Fallo:   

En Buenos Aires, a los 30 días del mes de junio de dos mil diez reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: "MARTINO, OMAR SANTOS C/ TERUEL, CÉSAR ADOLFO S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA", respecto de la sentencia de fs. 573/576 vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: 

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? 

Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden: señores Jueces de Cámara doctores Ricardo Víctor Guarinoni, Alfredo Silverio Gusman y Santiago Bernardo Kiernan. 

A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara doctor RICARDO VÍCTOR GUARINONI dijo: 

I. -El señor Omar Santos Martino inició demanda con el fin de obtener la titularidad de la marca "LOS NOCTURNOS", la que ha sido registrada a su nombre y en cuyo uso no ha cesa-do, según lo expuso en su escrito de inicio (conf. fs. 31/4). 

El señor Martino relató que es músico, compositor y creador del trío melódico "Los Nocturnos", el que fue creado en la década de los años sesenta en la República Argentina. Afirmó que luego de cuarenta años de su creación sus canciones aún siguen emocionando al público en general. 

Recordó que la labor discográfica de dicho conjunto incluye más de sesenta obras, entre "Long plays", Discos, Cassettes y Compact Discs que se pueden comprar en cualquier comercio dedicado a la música. Destacó que, además, el conjunto trabajó con artistas de la talla de los que componen el trío "Los Panchos". 

Relató que con fecha 29 de mayo de 2002 se presentó ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial con el objeto de solicitar la renovación de la marca "Los Nocturnos", pues había vencido el plazo de diez años establecido en el artículo 5 


de la Ley 22.362. 

Expresó que luego de efectuado dicho trámite tomó conocimiento de que el señor César Adolfo Teruel había presentado una oposición al registro de la marca, bajo el argumento de que era confundible con sus marcas "LOS NOCHEROS", "NOCHEROS Y COMPAÑÍA" y "DE SALTA LOS NOCHEROS", pertenecientes a la clase 41. 

Afirmó que él posee la exclusividad de la marca "Los Nocturnos", la que es utilizada en el país y en el extranjero, y que las marcas del oponente fueron registradas con posterioridad a la suya, en especial cuando se tiene en cuenta que algunos de los titulares de las marcas en pugna nacieron tiempo después del registro de su marca. 

Aseveró que puede probar que la marca "Los Nocturnos" fue utilizada con exclusividad durante los cinco años anteriores a la oposición y también en forma posterior a ella. 

II.- A fs. 92/104 vta.contestó la demanda el señor César Adolfo Teruel, negando todos y cada uno de los hechos sostenidos por la parte actora en su demanda. 

Afirmó que él presentó en debido tiempo y forma la oposición a la solicitud de registro de la marca "Los Nocturnos" efectuada por la actora, en defensa de sus marcas "Los Nocheros", "Los Nocheros (y logo)", "De Salta Los Nocheros" y "Nocheros y Compañía", debidamente registradas para distinguir los servicios de la clase 41 del Nomenclador Marcario Internacional, bajo los números 1.911.778, 1.921.966, 1.911.777 y 1.614.645, respectivamente. 

Relató que el señor Martino registró la marca "Los Nocturnos" bajo el Acta N° 2.372.274, publicada el 29.5.2002, para distinguir los servicios de la clase 41, limitándola a "solamente conjuntos musicales", que es, precisamente, el ser-vicio que presta el conjunto "Los Nocheros". 

Afirmó que como consecuencia de ello, con fecha 16 de diciembre de 2002 le envió al señor Martino una carta documento (expresamente por él reconocida), proponiéndole el retiro de la oposición a cambio de que se comprometa a restringir el uso y el alcance de la marca "Los Nocturnos" a un conjunto musical destinado exclusivamente a la interpretación de tangos y boleros. 

Aseveró que no pueden existir dos conjuntos musicales, identificados con marcas casi idénticas, distinguiendo los mismos rubros sin limitación, porque genera confusión en el público consumidor. 

Concluyó, en definitiva, que "Los Nocheros" es una marca notoria que goza de gran reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, siendo en la actualidad uno de los conjuntos de mayor éxito, mientras que la marca de la accionante es requerida solamente por una parte del público consumidor. 

