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REPURLECA LIE COLONBIA

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

Bogota D.C., 19 MAR 2018

: 54y
“Por el cual se admite una demanda® 2687 Z

Proceso por Infraccion a Derechos do Propiedad Industrial
Radcacidn: 19-036882

Damandante: DYVAL 5.A.

Demandado: GASTROINNOVA S.A.S

Unz vez subsanada la demanda en la forma ordenada, cumpliendo con los requisitos previstos
en el articulo 82 y siguientes del Cddigo de General del Proceso, este Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: Admitic la demanda presentada por DYVAL S.A. contra la sociedad
GASTROINNOVA S.AS

SEGUNDO: A la demanda se le impartiré el trAmite del proceso verbal, de acuerdo a lo dispuesto
en las articulos 368 y subsiguientes del Cédigo General del Proceso.

TERCERO: Notifiquese personalmente a la parte demandada conforme lo establecido en los
articulos 291 y 202 del Codigo General del Proceso para que, por intermedio de apoderado .
judicial, conteste la demanda dentro de los veinte (20) dias siguientes a la notificacion de la
presente pravidencia.

CUARTO: Reconézcase personeria a CARLOS EDUARDQ GUZMAN ROA como apoderado de
DYV AL S.A. en los términos y para los efectos del poder a él conferido.

. NOTIFIQUESE,

La Abogada del Grupo ¢e Trabajo. de
R I‘ 3%
CAMICA-AR)

Auto nara el cuademo 2

1 A lagiurla y Comersig
£ e A

fier FMINTENRPY [
Bespacho dat Supsriniondsntede Industriny Comerclo
Qrurs de bl de Cumpeiengly
Cesieal y Propiedas Industrial
De conformidad con o estahlecido on ¢l art. 295 del C.G.P.

el prasents suto su natilice pes Eitaga No.
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BUPERINTEHDENCIA DF 1IDUSTRIA ¥-Cong

. I COMERGID
Sefiores. ’"mmrll!:'ll!!!zlelalt!!.l!!t!ﬂ-!g!!l'
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y CON. :};"‘g&ﬁ&%fggm%’;m O, 1002G Conpets

 Delegatura para Funciones Jurisdiccionales. 417 PREGETACION  Fetins: 10p

E. S. D, T e

‘Demandante: DYVAL 8.A
Demandadas: fGASIROINNQVA-SS,g\‘-.S
Asunto: Accién por Infraccién de miarca

CARLOS EDUARDO GUZMAN ROA., mayor de edad, domiciliado-en fa ciudad de
Bogota D.C., abogado en ejercicio, -ideritificido como ‘aparece al pie de i firn:,
actuando en mi calidad de apoderado-especial de DYVAL S.A., por medio det prasziia
procedo a interponer accién por infraccién de Derechos de Propiedad Industrial, con
fundamento en los siguientes hechos y alegaciones:;

.  HECHOS

PRIMERO: La sotiedad DYVAL és fitular -de- los' siguientes signos -distintivos

debidamente registrados ante'la Supérintendencia de:Industria y: Comercier

2TITULD -
'Ng S
7158 ‘
DELI MARCA 43 602456
MIXTA P
DE: DELI DELI'S MARCA 30,43 607835
MIXTA, , b
ORGANIZACION | MARCA ~ 30 T 270849 !
DEU MIXTA | e
DELT NOMBRE 30 8192
COMERCIAL - , |
NOMINATIVA o
DELI ENSENA | 35 7012 |
COMERCIAL |
MIXTA e e
DELI MARCA 35 138344
(ORGANIZACION) | _ MIXTA | (Decreto 755.de 1972} L
DELI MARCA 30 | 444371 ,
REPOSTRERIA MIXTA | e
DELITORTAS | "MARCA | 30 7T T iTa08426 '
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B 7 e
DELI-K-TESES| MARCA 30 1397631 I
. | NOMINATIVA o

Conforme lo anterior, & la fecha-con la;marca DELI se expénde comida-en 56 1ocales.

comerciales distribuidos a lo-largo y'ancheg de! pajs, principalmerite €n las ciudades
de Bogota y Medellin. '

SEGUNDO:; Por miedio de las resolucibiiss:No.. 33245 y- 33246.del 16 de mayo d=

2018,1a/Sperintenidericia dé Industria y Comercio determind:que la.marca DELIZ, es:

similarinefte corifiindible Cori la'maféa DELI, deitularidad del aqui-accionante
TERCERO El 21 de junio de 2018, GASTROINOVA y DYVAL.S.A., susciibieron un
acuerdo en virtud del cusl, GASTROINNOVA se compronietié entre otros a:

"6. GASTROINNOVA se compromele a abslenerse dé isar.diséfios de'lg:maca DEL!

que se asemejen o sean confundibles.con el disefio gue ha heche DYVAL de su
signo distintivo en clelquiera de-sus§ solicitudes de registro?

CUARTO: Pese al:aciierdo alcanzado, la'sociedad GASTROINNOVA S.A:S.. decidid

carvbiar siriharéa al 1696 simbolo “DLIZY, 'pese.a conacer ia existencia de-la-marca

DELI, de ta-siguiente forma:

QUINTO: Asi mismo, en redes sociales fa maica DLIZ, se utiliza de la siguieni2

forma

| facebook:




I [ ¥
- TIETN N S Pxrrre,




9- Seneor Lawyers

Calle 110 Ho 15.- 18:0ficina 103, & mail senearyseneor@senentiswye s o cchifl
PRy [0‘371 ]6122256 wHHH sen«eeriaw;as Lo
‘Bogota 0.C. - Colorhia.

