado y aportado por la parte demandada
para demostrar los argumentos en los cuales finca el mencionado medio defensivo,
encuentra el Despacho lo siguiente:

Conforme el certificado de Existencia y Representacion Legal obrante en
el anexo 01 de la subcarpeta No. 16 del Expediente, la sociedad demandada
CARACOL S.A, registro la configuracion de una situacion de grupo empresarial con
la sociedad Promotora de Informaciones (Prisa) desde el pasado 7 de octubre del
afio 2002°.

Al respecto, el Representante Legal de CARACOL S.A., en el
interrogatorio de parte absuelto en audiencia realizada el pasado 16 de febrero del
corriente, al Despacho indagarle sobre la relaciéon que tiene la demandada con la
sociedad Prisa, sefiald: “Caracol S.A., es una sociedad Colombiana y uno de sus

9 “SITUACION DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado No. SIN-NRO del 7 de octubre de 2002 de Representante Legal, inscrito el 7 de octubre de 2005 bajo el nimero
01015457 del libro IX, comunicé la sociedad matriz: - PROMOTORA DE INFORMACIONES S.A. (PRISA).

Domicilio: (Fuera Del Pais) Presupuesto: Numeral 1 Articulo 261 del Cédigo de Comercio.

Que se ha configurado una situacion de grupo empresarial con la sociedad de la referencia. Fecha de configuracion de la situacion de

grupo empresarial: 2002-10-07



accionista de manera indirecta, es el grupo PRISA especificamente la sociedad espafiola
Promotora de Informaciones - PRISA™?; respecto al tipo de control que se ejerce la
una de la otra indagada, este indic6 que “en el afio 2002 se registr6 la situacion de
control en relacion de Promotora de Informaciones respecto de Caracol S.A., por su
porcentaje de participacion”?.

En el mismo interrogatorio el representante legal de CARACOL S.A.,
precisO6 que la sociedad Promotora de Informaciones — PRISA, es una sociedad
extrajera con sede en Madrid — Espafa, duefia y controlante también de la
sociedad Prisa Media S.A., quien en el escrito de la contestacion de la demanda,
se le sefiala como la enunciante de la publicidad difundida por Caracol S.A., y de la
cual se duele la demandante, respecto de esta Uultima sociedad, obra en el
expediente la respectiva certificacion registral’> expedida por el Registrador
Mercantil de Madrid, con el cual se acredita que en efecto su personeria juridica fue
creada en ese pais y no en Colombia.

Hechos que fueron confirmados por la testigo Dolores Piquero Garcia,
quien comparecio al proceso en calidad de Directora de Asesoria Juridica de
prensa y desarrollo digital de la sociedad Prisa Media®® y al indagarse al respecto
preciso “Pues el organigrama deprisa media es una sociedad que cuelga de prisa y
es donde estan incluidos todos los medios de comunicacion del grupo prisa™4, y a
la pregunta ¢Y qué vinculo tiene caracol con prisa media? Contesté “Eh, caracol
esta participada mayoritariamente por Prisa Media. Es, digamos que Prisa Media es el
socio mayoritario de radio caracol’®, a la pregunta ¢hay independencia entre prisa
media y caracol? Sefial6 “Si"®

Asi, analizada la respectiva excepcion desde la afirmacion realizada por el
accionado, esto es, que el enunciante de las publicidades referidas como
infractoras de la marca del demandante y que fueron difundidas por CARACOL
S.A., son de la sociedad Prisa Media, sociedad que como quedd sefialado en
parrafos precedentes, son personas juridicas diferentes y con autonomia propia,
son muchas las pruebas obrantes en el expediente que permiten inferir desde ya la
vocacion de prosperidad de la excepcion de falta de legitimacion en la causa por
pasiva, presupuesto necesario para el avance de la presente accion, conforme lo
exige el articulo 238 de la Decision 486 de 2000, para este tipo de asuntos.