Expresó, finalmente, que no puede tolerar siquiera la posibilidad de que exista un conjunto musical folclórico "Los Nocturnos" pues ello importaría un serio menoscabo de los derechos del conjunto "Los Nocheros", tal como sucedería si permite el registro de la marca peticionada sin limitación alguna. 

III.- El señor Juez de primera instancia, en su pronunciamiento de fs.573/76 vta. declaró infundada la oposición deducida por el señor César Adolfo Teruel al registro de la marca "Los Nocturnos" (Acta N° 2.372.274) pedida por Omar Santos Martino para distinguir "solamente conjunto musical des-tinado exclusivamente a la interpretación de boleros y tangos" en la clase 41 del Nomenclador Internacional, empero la declaró fundada en tanto excede ese límite preciso. Impuso las cos-tas al actor por cuanto al no haber aceptado la propuesta válida ofrecida extrajudicialmente por el señor Teruel, dio lugar a la presente contienda. 

IV.- La referida sentencia suscitó el recurso de la parte actora (fs. 579), la que expresó sus agravios a fs. 607/ 610 vta., cuyo traslado fuera contestado a fs. 612/20 vta. 

V.- Aclaro, ante todo, que no obstante haber analizado todas las pruebas de la causa y reflexionado sobre los diversos planteamientos de las partes, sólo volcaré en este voto aquellos fundamentos que considero "conducentes" para la correcta composición del diferendo. Me atengo, así, a la Jurisprudencia de la Corte Suprema que ha juzgado correcta tal metodología (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros) y que es criterio recibido, en orden a la selección y valoración de la prueba, por el artículo 386, segunda parte 

, del Código Procesal. 

VI.- Quiero señalar, ante todo, que tal como lo destaca el señor Juez "a quo" en primer término, la solicitud de registro de la marca "Los Nocturnos" que obra a fs. 44 no se trata de una renovación, sino de una primera inscripción. 

No obstante ello, me interesa destacar al respecto que el señor Martino es titular de una marca intensamente explotada y que a su amparo se ha formado una clientela, por lo que, en principio, es merecedora de protección frente a una eventual conducta ilegítima de un competidor, situación que analizaré seguidamente. 

VII.- Tengo para mí que en la especie no existe lo que se denomina "similitud conceptual" entre los signos marcarios enfrentados.La confusión ideológica deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas, consistente en la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra (conf. OTAMENDI, J., "Derecho de Marcas", cuarta edición actualizada, p. 154). 

Y si bien tanto la denominación "Los Nocturnos" como "Los Nocheros" evocan la idea de una actividad desarrollada durante la noche por algunos individuos o bien a la manera de vivir de ellos, lo cierto es que el Diccionario de la Real Academia Española define la palabra "nocturno" como perteneciente a la noche o que se hace en ella y al definir la palabra "nochero" se refiere al "vigilante nocturno de un local, obra, etc.". En consecuencia, al no ser el mismo contenido conceptual, el recuerdo no puede ser el mismo y la confusión deviene inaceptable. 

En tales condiciones, la circunstancia apuntada precedentemente no impide la coexistencia pacífica de ambas marcas, no obstante lo cual expondré un breve análisis de los presupuestos de hecho que rodean la cuestión. 

VIII. No escapa a mi conocimiento, habida cuenta de mi edad, que el conjunto "Los Nocturnos" tuvo su origen en los años sesenta y obtuvo fama y renombre que aún conserva hasta nuestros días. Es habitual encontrar en los hogares de gente de mediana edad y en los comercios dedicados a la música, material discográfico perteneciente a este conjunto, más allá de toda la prueba aportada por el actor a estos autos que acredita la extensa difusión de su arte (conf. fs. 132/263). 

Tampoco escapa a mi saber que el conjunto "Los Nocheros" representa uno de los conjuntos folclóricos de mayor prestigio tanto en la Argentina como en el mundo, poseedor de un estilo innovador que lo caracteriza y distingue de otros conjuntos folclóricos.Sus temas de tinte romántico escapan a ese estereotipo al que responden la mayoría de los conjuntos dedicados al folclore argentino y crean en el ánimo del público una sensación de intimidad propia de los boleros. 

Me interesa matizar este tema con una apreciación personal. Y es la que se refiere a cierta imposibilidad que existe en la música en general, de limitar la obra de un artista solamente a un género determinado, tal como se propone en la especie. 