SEXTO: Las facturas de venta $e obseérva ld expresidn DLIZ en el encabezado, be ia

siguiente manesa o forma:

NIT: S00.8a95.018-5

Autoriracion numeracien ds
Fectuirscion 1A Sistesa POS
Wro 18762003418522-26102017 Fe W’J!"#aip;iu}mn Muwm ML
1V _VEGIKEN COMN - RANGO : 187620056 18822, goIna0LT,

T GrL

YURK 'BE. VERTA:
m:ruﬂﬁ BE VENTA

T7T—27F
NIT: 800.886.918~-5
wtmlon nuperacion: di

eV R & P05
faewr’ {on: wa, &282}8

! th
ﬁsi oomaa Al 34
. ‘ i??-fh
Sueuraai mﬁgﬁw A

wfm A CERRRUA:
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-  T—64

"~ e NIT: 9008969185

9 ss Autoriznclpn nuﬁwrgc_lnn_da

NIT: 900.896.918-5 e R
Ord No < ¥ 4

Racapetdn: Chisnte ﬁl!ﬁlml&

Brd'Ho <37 12301’)1

SEPTIMO: La sociedad GASTROINNOVA S:A.S., a-fa fecha se-éncuentra utilizando
la expresion DLIZ, en sus establecimientos de comercio registrados ante la Camuira

de Comercio de:Bogota; esto es; utiliza la éxpresidn .DLIZ como nombre y ensens,

comercial y en la prestacidn de sus servicios de restaurante {clase-43 inteinacional)

OCTAVQ: En los: establecimientos .de ‘comercio, DLIZ, se evidencia, por 23

denuncias ‘en-rédes sociales, mala. calidad de los aliméntos” que venden, 1 Gue

perjudica Ia imagen de DEL, como:se:puede observar en:

DEZ Colombia i
/ LkaThsPaghanian t O

-4 séplimazo?.vén's istamos, parazomcf o
Tetrestane, Eslamas €n k& 'Camera Trha. en e
Centg’ lntemae ket iy
kdizculama #reslam‘amesmgolaacm .
Hputmpa #sep:n'nam Bt igsamertetens

Kbana Duine S Katen Dy, ftost Fatwart =
Rubsei Dario Mafbmmd eihers '
Iaw Nl. ' -

35hares {'C&mwrﬁ"‘

i Bencho Ma nim !‘hmandn A fug
dande me wntonius ol afa pasatio, Tes
aneribly Qué bn vl

Ofala satd mepr ahora ins alimentas!
T Ledn,

a'fail seneorysenecr@seneoriawyers‘ "¢
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NOVENO: De la misma maners; las personas que gcuden o dejan Sus comentanos
en las rédes sociales, declaran que‘es DELL, como se obsérva en:

hitps:/Avww. facebook comlDLZCa!ombiai' hotOSI ab; 1682452271805621 -

Dfz) DLZ Colombid
St LT Fage beanr, 0 QY

wdeliclosamentatsliz

Katatine Ramos Cdra) tnes’ Payarcs, ftast Rievant =
tulena DuarmSuerra and- 10? olbérs
lieis. tHils.

7. Bharas QLsegnt

‘@' Yalssin Boyadaiss:

#@ Sidlia Roshs Muy Bati

B

Teniendo en cuenta los anteriores hechos, nos permitimos formular las siguienies
PETICIONES
PRIMERO: Que se declare que GASTROINNOVA S.A.S., al Usar la.expresion DLIZ

usa un signo distintivo igual o ‘similatmenté confundible con las marcas DELI y D
DEL! DELI’S detitularidad de DYVAL S.A.

SEGUNDO: Que se ordena el cese de- la marca DLIZ por ser -similanhanls
confundible con la marca DELI.y DE DELI DELI'S, de: propiedad de mi-poderdants
(Art. 241 literal-a de fa Decisién 486-de la Comunidad-Andina de Négiones)

T M e
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TERCERO: El retiro de todas 125 redés soéiales de la expresion DLIZ aiizadz ports

sociedad GASTROINNOVA SA.S.

CUARTO: Que se retire todos los avisos, letreros, anuncios o elementos con. la
expresion DLIZ, d¢ los establécimientos de propiedad de GASTROINNOVA S.A &

QUINTO: Que se retire todo objeto que usado por la compaiia GASTROINNOVA

S:A.S.-en la prestacion de sus serviclos como platos, cartas, servilletas etc. -con 1a:

expresion.DLIZ

SEXTO: Que se ordene la indemdizacién de - dafos y perjuicios, conforme ia
indemnizacion preestablecida consagrada-en el Decreto 2264 de 2014.

Las anteriores peticiones, se realizan confundarnento én los siguientes:

FUNDAMENTOS:JURIDICOS
a. DERECHOS QUE.CONFIiERE EL REGISTRO-DE UNA MARCA
La Décision 486 de la Comunidad Andina nos indica
“Articuln 185.- £l registro dé una marca.confierg a su titutar el.derecho de impedir acualguiet
tercero réalizar, sin su consentimients, los siguientes actos:
a) Aplicar o colocar ta marca o -un signo- dtsnnlwo idéntlco o semejante. sobre productos. para
los: cuales-se ha registrado’la marea, ‘sobré productos viriculados @ los: setviciis -para-los

cua1es #sta $¢ ha regislradn 0 sobre los envases, -envolturas, embalajes o
acondicionamientos.de taies productos;”

De conformidad con los hechos narrados, la sociedad DYVAL.S.A., es litulat

enire otros, de los siguientes signos.distintivos:

- DE: DEL| DELI'S: marca mikta enl clasé 30 y 43, con titulo' de régistro Mc
607835

- Lamarca DELI (mixta) en la clase 30 de ia clasificacién internacional, con cerlificado de
ragistro nimerd 371561 vigente hasta el 30 de Enéro:de 2029
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- La marca DEL| (mixta) en la ¢lase 43 de la. clasificacién intemacional. con
titulo de registro No. 602496

La marca “Deli reposteria® (mixts), clase 30 internacional; con cerfificado de: registes
ndmero 444371, vigente hastael'21 de Marzo del 2022;

La marca ORGANIACION DEI_I registrada: en‘la: clase; 30 Internacional: con
certificado No. 27064