A la anterior conclusion se allega, luego de contratado el Interrogatorio de
parte absuelto por el representante legal del demandado CARACOL S.A., quien al
preguntarsele ¢ Indique al Juzgado, quien ordené o como fue el procedimiento para que
en las pruebas que se denominan 7.1.7.58, se evidencie el anuncio del PAIS? sobre la
“los anuncios a que se hace referencia corresponde a eventos organizados por parte de
Prisa Media, Prisa Media es otra sociedad espafiola que hace parte del grupo Prisa, la
cual, retne todos los medios de informacién que hacen parte del grupo, dentro de esos,
Caracol S.A, dado que Prisa Media se trata de una sociedad extranjera que no tiene
presencia en Colombia, solicitd a Caracol S.A., que es la sociedad que tiene presencia en
Colombia, que ordenara la pauta para la difusién de su evento, el evento de Prisa Media,
en tal sentido, Caracol procedi6é a la ordenaciéon considerando que se estaba haciendo
claramente referencia al origen empresarial de Prisa Media y la vinculacion de las marcas
que hacen parte también de dicha empresa”’.

Asi como la recepcion del testimonio rendido por la Directora de Asesoria
Juridica de prensa y Desarrollo Digital de la sociedad Prisa Media, sefiora Dolores

10 yéase Video- Audiencia de fecha 16 de febrero de 2023, desde el minuto 57:25.
11 véase Video- Audiencia de fecha 16 de febrero de 2023, desde el minuto 58:16.
12 \/éase anexo 014 de la subcarpeta No. 16.

13 véase Video- Audiencia de fecha 16 de febrero de 2023, desde la hora 2:21:39
4 Véase Video- Audiencia de fecha 10 de agosto de 2023, desde la hora 2:23:04

15 véase Video- Audiencia de fecha 10 de agosto de 2023, desde la hora 2:24:25

16 véase Video- Audiencia de fecha 10 de agosto de 2023, desde la hora 2:24:32
7 Véase Video- Audiencia de fecha 16 de febrero de 2023, desde el minuto 58:50



Piquero Garcia, quien al Despacho preguntarle quien habia ordenado esa
publicacién, precisé “Prisa Media™8, a la pregunta ¢Cémo se hace para poder
identificar quién ordendé la publicidad? Indic6 “En Prisa Media hay un departamento
comercial. Pero me gustaria, sefiora juez, aclarar una cosa”. “Este tipo de publicidad, se
lo digo por experiencia, porgue no es solo, o sea, lo que es prisa Media. Media prisa
media es la que organiza toda la cobertura informativa sobre las elecciones, lo
mismo que sucede en Espafia e incluye las marcas de los medios que dan cobertura
a ese evento determinado. Es decir, ese evento ha sido cubierto desde el punto de
vista de los medios de prisa, por caracol, por W Radio y, por supuesto, por el pais.
Eso es lo que indica esa publicidad, los medios que van a dar conocer’?®

Igualmente manifestd a la pregunta ¢Si el evento como usted lo dijo, fue
organizado por prisa media, que rol tiene caracol en esa publicidad? al respecto
respondié “Caracol, el Unico rol que tiene es que va a ser el medio de prisa media
que le va a dar cobertura informativa, al igual que W Radio y al igual que el pais”?°.

A tono con lo anterior, el Gerente del Diario El Pais (Espafia) sefior José
Luis Gébmez Mosquera, en el testimonio rendido, al preguntarle el Despacho ¢ Por
qué surge la publicidad del pais en esas elecciones, en esa publicidad de las elecciones
del gran reto? Sefald “Pues el organizador del evento es Prisa a través de su rama de
medios de comunicacion, que es Prisa Media, que es quien organiza este evento y luego
Comunica y por eso por eso pone los logotipos que en qué medio se va a cubrir o se va a
hacer la cobertura de ese evento, en este caso eran 3 medios, el pais, W y Caracol, donde
iba a haber informacién para que la gente lo consulte. La informacion de ese evento, pero
el organizador era prisa media, como hacemos en otros paises, en México o cuando
expresa media organizador también es también es W, que también tenemos ahi una radio,
el pais o los medios que tengamos en los diferentes es para amplificar, para amplificar la
comunicacion y la cobertura del evento’®*

