REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO
Bogot4, D.C., veintidés (22) de febrero de dos mil veintidés (2022)*

Expediente 005 2022 — 00024 00

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 APPLE
COLOMBIA S.A.S., con ocasién de la supuesta infraccion en la que incurrié
esta ultima respecto de la patente 32159 de propiedad de la solicitante.

Como sustento de su pedimento, la prenotada sociedad sostiene, en
sintesis que (i) es la titular de la patente 32159 segun Resolucion No. 47910
del 14 de agosto de 2013, confirmada por la Resolucién No. 10009 del 21
de febrero de 2014, emanadas de la Superintendencia de Industria y
Comercio, la cual se tituld “METODO EN UN EQUIPO DE USUARIO (UE)
EN RELACION CON UNA ESTACION BASE EN UN SISTEMA DE
COMUNICACION CELULAR, PARA EVITAR ERRORES EN UN PROCESO DE
SOLICITUD DE REPETICION HIBRIDA AUTOMATICA (HARQ); (ii) APPLE y
ERICSSON celebraron un primer acuerdo de licencia cruzada abarcando
todas sus patentes esenciales a estandares de telecomunicaciones; (iii)
a pesar de los esfuerzos razonables de ERICSSON por llegar a un nuevo
acuerdo antes de la fecha de expiracion de la Primera Licencia, APPLE no
acepto convenir de manera inmediata una nueva licencia; (iv) en 2015,
forzado por las circunstancias, ERICSSON inicié acciones de infraccion de
patente en contra de APPLE en determinadas jurisdicciones alrededor
del mundo, incluyendo Alemania, Reino Unido, Paises Bajos y Estados
Unidos; (v) en diciembre de 2015, APPLE y ERICSSON finalmente
suscribieron una segunda licencia cruzada que involucré sus respectivas

SEPs de 2G, 3G y 4G, y, que dio por terminado el litigio existente; (vi) la
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Segunda Licencia expir0 sin ninguna renovacion o extensién acordada
entre las partes; (vii) por lo tanto, la importacion, oferta en venta y venta
de teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, tabletas, y cualquier otro
producto Apple que cumpla con el estandar 4G, corresponde a un acto
sin licencia y por lo tanto, a un acto de infraccion; (viii) a pesar de los
acuerdos previos a los que han llegado las partes y los esfuerzos
efectuados por ERICSSON, APPLE se ha mostrado reticente a adquirir una
nueva licencia; (x) la Reivindicacién 1 de la Patente 32159 es esencial al
estandar 4G, por tanto, un producto no puede cumplir con dicho estandar
sin infringir la Patente 32159, asi pues, cualquier dispositivo movil
cobijado por el alcance de la Reivindicacibn 1 con el estandar 4G,
infringiendo de este modo la patente mencionada; (xi) APPLE fabrica
varios dispositivos que se ajustan al estandar 4G que, por tanto, coinciden
con el alcance de la Reivindicacion 1 de la Patente 32159, incluyendo
dispositivos celulares, teléfonos inteligentes, tabletas, y wearables (como
relojes); (xii) como la Segunda Licencia entre ERICSSON y APPLE expiro,
cualquier dispositivo que cumpla con el estandar 4G, es un producto no
licenciado e infractor de la Patente de ERICSSON.

Conforme con lo anterior, como medidas cautelares previas se solicitaron:

[9.100] Ordenar a la sociedad APPLE COLOMBIA gue cese y desista de manera inmediata
la importacién a la Republica de Colombia de todos los dispositivos o teléfonos celulares
en los que se emplee o cumpla con la tecnologia protegida por la Reivindicacion 1 de la
Patente, identificados en el ANEXO 24.

[9.101] Ordenar a la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) adelantar
todas las actuaciones tendientes a impedir la importacion a la Republica de Colombia
de dispositivos o teléfonos celulares de marca Apple en los que se emplee o cumpla
con tecnologia protegida bajo la Reivindicacion 1 de la Patente, identificados en el ANEXO
24,

[9.102] Ordenar a la sociedad APPLE COLOMBIA que se abstenga, de forma inmediata,
de ofrecer en venta, vender o usar dispositivos o teléfonos celulares en los que se emplee
o cumpla con tecnologia protegida bajo la Reivindicacién 1 de la Patente, identificados en
el ANEXO 24.

[9.103] Ordenar a la sociedad APPLE COLOMBIA que se abstenga, de forma inmediata,
de ofrecer en venta o vender en su pagina Web o cualquier otro canal virtual, directamente

o través de interpuesta persona, dispositivos o teléfonos celulares en los que se



emplee o cumpla con tecnologia protegida bajo la Reivindicacion 1 de la Patente,
identificados en el ANEXO 24.