- La marca DEL|.(ORGANIZACION), registrada en-ja_clase 35 en los términos
del Decreto 755 de 1972, con el certificado No. 138344

- La marca DELITORTAS, mikta, para la clase 30 internacional con certificado
No. 398426

- La. marca’ DELlI — K — TESES, neminativa, clase :30. internacienal -con
certificads:No: 307631

- La ensefia comercial DEL| (Mixta}. en la clase 30 internacional, con cersmcado ,
de registro'No: 7013,

- El nombre-comercial DEL:: (Mixta) ‘en la clase 30 intérnacional, con certificado
de registro-No. 8188,

Por consiguiente tiene la facultad legal de IMPEDIR que cualquier tercera,
utilice una marca igual o semejante, sobre los rhismos productos y servicios

vinculados.
Ahota bien, las expresiohes DELI ‘X"D"L!'Z‘»‘son-‘prét:‘t'ibament‘ezidéﬁli’(ﬁas;“3_;3-fcj;sséa:
- La expresién DLIZ, esta incorporada en Ja: marca "de’ deli deli's” de mi

podeidante:

- La expresién DLIZ guardan similitud ortografica, fonética y conceptual, con las
marcas DELI, previamente registradas

Lo anterior de la siguiente forma

INCORPORACION DE UNA MARCA EN:OTRA.
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La expresion DLIZ, estd incorporada dentro-de la-marca “de deli deli's”; péi 16 tanic.
el problema-juridica a resoiver, es determinar si es posible el uso de ung expresion,
que es parte importante o constituyente de otra marca,

En otras palabras si es posible que una persona. lome parte de otra. marca para
convertirla.en su signo distintivo, como en los siguientes casos:

- ARTURO CALLE —GUSTAVQ GALLE
DON PAPA - DONA PAPA.

La respuesta quede.ha dado a este intérrogante por parte de la Superintendencia de
Industria y comercio es que no se puede usar ni regislrar una marca que se aprosie
total o parcialmente-de otra, por él riesgo de-confusion o asociacidn, n las sigingnies
palabras, incluidas en la resolucién n 35248 del 28 de Diciembre de 2000 y en la
resolucién 70664 de! 20 de Septiembre-de 2018

Al dar apkeacin 3-os. erterios anterionents establecidos, esta ofiina-considera qug'enyie &l signo
GUSTAVO CALLE y. la maita ARTURO CALLE (Normiiafvo) presartan semefanzas visirales y auidtivas que
hace que sea’imposible su diferenclacion por.parte del adquirenta o consymidor-de dichos producios En
efecto, -¢l solictants reproduce una marca registradaly no e agreqa elemeniios quata hagan diterete, en
tanto que GUSTAVO no es'suffiiente para esos efectos. Adidonaimert, so resaftz iz uiinziin de! misr
apelido, que en-ambas mércas $a odnsitye en e elemento predominants, Astlas 'cosas, el cordunidct se
ve expuestn a'la confusién indirecta, en tanto que fas seméianzas de los signos confrom o genaramend
mercado ka e de que prérerien del mismo empresaio. o que extste wincutacidn Jrddics o econtimaca efitn
ks Gutares, o que sé trata de una nueva gama de produztos da determinada empresa, %o que efectivarenie
no sucade, Por consiguiente, no pueden coexdstir pactframents en el méTardo, yaque inducen al consumidar
3 efmor y podrien generar perjuicio a log consumidores ¥ alectar ol derechy de exchisiva de lerceros. Maame
st las marcas gn contictn pretenden distinguir producios de La misma tlase.

En‘otra decisién la misma.Superintendencia s0stuvo:

Anallsle comparalivo ontré el signo sollcliadsé DON PAPA.y la'marca.DONA PAPA

Esta Direccién encuentra.que los signos analizados son, simiiarienie confundibles &~
efeclo, al epreciarios en cofijunio se observa: que-3on orlografica y fonibCarmizite 1)
visualmente) simitares; comdquiera‘quesel signo solititado reproduca 13,0800 1eezy
de! signo’ anteciédente, sin ‘qué- Ia dilerénciacion esitre DON -y DDA 1z i g
distintividad -alguna al signo soficilado pues las. a05 1sbih vocabilis: (nasceuiity
femenino respectivamente) de' Jotigen ‘hispatio. Somunments. 5ad0s coo una

éxpresidn de respetd Goftesia o distineidn social. por lo-que el co NSUMidhr nieis Hedbe

3 Incurrir en una confusion ‘indirecta a1 creei que S&-irata g und Husva linen oo
productos ‘que hacen parte de Un'fMismo émprésano.
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Por tanto, se debe verificar si hay riesgo de asociacion entre
diis.yde-dell dell’s.

En-el caso. concreto, clararente hay 1in: riesgo’de: asociation, dada la sinifitud te ta3
expresionesyy el elemento conceptual que contienen las:mismas como pasamos .
observar.

Similitud Conceptual

“de deli deli’'s” y "dlis"
La marca previamente registrada “de deli deli's, conceptualmente hace referencia a
que de propiedad o de titolaridad “de deli™.es “deli's", reforzada esia idea corila
apostrofe seguido de la letra S (‘S)ique: en idioma inglés. significa, justamente 1o
mismo; estores, perteneciente a’dell”..

Ahora bien, si “de deli" es “delis”, claramente:el consumidor va pensar que "dliz" es
de “DELLI", por la identidad entre “deli's” y “dliz y por tanto el publico consumidor beni

una alta posibilidad de confusion o engafio.

Similares ortograficaments: Las marcas en conflicto: se escriben-de manera. casi
idéntica, compartiendo’ casi todas sug |etras en idéntico orden, su raiz y lodas sus

silabas son idénticas- asi:

Deli Diiz Deli Dliz

Por lo -tanto,; el Qradbvy nivel de: confusidn entre ambas riarcas és total ya que:

definitivamente &l que se e agregue la lefra;z:0 se.le.quite.la
evita que las expresiones DLIZ o-DEL|'sean similares.