Sumado a lo anterior, se advierte de las diferentes publicaciones
realizadas por el CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A.
(CARACOL S.A)), allegadas por ambos extremos de la Litis y sobre las cuales se
fundan las infracciones marcarias, que, siempre dichas publicidades se hicieron
como un evento de la sociedad Prisa Media, persona juridica totalmente diferente a
la aqui demandada, como se analiz6 en parrafos posteriores, conforme se observa
a continuacion:

18 véase Video- Audiencia de fecha 10 de agosto de 2023, desde la hora 2:39:49
9 véase Video- Audiencia de fecha 10 de agosto de 2023, desde la hora 2:40:38
2 v/éase Video- Audiencia de fecha 10 de agosto de 2023, desde la hora 2:44:11

2L véase Video No. 2- Audiencia de fecha 10 de agosto de 2023, desde el minuto 24:16



* Nota: Cuadros vy flechas de color verde, agregados por el Despacho.
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Inclusive, de las pruebas audiovisuales aportadas por la misma demandante,
las cuales obran en la carpeta No. 4, se indica claramente que, el evento es
realizado por Prisa Media.

Sumado a lo anterior, se advierte del cruce de correros obrante en el anexo
030 del expediente, entre el sefior Jan Martinez Ahrens (Jahrens@elpais.es) y la
sefiora Claudia Velasco (cvelasco@Caracol.com.co), cuyo asunto refiere “RE:
Proyecto PRISA Media Elecciones Colombia” de fechas 2 de diciembre de 2021 y
16 de marzo de 2022, el envio de la Publicidad del evento “ELECCIONES 2022 EL
GRAN RETO” inclusive, se lee de dichos correos que la sefiora Claudia Velasco
(Caracol) solicita al sefior Jan Martinez Ahrens, la remision del logo de el Pais de
Ameérica para incluir el mismo en dicho anuncio.

Lo anterior, lleva a concluir a este Despacho judicial que la demanda debi6
dirigirse contra la sociedad que organizé los eventos y ordené la publicidad de
estos, es decir, contra el anunciante que para el en caso especifico, es Prisa Media
S.A., sociedad que, segun los certificados obrantes en el expediente, es de
propiedad de la sociedad Promotora de Informaciones S.A. -Prisa., y que si bien es
socia de CARACOL S.A., son personas juridicas totalmente diferentes y autbnomas
0 independientes, actuando entonces el aqui demandado como difusor de las
publicidades de Prisa Media.

Valga rememorar, que el anunciante es la persona natural o juridica, publica o
privada, que necesita informar o impulsar un producto para estimular el acto de
consumo Yy acrecentar asi la demanda de los bienes o servicios que fabrica o
comercializa, en cuyo beneficio se difunde la publicidad, régimen de
responsabilidad se encuentra ordenado en el articulo 29 de la Ley 1480 del 2011,
que prevé que ‘llas condiciones objetivas y especificas anunciadas en la publicidad
obligan al anunciante, en los términos de dicha publicidad”. Lo que significa, que las
publicidades que haga de cierto producto o servicio obligan al anunciante y en este
sentido al haber sido Prisa Media S.A., sociedad de propiedad de Promotora de
Informaciones S.A. -Prisa, la enunciante de la publicidad difundida por el
demandado Caracol S.A., es quien, debe responder por la presunta infraccion
marcaria de dicha publicidad ante la demandante??.

