	 

	

	 

	En Buenos Aires, a los 28 días del mes de abril del año dos mil once, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos "OLD NAVY c/ CHIRAZI RAFAEL Y OTROS s/ cese de uso de marca", y de acuerdo al orden de sorteo la Dra. Medina dijo: 

I. Mediante la sentencia glosada a fs. 2493/2495 el magistrado a quo admitió la demanda que Old Navy (ITM) Inc. promovió contra Rafael Chirazi, Favio Chirazi y Ginotex SA, y en consecuencia, los condenó a cesar en el uso de la marca OLD NAVY, a pagar la suma de $ 50.000 en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, y a publicar la sentencia por un día en el diario "Ámbito Financiero", con costas. Asimismo, rechazó la reconvención deducida por Rafael y Favio Chirazi, a quienes también condenó a abonar las costas de tal acción. 

Para así decidir, en primer lugar, consideró que la importancia de la firma actora -cuya trayectoria se remontaba al año 1994-, se encontraba demostrada con la documentación agregada a fs. 82/107. Además, valoró que la accionante había acreditado el registro del signo OLD NAVY en varios países del extranjero, así como en la República Argentina, donde anotó la marca denominativa OLD NAVY (clase 25, Nro. 1.831.162, cuya solicitud fue formulada el 7 de octubre de 1994), y OLD NAVY y diseño (clase 25, Nro. 1.899.757, cuyo pedido databa de diciembre de 1997), marca que también inscribió en las clases 9, 18, 35 y 42. Asimismo, tuvo por probado el uso de OLD NAVY en nuestro país con las constancias glosadas a fs. 139/143, 151 vta., 152 vta., 155, 872/879, 1191/1296, 1434/1436, 1546/1551 y 1608/1777. 

Por otro lado, apreció que la codemandada Ginotex SA con fecha 28 de enero de 1997 había obtenido la titularidad de la marca mixta YACHTING OLD NAVY (Nro. 1.625.414), signo que cedió al coaccionado Rafael Chirazi (con excepción de pulóveres) y que caducó sin haber sido renovado, solicitándose un nuevo registro (acta 2.738.231), recién el 9 de abril de 2007. También sopesó que el uso de esta marca no había podido ser verificado por la perito contadora interviniente. 

Partiendo de los extremos apuntados, concluyó que la actora tenía un mejor derecho que sus contrarias sobre la marca OLD NAVY, pues sus registros y uso eran anteriores en el tiempo al de las accionadas. Sobre el particular destacó que si bien era cierto que éstas habían registrado YACHTING OLD NAVY, no podía perderse de vista que el primer vocablo -YACHTING-, carecía de suficiente aptitud distintiva y que además, había sido empleado de tal modo que pasaba inadvertido, pareciendo que la marca era solamente OLD NAVY, circunstancia que surgía del examen de la mercadería secuestrada en el local de los accionados, de la documentación obrante a fs. 58, 137 y 219/220 y de la prueba testimonial rendida a fs. 1477/1478. 

En función de lo expuesto, concluyó que los accionados se habían apropiado indebidamente de la marca ajena OLD NAVY para lucrar con su prestigio, lo cual surgía claramente del uso que habían hecho de su propio signo, al que habían deformado de tal modo que llegaba a ser indudablemente confundible con el de la actora, induciendo así al público consumidor a error en cuanto al origen del producto. 

Por ello, consideró que más allá de la cuestión en torno a la validez o ineficacia de YACHTING OLD NAVY, ésta no había sido utilizada tal y como había sido anotada, sino con mutaciones que la hacían casi igual al signo de la accionante, conducta que merecía la sanción prevista en el art. 953 
del Código Civil, dado que la apropiación de una marca ajena constituía un acto ilícito y contrario a las buenas costumbres. 