[9.104] Ordenar que se prohiba la comercializacion de dispositivos y teléfonos celulares
de la marca Apple en los que se emplee o cumpla con tecnologia protegida bajo
la Reivindicacién 1 de la Patente, identificados en el ANEXO 24. [9.105] Ordenar que se
prohiba la exportacién de dispositivos o teléfonos celulares de la marca Apple en los
gue se emplee o cumpla con tecnologia protegida bajo la Reivindicacion 1 de la Patente,
identificados en el ANEXO 24.

[9.106] Ordenar el cese inmediato en el uso de cualquier material publicitario
promocionando u ofreciendo a través de internet, plataformas de redes sociales,
medios de comunicaciébn masivos, medios de prensa, plataformas electrénicas, o
cualquier otro medio semejante, dispositivos o teléfonos celulares dela marca Apple
en los que se emplee o cumpla con tecnologia protegida bajo la Reivindicacion 1
de la Patente 32159, identificados en el ANEXO 24.

[9.107] Advertir y comunicar a los supermercados, minoristas, propietarios de plataformas
de redes sociales, medios de comunicacién masiva, y plataformas de comercio electrénico
dentro del territorio nacional acerca de la existencia del presente trdmite cautelar, para
efectos de que adopten las medidas de rigor necesarias para dar cumplimiento a lo

ordenado por el Despacho.

[9.108] Ordenar a la sociedad APPLE COLOMBIA que se abstenga de solicitar, tramitar,
reclamar, o ejecutar cualquier ASI de cortes extranjeras, o cualquier medida semejante,
gue pueda prohibir, limitar, o restringir en cualquier forma el derecho de ERICSSON a
proteger su Patente en Colombia.[9.109] Ordenar a la sociedad APPLE COLOMBIA que
se abstenga de solicitar, tramitar, reclamar, o ejecutar cualquier ASI de cortes extranjeras,
o cualquier medida semejante, que prohiba, disuada, sancione, multe, o limite en cualquier
forma el derecho de ERICSSONa proteger su Patente en Colombia, incluyendo el

derecho a solicitar y obtener medidas cautelares.

[9.110] Ordenar a la sociedad APPLE COLOMBIA que emita una comunicacion interna
dirigida a sus trabajadores o colaboradores, informando la existencia del presente
proceso judicial e instruyéndolos para no eliminar o modificar en forma alguna cualquier
documento andlogo o digital relacionado con la presente controversia incluyendo,
pero no limitado a, correos electrénicos, mensajes instantdneos y comunicaciones

internas.

9.111] Ordenar cualquier otra medida que el Despacho estime pertinente para proteger los
derechos del titular de la patente afectado por la infraccion. [9.112] Ordenar que se

disponga la constitucién de la caucién de que trata el articulo 590 del CGP.



Dados los anteriores antecedentes, resulta del caso memorar uno de los
pronunciamientos efectuados por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Bogotd4, frente a proteccién a la propiedad intelectual en los siguientes

términos:

“...)6.2. Como es sabido, las creaciones intelectuales del hombre son objeto de
especial proteccion por parte del Estado que se acufia prima facie en la llamada
propiedad intelectual, cuyas expresiones mas reconocidas son los derechos de

autor y la propiedad industrial que salvaguarda distintos tipos de invenciones.

Asi entonces, la que es objeto de defensa bajo la modalidad de la propiedad
industrial, se cristaliza especificamente a través de la patente de invencion que
depende, en estrictez, de su novedad, de su aplicacion industrial y de su nivel

inventivo.

La Constitucién Politica de Colombia, en el campo de la libertad econémica
reconoce la prerrogativa de toda persona a participar en el mercado “dentro de los
limites del bien comun” —articulo 333- y de cara a las responsabilidades inherentes
al ejercicio de la actividad o de las necesidades que se impongan. La misma Carta
en su articulo 61 impone al Estado el deber de proteger la propiedad intelectual,
por el tiempo y mediante las formalidades que prescriba la ley, escenario que tutela
el tépico que nos ocupa como expresion del derecho de propiedad ampliamente

desarrollado por el normado 58.(...)”2

En este orden de ideas, habra de tomarse en consideracién que, una de
las formas de brindar proteccidon a la prerrogativa aqui enunciada, la
constituye el decreto de medidas cautelares previas prevista en el articulo
246 de la Decision 486 de la Comision 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 infraccién, 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 continuacién o repeticion de la

presunta infraccién.”

