En Buenos Aires, a los 7 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 "GATUR SRL c/ SARKANY RICARDO ESTEBAN s/ cese de oposición al registro de marca", y de acuerdo al orden de sorteo la Dra. Medina dijo:

I. Mediante la sentencia obrante a fs. 731/735, el magistrado de primera instancia hizo lugar a la demanda deducida por Gatur SRL (en adelante Gatur), y en consecuencia, declaró infundada la oposición que el señor Ricardo Esteban Sarkany había opuesto en sede administrativa al registro de la marca RICK, Acta N° 2.558.748, pedida para identificar productos de la clase 18. Para así concluir, valoró que la gran difusión alcanzada en nuestro medio por el registro oponente (RICKY SARKANY) contribuía a alejar por completo la posibilidad de confusión con el signo pretendido por la actora, respecto del cual, además, las disimilitudes gráficas, fonéticas e ideológicas eran notables. Así también, tuvo en cuenta que el prestigio y calidad de los productos del accionado -cuya imagen pública está identificada con sus artículos- hacían que su público consumidor, conocedor de todo aquello que es moda en el mercado nacional, difícilmente pueda ser inducido a error. En suma, admitió la pretensión, con costas.

El pronunciamiento fue apelado por el demandado (ver recurso de fs. 746, concedido a fs. 747), quien expresó agravios a fs. 775/783, contestados por su contraria a fs. 787/801. Median también recursos contra la regulación de honorarios (ver fs. 744/745, 748/749, 750/751 y 752/753), que serán tratados al final del acuerdo, en caso de corresponder.

II. La demandada se queja de la decisión del magistrado a quo en cuanto descartó el carácter notorio de la marca RICKY SARKANY y juzgó que los signos eran inconfundibles. Sostiene que el juez basó su resolución en apreciaciones puramente personales, prescindiendo de la prueba producida en el expediente que da cuenta de la notoriedad de su signo. Dice que la masividad de sus ventas da por tierra con el concepto insinuado en la sentencia, en el sentido de que la marca es consumida por unas pocas personas adineradas. Sostiene que gracias a su publicidad y altísima difusión, el signo -así como la propia persona de su titular-, son conocidos por la mayor parte del público (consumidor o no del producto), lo cual demuestra que el reconocimiento de la marca excede por mucho el ámbito de la moda, las modelos y actrices famosas, siendo el signo más importante de calzado femenino del país (primer y segundo agravios).

Luego, se queja de que el juez no haya abordado su planteo referido al uso de la palabra RICKY en forma aislada para referirse a su marca, cuestión que, según entiende, quedó acreditada con la prueba colectada. Sobre el particular, asegura que tratándose de productos de vestir, calzado y carteras, la palabra RICKY genera una inmediata asociación con su marca RICKY SARKANY. A continuación cuestiona que el a quo haya omitido considerar que la marca solicitada está íntegramente contenida en la marca oponente, con el agravante de que el vocablo coparticipado es el que aparece en primer lugar, siendo así fácilmente recordable. En lo que hace al aspecto gráfico, destaca la coincidencia exacta de las primeras cuatro letras de la marca y dice que el consumidor, al ver el comienzo de la marca RICK aplicada a un producto, no necesitará ver el resto para confiar en que se trata del signo RICKY SARKANY. En cuanto al plano fonético, afirma que la marca RICK y la letra "y" pueden coincidir con frecuencia, conformando así la primera palabra del registro oponente (RICKy), y relativamente al aspecto conceptual, argumenta que RICK y RICKY son dos apócopes del mismo nombre extranjero (Richard), por lo que la confusión es altamente probable. Hace hincapié en la falta de explicación por parte de la actora de la elección de su nombre, recordando que en materia marcaria no existen las casualidades milagrosas (tercer agravio).

Por último, se agravia de que el magistrado haya resuelto la inconfundibilidad de las marcas con sustento en la distinta calidad de los productos o en la particularidad del público consumidor, pues ninguno de estos extremos configura una constante, pudiendo variar y por ende, desaparecer como factor distintivo de los signos en pugna (cuarto agravio).

En síntesis, entiende que en el caso pesan más las semejanzas que las diferencias y que debe decidirse a favor de la marca registrada, revocando la sentencia y rechazando la demanda, con costas.

III. Así delimitada la jurisdicción revisora del Tribunal, comienzo recordando que según surge de la prueba pericial contable rendida en autos, Gatur SRL fue constituida en el año 2000 y desde entonces, en forma ininterrumpida, ha desarrollado su actividad consistente en la comercialización de artículos de marroquinería en general, como billeteras de PVC, carteras de PVC, mochilas, riñoneras, bolsos, valijas y portafolios. Para distinguir tales artículos utiliza las marcas Wilson, Vía Fina, Pierre Cardin y Rick. Bajo ésta última denominación vende principalmente mochilas informales, de tipo escolar (ver catálogo agregado a fs. 46/49), siendo éste el signo cuya solicitud de registro ante el INPI motivó el conflicto de autos. Vale la pena aclarar que el pedido de anotación de la marca denominativa RICK se encuentra limitado a "bolsos y mochilas" de la clase 18, y que los principales clientes de la firma actora son, entre otros, Jumbo Retail Argentina SA, Wal Mart Argentina SRL y Falabella SA (confr. catálogo de venta de fs. 46/49, copias de las facturas de venta y despacho de importación de fs. 55/62 y prueba pericial de fs. 559/561). Apunto que los datos informados por la perito contadora no fueron desvirtuados por ningún elemento agregado al expediente, por lo que, con arreglo a lo previsto en los arts. 386 y 477 , no encuentro razones para prescindir de su valoración; ver también expediente administrativo remitido por el INPI a fs. 597/613).