En suma, desestimó la reconvención deducida por Rafael y Favio Chirazi y admitió al demanda de Old Navy ITM Inc., condenando a los accionados a cesar en el uso de la marca OLD NAVY. Por lo demás, dado que el registro YACHTING OLD NAVY había caducado, declaró abstracto el planteo de nulidad y caducidad de dicha marca, desestimando que la nueva solicitud de tal signo tuviera carácter de renovación. Así también, rechazó el pedido de nulidad de las marcas de la actora, puesto que ésta había demostrado su mejor derecho sobre OLD NAVY, y porque el signo en que se sustentaba tal reclamo había vencido sin ser renovado. En cuanto a los daños y perjuicios reclamados, los fijó en la suma de $ 50.000. Finalmente, ordenó la publicación de la sentencia por un día en el diario Ámbito Financiero. 

La sentencia fue apelada solamente por los codemandados Favio y Rafael Chirazi (ver recurso de fs. 2503, concedido a fs. 2503 vta.), quienes expresaron agravios a fs. 2537/2551, los que fueron contestados por la actora en la pieza de fs. 2553/2557. 

Media un recurso contra la regulación de honorarios (ver fs. 2500 y vta.), que será tratado al final del acuerdo, en caso de corresponder (art. 279 
del Código Procesal). 

II. Los recurrentes cuestionan el rechazo de la reconvención por nulidad de los registros OLD NAVY, pues -según entienden- fueron otorgados a la actora en violación a lo que dispone el art. 3, inc. b) 
de la Ley de Marcas. Explican que desconocen la razón por la cual la anterior propietaria del signo (Ginotex SA) no dedujo oposición al pedido de anotación marcaria de la accionante, pero entienden que ésta no podía ignorar que OLD NAVY y YACHTING OLD NAVY (sobre cuya existencia fue informada por la Oficina de Marcas a efectos de que contestara la vista pertinente), eran manifiestamente confundibles, lo que justifica la nulidad absoluta de su acto de concesión (primer agravio). En segundo lugar, se quejan de que el juez haya concluido que el registro y uso de OLD NAVY fue anterior al de su marca, ya que YACHTING OLD NAVY fue solicitada el 6 de enero de 1987 (y concedida el 28 de enero de 1997), mientras que las solicitudes OLD NAVY datan de 1994 y 1997, y su uso no comenzó, por lo menos, hasta el año 1994 (segundo agravio). A continuación, sostienen que utilizaron su marca con insignificantes diferencias gráficas respecto del título obtenido, empleando siempre la denominación YACHTING OLD NAVY, como puede advertirse en las bolsas y en las identificaciones colgantes de las prendas reservadas por separado, razón por la cual su conducta, lejos de encuadrar en la previsión del art. 953 del Código Civil, queda comprendida en lo normado en el art. 1071, primera parte 
, del referido ordenamiento (tercer agravio). 

Por lo demás, argumentan que si bien YACHTING OLD NAVY venció sin ser renovada, la solicitud de anotación formulada a través del acta Nro. 2.738.231 constituye su reinscripción, la que debe ser tratada como renovación del signo, pues este siguió siendo usado a través del ente que integran (U.S. 1 SRL), extremo que el juez omitió valorar al rechazar la reconvención (cuarto agravio). 

Por último, se quejan de la admisión de la pretensión resarcitoria, pues consideran que la actora no acreditó que la marca OLD NAVY fuera usada en el país, así como tampoco probó la existencia de los daños invocados, ni su monto. 

En síntesis, pide la revocación íntegra de la sentencia, con costas (quinto agravio). 

III. Las marcas cuyo cese de uso demandó la actora son: OLD NAVY (denominativa), Nro. 1.831.162, clase 25; y Nro. 1.899.757, también de la clase 25. 

La marca que registró Ginotex SA y que en el año 2003 adquirieron los coaccionados Rafael y Favio Chirazi (con excepción de pulloveres) es: Nro. 1.625.414, clase 25. 

A raíz de la diligencia ordenada por el magistrado a quo a fs. 45, el 12 de mayo de 2004, en el local comercial explotado por los coaccionados Chirazi situado en la calle Av. Nazca 690 de esta ciudad, se hallaron 7.770 prendas de vestir con el signo OLD NAVY (confr. mandamiento glosado a fs. 51/52). De ese total fueron secuestradas algunas camperas, remeras y pantalones que se reservaron en el juzgado de origen y que en este acto tengo a la vista (confr. fs. 51/52, 56/57 y caja anexa). 