2 Tribunal Superior de Bogota- Sala Civil, expediente 110013199001 201379975 01, sentencia de fecha 26 de
marzo de 2014,



De otra parte, el articulo 247 de la referida Decision 486 de la Comunidad
Andina de Naciones previ6 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 patrticular,

a saber:

“Una medida cautelar s6lo se ordenard cuando quien la pida acredite su

legitimacion para actuar, la existencia del derecho infringido vy presente pruebas

que permitan presumir razonablemente la comision de la infraccibn 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 los anteriores derroteros, procedera el Despacho a determinar si a
partir del material probatorio allegado al expediente resulta dable colegir de
manera razonada, sin que implique prejuzgamiento, la infraccion a la
patente 32159 de propiedad de TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
(PUBL), por parte de Apple Colombia S.A.S. que haga necesaria la

adopcion de las medidas previas peticionadas.

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 al plenario el Certificado Numero 32159, que
acreditaa TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL), como titular
de la creacion denominada “METODO EN UN EQUIPO DE USUARIO (UE) EN
RELACION CON UNA ESTACION BASE EN UN SISTEMA DE COMUNICACION
CELULAR, PARA EVITAR ERRORES EN UN PROCESO DE SOLICITUD DE
REPETICION HIBRIDA AUTOMATICA (HARQ)” patente, que segun los
hechos expuestos en el escrito de la demanda es objeto de infraccion por

parte de la convocada.

Empero, frente a la existencia del derecho infringido y del material

probatorio que le permita al Despacho presumir la comision de la infraccién



0 su inminencia, no se desconoce que la sociedad que solicita la practica
de las medidas cautelares antes referidas, es titular de la patente No. 32159
que corresponde a la invencion descrita en la presente providencia, no
obstante, tal como se aduce en el libelo genitor la infraccién de la misma
por parte de APPLE COLOMBIA S.A.S., tiene su génesis en el vencimiento
de la licencia para su explotaciéon sin que ésta ultima hubiese accedido a
suscribir una nueva, a pesar de encontrarse fabricando y comercializando
diferentes productos como dispositivos celulares, teléfonos inteligentes,
tabletas, y wearables, con la tecnologia 4G, que es esencial a la patente

reclamada como vulnerada.

Ante tal escenario, revisado cuidadosamente el archivo aportado al
expediente con los anexos que sirven como pruebas al presente asunto,
evidencia esta sede judicial que no existe certeza de la infraccion que se
le endilga a la sociedad destinataria de las medidas cautelares solicitadas,
habida cuenta que, no se acredita hasta que fecha Apple Colombia S.A.S.,
contaba con licencia para hacer uso de la citada patente, asi como,
tampoco los requerimientos efectuados a la pasiva para que procediera a
negociar los términos de una nueva, de alli que no resulte dable asegurar
que la presunta llamada a juicio se encuentra infringiendo la patente cuya

proteccion se reclama.

Y es que éste no puede ser tomado como un asunto menor, Si en cuenta
se toma la envergadura de las medidas previas solicitadas y el impacto que
las mismas pueden tener en la estructura de la sociedad requerida,
debiendo precisar que, lo echado de menos por el Despacho resulta
fundamental al momento de analizar la comisién de la infraccion o su
inminencia, toda vez que sin la prueba del vencimiento de la licencia o de
la reticencia de Apple Colombia S.A.S., de renovar la misma, deviene
imposible verificar la infraccion que es objeto del presente pronunciamiento

Yy, por tanto, la viabilidad de las medidas previas deprecadas.

Aunado a ello, se observa que, si bien, la solicitante centré su actividad
probatoria en demostrar que la destinataria de las medidas cautelares, se
encuentra comercializando teléfonos celulares, tablets y otros elementos
que utilizan la tecnologia 4G para su funcionamiento y, la relacion de ésta
con la patente No. 32159 aqui descrita y, para ello entre otras

documentales se enuncian dos dictamenes periciales, rendidos por



expertos en el tema, lo cierto es que, uno no fue aportado, y el arrimado
(folios 924 y ss del expediente digitalizado) no suple lo echado de menos

lineas atrés.

De otra parte, se tiene que una importante cantidad los documentos
aportados como sustento de la solicitud se arrimaron en idioma inglés, sin
su traduccion al espafiol, por tanto, no pueden ser tenidos en cuenta para
los fines con que fueron aportados, en atencion a lo dispuesto en el articulo

251 del Cédigo General del Proceso?.

Como consecuencia de lo anterior, el Despacho RESUELVE:

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

NOTIFIQUESE

NANCY LILIANA FUENTES VELANDIA
JUEZA

ASO

3 “para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se
requiere que obren en el proceso con su correspondiente traduccion efectuada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traduccion
y su original podran ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la
traduccion, el juez designara un traductor.”
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