Similares fonéticamente: De una similitud ortografica se deriva una similitud
fonétiéa y sonora por lo que al leer en voz alta.las palabras que conforman tas
marcas. en conflicta claramente seioyen-de.manera casi idéntica. Por lo.gue cuundo

-----

Deli - Dliz - Deli — Dliz.
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Asl mismo, en varias regiones del mufido, incluyendo la zona caribe colombians, s+
presenta el fenémeno fonélico en-virtud del cual el hablante glimina la-letra 3" ¢ i3
letra “z" de algunas palabras, como se.sefiala en el siguiente texta:

“2- 12 supresién de fa ‘s’ cuando ésta se encuentra al final de la salabrs i~ gk

jamas {jama), manog{mano), compds (compd), mujeres (mujere}...

Lo misma ocurre con ia 2’ {enfuncin des?). Ef.:.2c: mezcla (mecia), v 21 finzl 02
palabra: feliz(feli), veloz (veld), luz. (1G)..."

http://orbei5-g sde-la-letra-s-en-elhun

Por tanto, si bien ‘es cierio las -expresiones ‘DLIZ y DELI sofi muy sSimidaras
fonéticamente son idénticas en.aquellas zonas del pais-como en Ia paite node d2
Colombia, en'donde las letras *s*y*z® ai*final de la palabra pueden ser efiminadas
por lo que se deja: dé presentar un feAdmeno de simifitud para estar frentg al
fendomeno de la iguatdad:

Similares_ideolégicamente: De igual’ manera las marcas en -conflicto-évocan ia

‘misma idea esto.es,-que'se trata-de slimentos y bebidas, Delio Diiz. por fo:que sl

plblico consumidor absétva ésto:

b Bt
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Produgto DLIZ,
Sin pensarlo dos veces:lo:primero Gue'sé levéndra a.la’'mente.es. que:lodos eslos
prodiictos alimenticios: ue estin:pre arados ‘a base.de harinas y cereales con
. salsas v especies son B:Bﬂl'il_fﬁ:\.DuLiZj; por.lo;que:la parte ngminativa de las marcas en

canflicto evocafi exactariente |a rifsma idea. .
b. PRODUCTOS O.SERVICIOS VINCULADOS
Como se puede observar de las pruebas aportadas como:

- las facturas

- Las’imagenes de DLIZ
GASTROINNGQVA vende. productos alimenticios.de distinta clase. y présia los
servicios de restaurante, que resultan ser los mismos productos alimenlicios v
servicio de restauranie que se identifican con la marca DELI, por lo que resulta
claro que sé coiifigura la INFRAGGION:POR-USO DE MARCA.

c. USO EN EL COMERCIO DE SIGNO IDENTICO © SIMILAR

i.a Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones, también sefiala lo

siguiente:

HARiGHD ] ‘5"5.[-':E'l.ﬁggi;ﬁtﬁpide;uqa:mwgrqa;punfiier‘eja:su;fitulf.g;‘e!-:dg[eﬁho de impedira euaiquier
tercero realizar, sin su'consentimiénto, Jos siguientes 3cios:

d) usar-en el comerclo un signoidéntico o:similar &4a marca respecto de ciialesquiera prothiclos
o servicios, cuando tal Uso pudiese causar-confusion:o.uh riesgo de ascciacion con el tiulardeal
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registro. Tratdndose del uso de un signo idéntico‘para productos o servicios wenkiccs &e
presumira que existe riesgo de confusion;...”
Como lo observarmos antériormente; la expresion DLIZ &s similarmants
confundible con la maca DELI y esta genera un riesgo de confusidn o de
asociacion, como lo ha declarade la misma ‘Supefintendencia de Industria y
comercio, al hegar el régistro de-la: marcd DELIZ, i las resoluciones Ne
33245 y 33246 det 16.de Mayo de.2018:

...No-obstante; no-hay-duda de:la relacién: :entre 108 signos confromatos toda vasqu
se trata del mismo tipo de elementos en relacién género — especiv, ubicudlos i la
misma clase del nomeclador interniacional, 'es decir, clase 30, donde fos sigios vbjets

de discusién comparteri los mismos productos, consistentes en; “preparaciones i1 have.

de harinas y cereales, salsas y especins.”

“gntré- ésios Hay una estrecha relacion - pues e las cafeterias y restaurantes por o
genemi s& .encentran productos <omo pian, gallews, golosinas; |Jrudm.lm i facen

Ppaite dé la-clase 30: adéids ho: resullaextrano: que el empresario. quie offece servicios

de comiedor ofrezcardentio dé esté productos de panadena, ;,o[osmns Ash. un signo
suscepu*b%e de acarrear riesgo de canfusién-frente a un ‘sigho previgmente: repisitgdy o
solicitado €n registro.estaid inclrso €n: 1a causal aitalizada siendo 1mp‘)s:h!\ Tt
acccdcr 25U régistro, toda vez. que €l ordenamierto protege taniy tos Uerechos -JL]'
'mular del’ signio previaitenté reg:slrada tomo 10§ derechos: de Ios usuaiios v
'consumldores a escoger librémiente 'y %in disiorsiongs 10§ producios v senicios
-ofrecidos en ¢l mercado.

For lo que en conélusién, el uso de ta expresion DI;VI'Z‘c'ohs'tituye una:infraccidn
de. la marca DELI, por ser DLIZ igual o simitar a fa marca previamente
coricedida y vigente y mucha'mas de la forma.y para-los producios o servicios
en gue io hace la sociédad GASTROINNOVA:S.A.S. '

DEL ACUERDO'PREVIAMENTE ALCANZADO

Con el fin:de evitar que las marcas:de DYVAL 8.A, especialmenle DELI, 2

parecieran a:las arcas de' GASTROINNOVA, fueran confundidos en el
mercado -y se engafiaran a los ‘consumidares, se establecieron reglas muy.

claras entre las partes como:

Clausula 6: Evitar por parte’de GASTROINNOVA usar disefios de la marca
DELI.o similares a'la marca DELL.