Su examen revela que el uso que hicieron los recurrentes de la marca YACHTING OLD NAVY se aproxima más al título registrado por la actora que a su propio signo. En efecto, las prendas llevan cosida una etiqueta con el logotipo oval (fondo azul y letras blancas) de OLD NAVY, en donde el término YACHTING pasa desapercibido por su ubicación separada y letra pequeña, o se encuentra tapado por las costuras, o directamente no figura. También las etiquetas colgantes de la indumentaria llevan impreso el diseño oval propiedad de la accionante, con la palabra YACHTING escrita en el reverso y junto a otros términos, es decir, bien disociada del resto de los vocablos que conforman su registro. En algunas de las etiquetas adheridas a las prendas puede leerse simplemente "OLD NAVY USA" (en fondo azul, con letras blancas, salvo la sigla USA, que figura en rojo) y en otras, además del logotipo de OLD NAVY figuran palabras en inglés (v. gr. MEDIUM; SMALL; AMERICAN L. FOR EXPORT), todo lo cual favorece la creencia de que se trata de productos de origen foráneo, como los que comercializa la sociedad actora. Huelga decir que en la utilización del signo efectuada por los demandados no hay rastros de la figura del delfín ni de la forma rectangular enmarcada por el dibujo de una soga o cuerda, característicos de su marca (ver fs. 1781/1800). 

A continuación figuran escaneadas las etiquetas descriptas precedentemente, que resultan la mejor prueba del uso que los apelantes han hecho de su registro: 

Por lo demás, a fs. 58 y 219 pueden verse copias de dos facturas emitidas por compra de mercadería en el local de la Av. Nazca 690 de esta ciudad, explotado por la sociedad que conforman los recurrentes (US 1 SRL), en las cuales se encuentra impreso el logo de la actora, acompañado por los términos YACHTING y US 1 SRL escritos en letra mucho más pequeña y, por supuesto, fuera del dibujo oval. El diseño de OLD NAVY también aparece en las tarjetas comerciales del codemandado Rafael Chirazi, cuyo esquema y colores representan una clara imitación de la "girf card" promocionada por la firma actora en su sitio de Internet (ver fs. 143/144). 

Las constancias que vengo resumiendo dan acabada cuenta de que los apelantes han utilizado su marca mixta YACHTING OLD NAVY introduciéndole modificaciones que la aproximan al signo de su adversaria, con el espurio propósito de confundirse y confundir al consumidor beneficiándose con el prestigio ajeno y el desvío ilegítimo de la clientela. Ninguna otra razón (v. gr. "la necesitad de aggiornar las características del diseño a la época"; fs. 2547 vta.), explica válidamente la imitación de una marca de conocida trayectoria y registrada en varios países (confr. constancias agregadas a fs. 82/123, 139/125, 183/215, declaraciones testimoniales de fs. 1477/1478). Con lo hasta aquí expuesto basta para desestimar las críticas sustentadas en el uso que los accionados Chirazi hicieron de su marca (ver tercera queja). 

IV. Ahora bien, para resolver el agravio vinculado a la nulidad de los signos propiedad de la accionante, que los demandados plantearon por vía de reconvención (ver primer y cuarto agravios), cabe tener presente que su signo YACHTING OLD NAVY, Nro. 1.625.414 venció el 28 de enero de 2007 sin haber sido renovado (confr. certificado emitido por el INPI a fs. 1331 y escrito de fs. 1372, punto I), circunstancia que priva de sustento a su reclamo. Pero aún colocándome en la posición más favorable a los recurrentes -esto es, dando a la solicitud de inscripción Acta Nro. 2.738.231 (fs. 1370/1371) efectos de renovación de la marca YACHTING OLD NAVY-, la nulidad impetrada tampoco podría prosperar. 