En razon a que, se reitera, Caracol S.A., no es el anunciante, si no que actua
como medio difusor de las publicaciones de las cuales se duele el demandante. En
este sentido, recuérdese, que, no siempre el esquema publicitario el medio de
comunicacion es el anunciante y, en consecuencia, no estd sometido, en lo que
a la publicidad refiere, a su régimen de responsabilidad; Pues, véase, que
conforme al articulo 6 del Cdédigo de Autorregulacion Publicitaria, por medio de
comunicacion se entiende “...J el instrumento o vehiculo a través del cual se difunden o
se hacen llegar al consumidor los mensajes comerciales, tales como prensa, television,
radio, fax, teléfono, publicidad exterior, peliculas, medios digitales interactivos, correo
directo, correo electrénico, etc.?3.

Ahora, ciertamente, el medio de comunicacion en el marco nuestras normas
de responsabilidad publicitaria, tiene un papel especial y, en consecuencia, cuenta
con un régimen propio. Sobre este particular, determina el aparte pertinente del

22 https://anuarioderechoprivado.uniandes.edu.co/images/pdfs/anuario3/05-AD3-Pico-30ago2021.pdf
Zhttps://aeclcbdc-782e-4567-897¢
849e0745h08d.filesusr.com/ugd/3455e7_799d2f146d164ab79a620ee0e95e3b5h.pdf
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segundo parrafo del articulo 30 de la Ley 1480 del 2011 que ‘“fe]l medio de
comunicacion sera responsable solidariamente solo si se comprueba dolo o culpa grave”,
la regla en mencion fue analizada por la Corte Constitucional mediante la Sentencia
C-592-12, en la cual esa maxima Corporacion estudié su constitucionalidad,
precisando en el medio de comunicacién sera responsable en sede administrativa
cuando bajo una accion u omisidbn gravemente culposa o dolosa permita la
infraccion de alguna de las normas de la publicidad y con ello se cause un perjuicio
al consumidor?4,

Lo que dentro del asunto de marras no se probo por parte de la demandante,
en suma, véase que el aqui demandado CARACOL S.A., no es el anunciante sino
el medio de difusién de la publicidad cuyo enunciante es Prisa Media S.A.,
sociedad de propiedad de la sociedad Promotora de Informaciones S.A. -Prisa,
persona diferente al aqui demandado, es decir, que el demandado actio como un
tercero, sirviendo como el instrumento como medio de comunicacion para difundir y
llegar al consumidor sus mensajes comerciales o publicidad, los cuales considera
la parte demandante constituyen una infraccion marcaria. En suma, no se probé los
presupuestos establecidos en el articulo 238 de la Decision 486, respecto al sujeto
pasivo contra la cual se debe interponer la accién, es decir, que CARACOL S.A.,
hubiere sido el enunciante y en ese caso fuere la persona que en tal calidad
infringié el derecho marcario del demandante, inclusive, tampoco se acredité por
parte del demandante, que dicho medio de comunicacion hubiera tenido algun tipo
de provecho propio de la marca “EL PAIS” al realizar las publicaciones del
enunciante Prisa Media.

En ese orden, véase que, la Decisién 486 de 2000 establece una limitacion
y/o excepcion a los derechos del titular de un registro marcario, la cual se
encuentra consagrada en el articulo 157, asi:

“Articulo 157.- Los terceros podran, sin consentimiento del titular de la marca
registrada, utilizar en el mercado su propaio nombre, domicilio 0 seudénimo, un nombre
geografico o cualquier otra indicacion cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino,
valor, lugar de origen o época de produccion de sus productos o de la prestacion de sus
servicios u otras caracteristicas de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no
constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a propositos de identificacion o
de informacion y no sea capaz de inducir al publico a confusion sobre la
procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero
usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar
la existencia o disponibilidad de productos o servicios legitimamente marcados; o para
indicar la compatibilidad o adecuacion de piezas de recambio o de accesorios utilizables
con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite
al propdsito de informacién al puablico y no sea susceptible de inducirlo a confusion
sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.” (Negrilla fuera
del texto original).