N TR iy
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Clausula 7:‘Regislrar slimaica “D:L.Z. DELIC IOSAMENTE FELIZ

Pero pese.-a {a claridad del acuerdo y pese a que 18 -Superintendenos ds
Industria y Camercio ya declard par medio de ‘acto administrative fue Gueds
en firme que las expresiones DELIZ y DELI son similarmente coniongime:
GASTROINNOVA, ‘decidib’ usar la. expresién DLIZ, a la cual sz e geten
aplicar los mismos argumentos de similitud y confundibitidad qus se spitue
en 1as resoluciones No.. 33245 y 33246 del 16 de mayo de 2018 y nor 1ants
concluif que es una expresion similara DELL..

DE LA INDEMNIZACION DE PERJUICIOS

decreto 2264 de--.2014 en ,vartuq ;drel‘ cual la lndemnizacsbn de PEOUILIDS &5 12
siguignte:

“Articulo 2°, Cuantia dé Is.indemnlzacion’ Ppreestablecida, £ncadh 08 ué o tarrpro g
-OptE. pof- el s;stema de sndemmzacwnes preestab#»cadas Heha moemoREner
equwa!:enta a un minimo’ de tres (3} saiahos rhinimios iegaifﬁ Menshales vineniss § Gala oo
maximo de cien {180} -satarios milnimos iegales mensuaies wREMES, (i fw:: £l s
infringida, .

"Paragrafo‘ ara cada caso pamcuéar el Juez-ponderard y detisrara en Iz Lertent ot
pcnga fin-at p;oceso &l mcntn de 13.ini viEniends g0 cuentadas Dragnas que L ien
\,e‘la;m!rac.cm Su ump&a:us Ha canbeag de pirahs it

mfraaores ¥ ia axtensabn geograﬁca ;
Por tanto, el Juez {Superintendencia de Indusiria y Comercio) debe:tlenar gn

cuenta al' momentt de la fasacidn de fa sancidn correspondiénte 1o Siguienie.

» Los limites minimos y méximos de la indemnizaciin & snnonet

-eslablecidos en la.norma

¢ Elnimero de establecimientos de comercio abiertos con ta wires:d:
DLIZ, que a la fecha son-25 ast:

o o i o e

Es!abieclmtento | Matricula No ) Direccidn
OUZ512 | 2065188 | Colie 42 Mo, 5:16 Bagots
DLZ7:64 T 2eE1151 "Callé 64 NG 5-85 Bgous
DLZ7 -156 2980413 | Cariera 7 Mo 156-10
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Bogota

DLZ 7-27 2931012 Carrera 7 No. 27 - 54

'_ Bogota
GUZCALLESd | 2883482 | Carera 136 640526
] i Bogoté

DLUZ CARACAS 72 | 3002065 Av. Carrera 14 No. 7160
" Bogota
DL'Z CE 127 " 2980632 "Callé 127.ANo. 53 A— 45"
Bogola

'OL'Z JIMENEZ | 3001337 | Av. Jimenez No. 5-26
Bogota

“DL'Z QUINTA CAMACHO. 2663480

DL'Z TELEFORT 2830998 T Calle 113 No. 7~ 45~
| | Bogota

TBUZWIC 2041748 | Carera®® No 98- 31

Bogota

DL'Z 6852 3037979 Av. Calle 68 No. 5328

Bogola

DLZ GALERIAS. 3041482 Calle 63 No. 24-36
' Bogota

DL'Z OUTLET AMERICAS 3037623 T Av. de ias Américas No.
62-50 Bogola ‘

DL'Z EL CAN- a7 3043826
DLZ 1575 3022950 | Carrera15 No, 7563

DLZ 1586 | 3043838 | Carerad5 Wb, 76-- 86
Bogola
DL'Z 24-45 , 3025235 Carréia 24 No. 45A
BLZ7-120 3933672 | Carrara 7 No. 1200 < 13
Bogota

DL'Z $0-13 : 3048045 R
DUZCASADE NARINO | 3044933 T
'DL'Z CASTELLANA 3025222 Carrera.47 No. 94 - 48
' ‘ Bogota-

[ X =aatary
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DLZ PALOQUEMAG | 3022841 | Carera 285Ne. 1730
Bogata

BLZ RESTREPO T 3084750 | Calle 18 Sur No. 17 ~ 44’
' Bogota.

OLZ RICAURTE | 3025230 " Canera 24 No. 10-70
Bogota

« Elsaberyel querer ufilizar-una marca similar a-otrd, sablendo.inglusive
que’la ‘Superintendencia’ de‘ Industria y Coméfcio-tabia detérminado
que:la marca DELIZ es;similar-a la marca DELY; la que &8 iéntica =

DLIZ, poi-io‘que se le'debe-aplicar ia misma ratio juridica:

e Los costos y gastos incurridos para convocar a la audiencia de
conciliacion y. los .gastos y. honorarios de abogado necesario para
‘ih‘c’b‘ar-taifpr’éééﬁte‘iéc’é’ié’nxﬁbféiﬁfracéié’ri,,démhré‘as

+ La amplia difusion de la-expresion DLIZ tanto en redes sociales come
en periddicos de amplia circulacién-nacional.

COMPETENCIA, CUANTIA y TRAMITE

La Superintendencia de Industria-y Gomergio es competente para ’conocer de essta.

accion de Infraccion a los: derechos de Propiedad:Industrial de la sociedad DYVAL

8.A;,-conformie lo establecidoet el antitulo 24 Numsral 3 litsral a'del’ Codigo -Gerieral

del Proceso.