Por su parte, el demandado fundó su oposición en los siguientes registros (ver fs. 92):

Según lo explicó en oportunidad de responder el traslado de la demanda, la marca RICKY SARKANY se encuentra estrechamente vinculada al calzado, aunque su enorme difusión en el ambiente de la moda y los medios le ha permitido expandirse con éxito a otros rubros íntimamente vinculados al primero, como ropa, carteras, bolsos, cinturones, perfumes y anteojos (ver fs. 482 vta. y copia de los catálogos, notas periodísticas, revistas, etc. glosadas a fs. 143/480, cuyos originales se encuentran reservados por separado). Los productos identificados con el signo RICKY SARKANY se ofrecen a la venta en locales exclusivos y multimarca, en la Argentina y en el extranjero (confr. fs. 151, pericial contable de fs. 560/561 y anexo I de fs. 554/555), los visten y promocionan conocidos personajes del ambiente del espectáculo argentino y foráneo -v. gr. la cantante colombiana Shakira, la famosísima modelo argentina Valeria Mazza, y el conductor de televisión Marcelo Tinelli-, a punto tal que se ha dicho de su titular -cuya imagen pública está estrechamente ligada a la marca; considerando 3 de la sentencia, fs. 733-, que "Nadie a esta altura puede discutirle el título de zapatero de las estrellas..." (ver publicación titulada "Sarkany con los famosos al pie", a fs. 156 vta.; confr. también declaraciones testimoniales de fs. 655/672 y documental de fs. 143/480).

IV. Formuladas las observaciones precedentes, importantes por cuanto sirven para determinar los reales intereses en juego, y entrando en el análisis comparativo de las marcas, lo primero que destaco es que el juzgador para decidir esta clase de conflictos debe colocarse en el lugar del consumidor y dejarse llevar, ante todo, por la impresión de conjunto, la aprehensión espontánea que dejan las designaciones, sin desmenuzarlas, examinándolas de manera sucesiva y no simultánea (conf. esta Sala, causa Nro. 16.898/95 del 07/07/98, entre muchas otras).

Pues bien, la impresión que me provoca la aprehensión fresca, espontánea y prerreflexiva de "RICK" y "RICKY SARKANY y diseño", es que no se confunden en absoluto. Luego, un análisis más pormenorizado revela que la semejanza que presentan las marcas es mínima, y por ende, carece de entidad como para temer fundadamente que pueda producirse confusión en el público.

En efecto, en el plano visual las diferencias resultan evidentes: el signo pedido es denominativo mientras que la marca oponente es mixta, y su dibujo ocupa un lugar destacado en el conjunto. Además, la marca solicitada está integrada por un solo término (RICK), en tanto que la del accionado está conformada por dos palabras (RICKY SARKANY).

Es cierto que el signo de la actora está completamente incluido en el del demandado, más 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). En este caso, en el plano gráfico la diferencia reside en que se trata de una palabra con cuatro letras (RICK) contra dos palabras (RICKY SARKANY), de cinco y siete letras respectivamente, acompañadas de un dibujo. En el plano fonético, es claro que dos palabras suenan diferente que una, siendo forzadas las apreciaciones formuladas por el agraviado, cuyo análisis, por lo demás, resulta parcial, al contemplar su registro seccionadamente (RICK vs RICKY) (ver fs. 780/781).

Finalmente, en el plano evocativo la marca oponente está compuesta por el apócope de uno de los nombres de su titular (RICKY), seguido de su apellido (SARKANY), es decir que conceptualmente, remite sin lugar a dudas a la persona del conocido diseñador de calzado femenino. Aún aceptando que RICK no fuera un signo de fantasía (ver sentencia, considerando 4, fs. 734), sino que se tratara de otro modo (apodo) de referirse al nombre extranjero Richard (ver memorial, fs. 781), lo cierto es que el nombre de pila ha sido considerado distintivamente de menor importancia frente al apellido, ya que es éste último, en definitiva, el que impresiona como la parte preponderante de la marca (conf. causa 515/1995 del 08.06.1999 y sus citas de doctrina). Así lo debe haber entendido el propio demandado, pues su apellido figura en todos los signos que registró como marca (RICKY SARKANY, SARKANY BAR, SARKANY KIDS, SARKANY STOCK y NET SARKANY; confr. informe del INPI de fs. 569/643. La excepción está dada por el registro de la marca mixta "OPTIMA"­, que carece del aditamento del mencionado apellido, ver fs. 576).