En efecto, si bien la propuesta del demandado, consistente en el retiro de su oposición a cambio de que se comprometa el actor a restringir el uso y el alcance de la marca "Los Nocturnos" a un conjunto musical destinado exclusivamente a la interpretación de tangos y boleros, representa el ejercicio de un derecho que le asiste, advierto que en la especie resulta de improbable materialización, en especial si se tiene en cuenta que la obra artística del propio demandado se ha convertido más en un género romántico que folclórico propiamente dicho. 

Hecha esta disquisición, sólo resta analizar la conducta que ha tenido el demandado respecto del uso de su marca, cuyo origen es muy posterior al nacimiento de la marca que utiliza el actor. 

Para ello me limitaré a destacar que el señor Martino, como titular de una marca de hecho, no ha denunciado ninguna conducta espuria o impropia por parte del demandado.No puede deducirse de ninguna de sus presentaciones que el señor Teruel (o su conjunto) haya utilizado su marca de manera perjudicial para el actor, no al menos de una manera ostensible o flagrante que me convenza de la ilegitimidad de su obrar. 

En consecuencia, toda vez que el actor es titular de una marca de hecho que merece protección, la cual obtuvo a través de cuatro décadas un prestigio que no ha sido opacado ni menoscabado por el uso de la marca "Los Nocheros", juzgo que corresponde declarar infundada la oposición deducida por César Adolfo Teruel al registro de la marca "Los Nocturnos" en la clase 41 del Nomenclador Internacional (Acta N° 2.372.274) solicitado por el señor Omar Santos Martino. 

IX. Por lo expuesto, voto porque se modifique la sentencia apelada, en el sentido de declarar infundadas tanto la oposición deducida al registro de la marca "Los Nocturnos" como la limitación impuesta para distinguir "solamente conjunto musical destinado exclusivamente a la interpretación de boleros y tangos" en la clase 41 del Nomenclador Internacional. 

Con relación a las costas, estimo que deben correr por su orden en ambas instancias, atento las circunstancias que rodean la cuestión y a que el demandado pudo haberse creído con derecho a oponerse al registro de la marca en cuestión (art.68, segunda parte 

, del Código Procesal). 

Los señores Jueces de Cámara doctores Alfredo Silve-rio Gusman y Santiago Bernardo Kiernan, por razones análogas a las aducidas por el doctor Ricardo Víctor Guarinoni, adhieren a las conclusiones de su voto. 

Con lo que terminó el acto. 

RICARDO VÍCTOR GUARINONI. 

ALFREDO SILVERIO GUSMAN. 

SANTIAGO BERNARDO KIERNAN. 

Es copia fiel del acuerdo original que obra en las páginas n° 1447 a n° 1450 del Libro de Acuerdos de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. 

Buenos Aires, 30 de junio 2010.- 

Y VISTOS:por lo que resulta del acuerdo que antecede, se modifica la sentencia apelada en el sentido de declarar infundadas tanto la oposición deducida al registro de la marca "Los Nocturnos" como la limitación impuesta para distinguir "solamente conjunto musical destinado exclusivamente a la interpretación de boleros y tangos" en la clase 41 del Nomenclador Internacional, con costas por su orden en ambas instancias (art. 68, segunda parte, del Código Procesal). 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 279 

del Código Procesal, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, fijase los honorarios del doctor Alfredo Antonio Risso en la suma de ($.) y los del doctor Francisco Piperno en la suma de ($.), en su carácter de letrados patrocinantes de la parte actora. Asimismo fijase los honorarios del doctor Diego A. Mayol en la suma de ($.) y los de los doctores Roberto Daniel Jarach y Natalia Korman, en la suma de ($.) para cada uno, en su carácter de letrados y apoderados de la parte demandada (arts. 6 

, 9, 10 

, 37 y 38 

de la Ley 21.839, modificada por la Ley 24.432 

). 

Por las tareas de Alzada, meritando el resultado del recurso, regulase los honorarios del doctor Alfredo Antonio Risso, en su carácter de letrado patrocinante de la parte actora, en la suma de ($.). Asimismo, regulase en la suma de ($.) los del doctor Diego A. Mayol, en su doble carácter de letrado y apoderado de la parte demandada. (art. 14 

del arancel vigente). 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- 

RICARDO VÍCTOR GUARINONI 

ALFREDO SILVERIO GUSMAN 

SANTIAGO BERNARDO KIERNAN 