Coma estamos. frente a un proceso ¢on-CUANTIA PREDETERMINADA, segin i
Decreto 2264 de 2014 y la predeterminacion: como maximo es hasta los 100 salarios

minimos. legales Vigentes, estaimos en.un-procesd de Menor Cuantia.

Ahera bien, conforme-el articulo 388-d'el' -Gédigo‘ General del Proceso el tramite gel
presente procedimiento es el proceso verbal,



ok N R
N SIS L B SV AL

R R

RN S A Y ST

. , . .
e rr s rere” 1 cead Foirse ey Te

LRy LA




é-.

Calle 10 No. 15 - 18 Oficina 103

9 Seneor Lawyers

PBX (05716122260 www seneoflawyersicam

Bogota 0:C, - Colombia

FUNDAMENTOS LEGALES

La-presenté adcién por infraccion de Deréchids de:Propiédad Indusirial fiene tanis

sustento legal las siguientes normas sustanciales y procesales

o
»

Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones, especialmenle io
sefialado en los articulos 135, 138, 152y 154 entre otras.

Cédigo de Comercioen.su parte respectiva.
Codige Gengerat del Progeso

Ley1648:de 2013

Decreto 2264 de 2014

H, DESIGNACION DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES

Son parte de {a.presente accién;

A. DEMANDANTE

DYVAL S.A. socledad constitiida de conformidad :con las layes del Estada

colombiane, identificada con Nit'No. 811009359-1  representada legaiments

por el sefior ARI WANCIER.

. DEMANDADO

GASTROINNOVA S.A'S. sociedad constituida de conformidad con las leyes
dei Estado colombiano, identificada con Nit No.900898918-5 y repraseniada
legalmente por ELPIDIO RAFAEL HERNANDEZ a por quien haga sus veces

PRUEBAS

Respetiosamente solicito al despacho se decreten, pi‘a‘ci’tiquen y tengan:como'tales.

las siguientes pruebas:

F T oy .
i =
AN, A AT O
SR 13
kYA AL

& mail sericoryseneor@@sencoilanyes cut  e—te”’
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DOCUMENTALES

1. Copia de lasifacturas de venta emitidas por GASTROINNGVA S 7.5 il He
900.896.918-5, emitidas dentro de sus establecimientos DLIZ

- D101-0027633.Del 12.de Enero de:2019
- D100-0043209 d&l 12 d&:Eners de-2019
+ 'D100:0043169 de] 11 de Eniero de 2019
- DA02:0044883 del 12 de Enero'de 2019
- D111-00009107 del 3 de Enéra de 2019
- D105-0026358 del:03 de Enero.de 2019
- Orden No. 37 del 03 dé Enéro de 2019

2. Certificada de Existencia y representacion'de DYVAL S.A.,
3. Centificado-de persona juridica a némbié de GASTROINNOVA S.A.

4. impresion deliiso de I maréaDIZ en redes sociales:
« https:/iwiwwifacebook.com/DtZColombia/shiotos/a, 1730560646505 78 3:

+ hitps:#t/www.facebook.com/DL.ZColombia/photos/pb 166245327 126552

+2207520000.1545560760./2272 7456461096 41/72type =38 thaater

» httpsi/iwww facebook.com/DLZColambiafpholos/pb. 168245227 160562 |
-2207520000,1548560769 /2234308863953280/3type=3&theater

+ httosiwww.facebook:com/DLZ Colotnbialptiotos/pb 168245227 186562 |
~22075620000.1549560769./2229312797118563/2type=38tigater

» Certificados de titularidad y vigencia.de los siguientes signos distintivos

3 "! NG. . ng
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397631

5. Resoluciones No. Resoluciones No. 33245 y 33246 del 16 de:mayo.de 2018,

que declaran Ia similitud de lasimarcas DELIZ y DELI

6. Acuerdo de tansaccioh firmado.entra las pailes, &l pasads 21 de junio da
2018, en. vitud del cual GASTROINNOVA se' compromete a no usar i

registrar marcas iguales o similares a DELI.

De' manéra respetuosa solicitamos :se practique un interrogatorio ‘de_parte oi
sefior ELPIDIO RAFAEL HERNANDEZ; representaitte legal de la sociedad

demandada, con el fin de que resuelva el interrogatorio que oporlunamente y

INTERROGATGRIO DE PARTE:

en audiencia s¢ le‘hara saber.

Coma.,d.el ppd,e.r,.aa m;.:cqnferide.;tp,‘c_i‘a;vg;-gqué el.origihal.ya se encuentra denitro

del éxpediente.

iH.

ANEXOS

Me permito acompanar los:siguientes-anexos:

PBX (0571}6122260 WWW. seneoriawye:s coni,
‘B0gota0.C.~ Colombia
MIXTA. | T
DELI MARCA 43 602496 [
| MIXTA, ]
DE: DELI DELI'S MARCA 30,43 607835
MIXTA. , ‘
ORGANIZACION | MARCA D) 270649
DELI MIXTA. o
. DELI MARCA 35 138314
(ORGANIZACION) | MIXTA (Decreto 755.de 1972) . %
DELI | MARCA 30 444371
REPOSTRERIA MIXTA. o
DELITORTAS MARCA 30 398426
| MIXTA
| DELI-K ~TESES:| MARGA 30

N e PRI
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IV, NOTIFICACIONES

1.. Mi potierdante y yo, recibiremos: notificaciones &n la Secrelaria de:su. Despachn.
0 en'mi’oficina d'e"éb‘bﬁ@do&'uﬁiééda’ieﬁ fa Calle 110 No. 15 - 18 Oficina 107, g4

.....

la-ciudad.de Bogots. DG
- 2. Mie-mail'es: notificaciones@senedriavivers.coify
3. Direccién DYVAL'S.AS. CALLE 17 No. 43F — 265 Medellin - Aniidquia

Demandado:;

" - Direccitin: CRA 5584 78-72 BOGOTA D.C.
- E-mail: srussi@gastroinriova.co.