Es que el análisis comparativo de los signos no arroja, de acuerdo a mi criterio, un acercamiento tal que justifique la anulación de los títulos 1.831.162 y 1.889.757 concedidos por el INPI. Si bien es cierto que los dos vocablos que integran las marcas de la actora están completamente incluidos en el signo de los demandados, este Tribunal tiene dicho que ello no importa, de por sí, confundibilidad, en tanto y en cuanto los restantes elementos que conforman los conjuntos sean claramente distintivos en los demás planos del cotejo (confr. Sala I, causa 9.705/2000 del 28.11.2002 y sus citas). No debe olvidarse tampoco que la partícula NAVY es de uso común en la clase 25 (así lo consideró el juez en la sentencia, sin que esta conclusión haya sido objeto de cuestionamiento alguno; ver considerando 2°, tercer párrafo, fs. 2513). 

En este caso, en el plano gráfico la diferencia reside en que se trata de dos palabras (OLD NAVY) contra tres (YACHTING OLD NAVY), teniendo particular relevancia el hecho de que el elemento que no comparten (YACHTING) es el que ocupa el lugar de partícula inicial, siendo por ende de más fácil memorización (confr. Sala II, causa Nro. 10.499/94 del 08/04/97 y sus citas). Ello también proyecta influencia en el plano fonético, siendo claro que dos palabras suenan diferente que tres. Por lo demás, los diseños que acompañan los elementos denominativos aportan una diferenciación casi decisiva. El logotipo oval azul de OLD NAVY nada tiene que ver con el rectángulo (también azul) cuyo borde se asemeja a un cordón o cuerda de YACHTING OLD NAVY, que además incluye el bosquejo de un delfín (ver descripción efectuada en el anexo A de la solicitud originaria de la marca, a fs. 1781/1800, en particular, fs. 1782). Finalmente, tratándose en ambos casos de conjuntos integrados por palabras en inglés que no han pasado necesariamente al conocimiento masivo, no percibo riesgo de confusión en el plano evocativo. 

En suma, con arreglo al criterio de severidad que es dable emplear para evaluar la posibilidad de confusión en materia de nulidades marcarias -el que encuentra fundamento en la presunción de legitimidad que posee el acto administrativo que concedió el registro​-​, no advierto que medien importantes intereses públicos comprometidos que justifiquen admitir la anulación pedida, más aún por cuanto se encuentra acreditado que las marcas OLD NAVY y OLD NAVY (logotipo azul) son intensamente utilizadas y han generado una significativa clientela (confr. Sala I, doctr. causas 8.246/1994 del 13.04.2000, 1.537/1995 del 26.02.2004 y 6.875/1998 del 11.05.2004; esta Sala, causa 8.788/2001 del 03.10.2006 y sus citas; ver constancias de fs. 139/181 y 1191/1271, informes de fs. 1422/1436 y 1546/1551 y documental de fs. 1608/1778). 

V. Decidido lo que antecede, corresponde tratar el agravio relacionado con la procedencia de la acción por daños. 

La conducta seguida por los recurrentes, quienes en lugar de limitarse a emplear su propia marca, la utilizaron modificándola de tal modo que llegó a ser manifiestamente confundible con los signos de su adversaria (ver punto III de este voto), lejos de constituir el ejercicio regular de su derecho (como lo indican con cita del art. 1071, primera parte, del Código Civil), abona su mala fe, por lo que no hay dudas en cuanto a que en el sub lite el factor de atribución está configurado, y por ende, la acción de daños y perjuicios es procedente. 

Esta Cámara, siguiendo prestigiosos aportes doctrinales (confr. Otamendi, J., "Derecho de Marcas", 5ta. edición, Ed. LexisNexis Abeledo Perrot, pag. 320 y siguientes; Etcheverry, O., "La reparación de daños en infracciones de nombres y marcas", en Derechos Intelectuales, ed. Astrea, T. 3, pag. 13/20; Faerman, S. F., "La condena al pago de indemnización por infracción a los derechos marcarios", en Derechos Intelectuales, ed. cit. T. 4, pag. 215/222), ha puesto de relieve la dificultad que, en términos generales, existe para probar la relación causal entre una infracción marcaria y los daños que de ella se derivan, si bien todos son contestes en que la mencionada dificultad no puede favorecer la impunidad de quienes han cometido con culpa o a sabiendas las conductas ilegítimas (doctr. Sala I, causa 1.748/2005 del 14.10.2010 y sus citas). Por ello, ante la comprobación de un ilícito en la órbita de la propiedad intelectual, se parte de una presunción de daño, cuya determinación es efectuada en forma prudencial (art. 165 
del Código Procesal), valorando el conjunto de circunstancias en que se desenvuelve la controversia (confr. Sala II, causa 3.695/1997 del 16.05.2002 y sus citas). 