Es claro entonces, que la normatividad andina establece casos especificos,
en los cuales el titular de un registro marcario no puede prohibir a un tercero hacer
uso de su marca o signo distintivo, siempre que el mismo se haga con fines, por el
ejemplo, de informacién al publico, y que dicho uso se haga de buena fe y sin

24 https://anuarioderechoprivado.uniandes.edu.co/images/pdfs/anuario3/05-AD3-Pico-30ago2021.pdf.



afectar los derechos de los consumidores en cuanto a confusidon o induccion
respecto al origen empresarial de los bienes y servicios que se estan
identificando?°.

Corolario de lo expuesto, es dable advertir la ausencia probatoria respecto de
la persona que cometid las infracciones referidas por el demandante en el escrito
de la demanda, conforme lo establece el articulo 238 de la Decision la Comision de
la Comunidad Andina, que le obligue al demandado CARACOL S.A., soportar las
pretensiones de la demanda, cayendo al vacio la imperiosa necesidad de la carga
de la prueba en los términos de los articulos 164 y 167 de C.G.P., “la primera
relativa al principio de la necesidad de la prueba, la segunda tocante con la
distribucioén de la carga probatoria™®

Por consiguiente, como “es principio general de derecho probatorio y de
profundo contenido légico, que la parte no puede crearse a su favor su propia
prueba?’, dado que “quien afirma un hecho en un proceso, tiene la carga procesal
de mostrarlo con alguno de los medios que enumera el articulo 165 del C. G.P.” 23;
entonces, habiendo de tener por no probado los dos elementos constitutivos de la
accion, se descarta de contera el nexo causal entre las partes en litis.

En ese orden, existiendo entonces en el presente asunto legitimacion en
causa para actuar por pasiva, ello de conformidad con lo preceptuado en el inciso
3° del articulo 282 del Cédigo General del Procesal, releva al juzgador de entrar en
el andlisis de las pretensiones de la demanda, asi como de las demas excepciones
de mérito planteadas por la parte demandada.

Ninguna otra consideracion adicional se requiere, para declarar debidamente
probada la excepcion de falta de legitimacién en causa por pasiva del demandado
CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. (CARACOL S.A),
alegada por el mimo como presupuesto sustancial para atender las pretensiones de
esta accion, lo que conlleva igualmente la negativa de las pretensiones, con la
consiguiente condena en costas y perjuicios para la parte demandante.

DECISION:

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por
autoridad de la Ley,

[ll. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepcion de mérito de falta de
legitimacion en la causa por pasiva, formulada por la parte demandada
CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. (CARACOL S.A),
de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones.

SEGUNDO: En consecuencia, de lo anterior, se DENIEGAN las pretensiones
de la demanda, lo que conlleva la terminacién del presente asunto v,

% Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretacion prejudicial 454-1P2016. ) )
26 TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA — SALA CIVIL, Sentencia 8 de julio de 2003, M. P. MARCO ANTONIO ALVAREZ GOMEZ.

27 Corte Suprema de Justicia. Cas. civ. de 12 de febrero de 1980.
2 Sent. de 12 de febrero de 1980; Cas. Civ. 9 de noviembre de 1993. G.J. CCXXV. pag. 405.



consecuencialmente, ordenase el levantamiento de las medidas cautelares que se
hubieren practicado con ocasion del proceso. Oficiese.

TERCERO: CONDENAR en costas y perjuicios a la parte demandante. Las
primeras tadsense en su momento procesal oportuno y, los segundos liquidense en
los términos previsto por el articulo 307 del Estatuto Procesal Civil. En la liquidacion
de costas incliyase la suma de $5.000.000, M/cte., por concepto de agencias en
derecho.

CUARTO: Cumplido lo anterior, archivense las presentes diligencias.

NOTIFIQUESE,

EDITH CONSTANZA LOZANO LINARES

JUEZ.

JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogot4, D.C. 10/11 2023

Notificado por anotacion en
ESTADO No. __ 147 de esta misma fecha

La Secretaria,

SANDRA MARLEN RINCON CARO
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