Del Serior Delegado;

CARIL ' S'EDYARDO GUZMAN ROA
{o. 80.222.441 de Bogota D.C,
T.P. No. 151,981 del 'C. §. de ia .I.

o'mail seneorysaneor@sencurlawye s cde. |
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Senor
Juez Quinto Civil del Circuito de Oralidad de Medellin
E. S. D.
ULTMILfg ! PP D
RADICADO: 2019 - 00399 st EH}I; e
DEMANDANTE:  GASTROINNOVA S.A.S. Jeallve W Rl
DEMANDADO: DYVAL S.A. _
ASUNTO: EXCEPCIONES PREVIAS. /,ﬁ( D ANV
(e

JULIO JOSE SENEOR, identificado como aparece al pie de mi firma, abogado
inscrito y en ejercicio, obrando en calidad de apoderado de la parte pasiva de la
presente accion por medio del presente escrito, me permito presentar ante usted
las siguientes excepciones previas para que sean tenidas en cuenta dentro def
proceso de la referencia, interpuesto por GASTROINNOVA S.A.S., en contra de fa
sociedad DYVAL S.A., de la siguiente forma:

1. PRIMERA EXCEPCION PREVIA

1.1.INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE LOS REQUISITOS
FORMALES

De conformidad con el articulo 100 del Cédigo General del Proceso existe
inepta demanda cuando:

“5, Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida
acumulacioén de pretensiones.

En ese orden de ideas, dentro los requisitos formales de la demanda tenemos
lo sefialado por el articulo 82.4 el cual establece que las pretensiones deben

reunir 2 requisitos que son:
- Precision
- Claridad

Lo anterior se establece de ia siguiente forma:

4. Lo que se prefenda, expresado con precision y claridad.
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Ahora bien, e! demandante solicita en el encabezado de su demanda, al

finalizar su primer parrafo que:

¥

«..para que previo los tramites del proceso verbal de mayor cuantia previstos

en el Cédigo General del Proceso, se hagan en sentencia definitiva las
siguientes o SIMILARES: DECLARACIONES Y CONDENAS” (negrilias fuera
del texto) '

Como claramente se puede observar, el demandante solicita que se hagan
unas declaraciones “o_similares declaraciones y condenas” a las hechas por

él en la demanda.

Dicha solicitud de “SIMILARES declaraciones y condenas” no es conforme a lo
sefialado en el articulo 82.4 ibidem, pues lo “similar” es abiertamente contrario
al requisito de precisién y claridad que nos exige la norma mencionada y

como consecuencia, debiera retirarse dicha solicitud de la demanda.

Esto tiene una vital importancia, pues por un lado el examen de similitud
siempre tiene un componente subjetivo y por el otro, nos impide defendernos
de declaraciones o condenas que no fueron expresamente pedidas, peroc que
para los sefiores de GASTROINNOVA, pueden ser similares.

Asi mismo, en nuestra legistacion, las condenas exirapetitas o ultrapetitas, esto

es, que van mas alla o por fuera de lo limitado por las partes, estan prohibidas,

conforme lo establece la jurisprudencia sobre el particular.

“(...) Es bien sabido que el principio de la congruencia que debe

informar a la sentencia, se infringe ‘cuando hay falta de
conformidad entre lo pedido y lo resuelto, en cualquiera de estas
formas: 1) ultra petita: si provee sobre mas de lo pedido; 2) extra
petita: si provee sobre pretensiones o excepciones que debiendo
ser alegadas no fueron propuestas y, 3) minima petita: cuando
omite decidir sobre todo lo pedido (sent. 107 de julio 21 de 1993,
exp. 4383, reiterada en mayo 16 de 2000, exp. 6295).

Infiéerese de lo anterior que la senalada causal, unicamente

puede derivar de un error in procedendo, en la medida en que
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traduce la vulneracion de una norma de procedimiento...”

SC3085-2017)

En este caso, al pedir declaraciones y condenas SIMILARES, abre una amplia
gama de posibilidades “supuestamente similares” de declaraciones vy
condenas, frente a las cuales resulta imposible entrar a defendernos por no
estar expresamente expuestas y no conocerlas.

2. SEGUNDA EXCEPCION PREVIA: INDEBIDA REPRESENTACION DEL
DEMANDANTE
Con apoyo en los articulos 100 y 75 det Cddigo General del Proceso, nos
permitimos sostener que existe una indebida representacion del
demandante, con base en los siguientes hechos.

a) La sociedad GASTROINNOVA S.A.S. confirid poder especial a los

doctores: GABRIEL IBARRA PARDO, ANA LUCIA PARRA VERA,
ALEJANDRO IBARRA IBARRA y NORMAN ALBIN GARZON MORA,
sin mencionar quien es el apoderado principal y quienes son los
suplentes.

b) Todos los anteriores, aceptaron el poder de manera expresa por medio
de su firma y por medio del reconocimiento y presentacion personal
efectuado en la notaria Décima de!l Circulo de Bogota.

c) Elarticulo 75 del Cédigo General del proceso sefiala en sus incisos 1° y
3° lo siguiente:

“Articulo 75. Designacion y sustituciéon de apoderados. Podra
conferirse poder a uno o varios abogados.

En ningun caso podra actuar simultaneamente mas de un apoderado
judicial de una misma persona.”
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d) Para zanjar la aparente contradiccion anterior, la jurisprudencia ha
sefialado que cuando esto ocurra, se deberd rechazar el poder tal y
como lo ha realizado el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogota, en el
Auto 0002 del 28 de Agosto de 2019, dentro del expediente No.
11001310302920190062900, con las siguientes palabras:

Este poder encuentra cumplidos todos los requisitos seialados previamente. Tiene ia forma de
memorial dirigido al despacho, contienen la firma dei poderdante SANTIAGO MENESES y fue
presentado personalmente por él. De igual forma, especifica los poderes otorgados al seialar que
“los suscritos apoderados tienen todas las facultades inherentes a su actividad. asi como las
establecidas en la lev™ y que “estdn facultados para recibir, transigir. conciliar, sustituir y lodas
aquellas demas actividades que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones”. De nuevo, se
entiende que las facultades necesarias para el gjercicio de sus funciones y las faculiades inherentes
a su actividad hacen referencia al articulo 77 del Codigo General del Proceso. Finalmente, se
acredita que todos los apoderados cuentan con inscripcion vigente en el Registro Nacional de

Abogados.