La falta del dato sobre la ganancia ilegítimamente obtenida por los infractores a raíz de la venta de prendas con el logotipo de OLD NAVY (ver informe pericial agregado a fs. 2293/2296), no impide que el sentenciante establezca con realismo y delicadeza de juicio un resarcimiento adecuado, que sirva al propio tiempo para desalentar conductas reñidas con el respeto debido a los derechos ajenos (doctr. causa 3.695/1997 cit.). 

En tal contexto, ponderando la importante cantidad de prendas halladas en el local comercial explotado por los accionados (7.770, stock que por su importancia autoriza a presumir cierto "éxito" en la comercialización de la mercadería); que la venta de los productos se realizaba también "al por mayor", siendo que en muchos casos esos clientes mayoristas residían en diversos puntos del país (Mendoza, Rosario, Chubut, etc), donde cabe deducir que colocaban los productos -esto sirve para evaluar la proyección geográfica de la infracción- (confr. fs. 1355/1374, informativa de fs. 2114/2119 y 2183, e informe pericial de fs. 2293/2296); la circunstancia de que los demandados continuaron utilizando el signo OLD NAVY aún con posterioridad al secuestro realizado en mayo de 2004 (de hecho lo hicieron por lo menos hasta marzo de 2007, ver copia de las facturas emitidas por US1 SRL, a fs. 1355/1365 y escrito de fs. 1372/1374); y tomando como parámetro los precios de venta que informaron en ocasión de brindar las explicaciones a que se refiere el art. 39 
de la Ley de Marcas (ver fs. 66/67), estimo que la suma de $ 50.000 fijada por el juez a quo debe ser mantenida, sobre todo si se considera el lógico deterioro de la marca indebidamente usufructuada. 

Queda claro que el resarcimiento procede aún en la hipótesis de que el titular de la marca no acredite su efectivo uso en el país (ver quinto agravio), pues tal circunstancia no impide la reparación por la violación de su derecho a impedir que otros se sirvan de su propiedad con arreglo a las pautas señaladas (se trata del denominado ius prohibendi, que encuentra sustento en los arts. 4 y 31 
de la ley 22.362 y art. 16.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, aprobado por la ley 24.425 
). 

VI. Por las razones expuestas, voto por la confirmación de la sentencia en todo lo que fue materia de agravio, con costas a los recurrentes vencidos (art. 68, primera parte 
, del Código Procesal). 

El Dr. Recondo, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe. Fdo.: Graciela Medina - Ricardo Gustavo Recondo. Es copia fiel del original que obra en el Tº 4, Registro Nº 121, del Libro de Acuerdos de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. 

Buenos Aires, 28 de abril de 2011. 

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia en todo lo que fue materia de agravios, con costas de Alzada a la parte recurrente vencida (arts. 68, primera parte, del Código Procesal). 

Teniendo en consideración la naturaleza del asunto (cese de uso, daños y perjuicios y reconvención por nulidad marcaria), el trámite del juicio, las etapas cumplidas, la extensión, mérito y resultado de la labor profesional, así como el criterio seguido en casos análogos, se elevan los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora, Dr. Matías F. Noetinger, a la suma de ($...), los del apoderado de la misma parte, Dr. Miguel N. Armando, a la suma de ($...) y los del Dr. Luís Emilio Denuble a la de ($...) (ver recurso de fs. 2500) (confr. arts. 3, 6, 7, 9, 19, 33, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la 24.432. 

Por los trabajos de Alzada, se establecen los honorarios del Dr. Miguel N. Armando en la suma de ($...) y los del Dr. Mario Enrique Barrasa, en la de ($...) (arts. cit y 14 de la ley de arancel). 

El Dr. Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN). 

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase. 

Graciela Medina. 

Ricardo Gustavo Recondo.