A pesar de todo esto, ha de rechazarse ia posibilidad de que un individuo concurra con 3
apoderados distintos a un proceso. Es claro el inciso tercero el asticulo 75 del Cédigo General del
Proceso: “en ningun caso podrd actuar simulténeamente mas de un apoderado judicial de una
misma persona”. Lo mismo ha sido reiterado por la jurisprudencia, al sefialar que cada persona
tiene ¢l derecho y la facultad de designar un representante judicial, de manera que no es posible
que existan mas apoderados que personas actuando en un litigio'. De esta forma, y anie la
impertinencia de que el juez del proceso escoja ¢l apoderado que ha de actuar en él, debemos

rechazar el presente poder.

e) Lo sefalado por la anterior jurisprudencia, encuentra su respaldo en las
decisiones de las altas cortes que sefialan:

“Ahora bien, el ordenamiento procesal civil dispuso, por una parte, que quienes
“hayan de comparecer al proceso deberan hacerlo por conducto de abogado
inscrito, excepto en los casos en que la ley permite su intervencion directa” -
articulo 63 del C. de P.C.,- y, por otra parte, que “en ningun proceso podré
actuar simultaneamente mas de un apoderado judicial de una misma persona”
—articulo 66 ibidem-, disposicion esta ultima que fue reproducida por el articulo
75 (inciso tercero) del Codigo General del Proceso, de suerte "que a cada
sujeto de derecho le asiste la facultad de designar su representante judicial
dentro de un proceso” y, por lo mismo, "no puede haber més abogados
actuando que el numero de personas reconocidas dentro del proceso”
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(Consejo de Estado, Seccién Tercera, Expediente 73001-23-31-000-2005-
00561-01-34047)

f) Otra forma en virtud de la cual se define la presente cuestién es
determinar que el primer apoderado es el principal y los subsiguientes
todos son apoderados suplentes.

Esta es la razon por ia cual el auto emitido el 09 de septiembre de 2019
y notificado en el Estado No. 142 del dia inmediatamente siguiente y
gue se encuentra a folio 260 del plenario, determind quien es el
apoderado principal y quien es el suplente.

Pero en el caso del poder de la demanda, o anterior no ocurre, pues el
ultimo apoderado fue el que presenté la demanda, pese a la
aceptacién expresa de tres apoderados anteriores, por lo que la

anterior solucién no es aplicable.

En consideracion a lo anterior, esto es, que no pueden existir varios apoderados
en un mismo proceso, el Juez no puede escoger el abogado de ninguna de las
partes y que el tercer suplente, el Dr. Norman Albin Garzon ignoré y se sobrepuso
a los otros apoderados designados por GASTROINNOVA pese a ser mencionados

- previamente en el poder y haber aceptado su encargo de forma expresa, son los

hechos por los cuales se configura la causal de excepcidn previa denominada:
“4. Incapacidad o indebida representacién del demandante o del demandado.”

Paes se insiste, ni el juez puede designar el abogado del demandante, ni el
demandado puede tener 4 apoderados y mucho menos el altimo apoderado
nombrado, puede prevalecer sobre los demas, sobre todo, no puede preponderar
sobre el primero de los nombrados, a menos, claro esta, que medie sustitucion al
respecto.

3. TERCERA EXCEPCION PREVIA PLEITO PENDIENTE
El articulo 100.8 sefaia lo siguiente;

“8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.”
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Es pertinente sefalar que en la Superintendencia de Industria y Comercio
en sede jurisdiccional, por medio del expediente No. 2019 - 036882
DYVAL S.A. incod demanda contra GASTROINNOVA S.AS.

Ahora bien, el proceso es por infraccién de marca, toda vez que en el
mismo, se acusa a GASTROINNOVA de usar la siguiente marca:

Las cuales se juzgan como similar a las marcas que componen la familia de
marcas DYVAL S.A., entre ellas:

de: .
deli

-, delis

'_-'foms I. ! ":! I l

- de:
(k) deli
incluso la marca k- _J incorpora una parte de la marca ya

que la expresion “DELI'S es practicamente igual a la expresién DLIZ

%/,2%’42//& :

deli

\pant

déli

En ese orden de ideas, existe un pleito pendiente entre las mismas partes y

por los mismos hechos.

Es prudente recordar que la institucion del pleito pendiente tiene como fin
evitar que existan pronunciamientos contradictorios de la jurisdiccion y
claramente podrian ser contradictorios los fallos de su Despacho con los de

Im
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la Superintendencia de Industria y Comercio, si uno dice que

GASTROINNOVA puede usar:

Y la otra autoridad sostiene que por ser similares NO.

4. PRUEBAS
Aportamos como pruebas o siguiente:

a. Copia del auto admisoric de Ila demanda, emitido pbr la
Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente No.
2019 - 036882

b. Copia de la demanda presentada por DYVAL SA. contra
GASTROINNOVA, al cual se le asigné el expediente No. 2019 - 2019 -
036882 |

5. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Las anteriores excepciones se interponen con fundamento en los articulos 75 y
siguientes del C.G.P. en especial los articulos 82 y 100 del mismo estatuto y
demas normas pertinentes y concordantes pertinentes.

6. ANEXOS
Las pruebas documentales mencionadas

Ruego a usted darle al presente escrito el tramite correspondiente,
Cordialmente,

J

JULIO JOSE|SENEOR
C.C. 79.146.179de Bogota
T.P.33.375de/ C\S. dela J
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