En razón de la gravitación que ejerce el vocablo SARKANY, juzgo que, de existir, el acercamiento conceptual entre RICK y RICKY carece de la relevancia que le atribuye el accionado. De todas formas, su argumento da por sentado que el término RICKY en forma aislada genera asociación inmediata con su marca RICKY SARKANY, extremo que no advierto acreditado en la causa.

Al respecto, vale la pena resaltar que el demandado no tiene ningún privilegio sobre la palabra RICKY (si bien de las constancias agregadas al sub lite surge que pidió su registro para las clases 3, 18 y 25, no puede soslayarse que las presentaciones son de fecha posterior a la traba del conflicto y además, aparentemente, aún se encuentran en trámite; confr. fs. 590/592). Y al margen de no detentar ningún derecho exclusivo sobre dicho término considerado en forma aislada, tampoco ha demostrado un uso intenso del mismo que hubiera generado en el público la asociación que pretende. En tal orden, los zapatos, bolsas y etiquetas presentadas para justificar ese extremo (ver fs. 779 vta. y material reservado por separado), no cumplen su finalidad pues en los mismos el vocablo RICKY aparece acompañado de la marca RICKY SARKANY. Por este motivo, el argumento pierde consistencia. Lo propio es dable concluir respecto de las publicidades de las campañas Ricky Winter, Ricky in Rio y Ricky Autumn (ver fs. 162/168, 170 y 404), en donde estas expresiones están siempre seguidas de la dirección de Internet de la empresa, integrada por la marca oponente (www.rickysarkany.com). En cuanto a los testigos -quienes, en general, afirmaron que el demandado realiza un uso marcario del vocablo RICKY y aseveraron que público asocia el término con la marca RICKY SARKANY (ver fs. 655/672)-, estimo que el valor probatorio de sus declaraciones se disipa al discordar con el resto de la prueba producida, de la que claramente se desprende que la marca es utilizada tal como fue registrada, esto es, RICKY SARKANY (ver fs. 142/480 y elementos reservados por separado).

V. Por las razones expuestas, aprecio que -aunque se adopte el criterio riguroso requerido por el demandado (ver primer y segundo agravios)-, entre RICK (limitada para distinguir "bolsos y mochilas") y RICKY SARKANY, existen sobradas diferencias como para temer que se verifique confusión directa o indirecta. Este último supuesto, en términos de razonabilidad, parece más que improbable si se tiene en cuenta el público al que se dirigen los productos de ambas partes, sus puntos de venta, y la circunstancia de que el accionado (según surge de las constancias agregadas al expediente), cuando utiliza la voz RICKY lo hace acompañado de su marca RICKY SARKANY, dejando bien en claro la procedencia de los artículos (confr. fs. 46/49, 142/480, 559/561 y bolsas, zapatos y etiquetas reservadas por separado). Tanto es así, que las marcas concurren en el mercado desde hace varios años (confr. pericial contable, fs. 559/561) sin que se haya denunciado ni acreditado ningún supuesto concreto de confusión.

Finalmente, señalo que el hecho de que en el futuro la actora pueda tomar la decisión de aplicar la marca RICK a "costosos y sofisticados bolsos de cuero" (ver cuarto agravio, fs. 781 vta./782), no resulta una razón atendible para cohibir el registro pretendido, pues las diferencias destacadas en los párrafos anteriores alejan la posibilidad de error aún bajo tal circunstancia; en cualquier caso, el demandado siempre podrá promover una acción por cese de uso si advierte que terceros imitan fraudulentamente la marca RICKY SARKANY o presentan sus productos "tratando de emparentarse" con ella (ver cuarto agravio, fs. 781 vta.), hipótesis que no se verificó en el sub examen.

VI. En función de los argumentos reseñados, voto por confirmar la sentencia recurrida, con costas (art. 68, primera parte , del Código Procesal).

Los Dres. Antelo y Recondo, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe.

Fdo.:

Graciela Medina.

Guillermo Alberto Antelo.

Ricardo Gustavo Recondo.

Es copia fiel del original que obra en el Tº 4, Registro Nº 81, del Libro de Acuerdos de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Buenos Aires, 7 de abril de 2011.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: desestimar el recurso de la parte demandada, con costas (art. 68, primera parte, del Código Procesal).

Teniendo en consideración la naturaleza del asunto, 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 fijados a la letrada apoderada de la parte actora, Dr. María Fernanda Naveira a la suma de ($...) y los del Dr. Rodrigo Marsan, letrado apoderado de la parte accionada, a la de ($...) (arts. 3 , 6 , 9 , 19 , 33 , 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la 24.432 ).

Valorando el mérito de la labor efectuada por la perito contadora Mónica Olga Rajo a fs. 559/561, la importancia de su dictamen para la resolución de la causa, y la proporcionalidad que deben guardar sus emolumentos con los de los restantes profesionales intervinientes, se elevan éstos a la suma de ($...) (ver recursos de fs. 744, 748, 750 y 752).

Por los trabajos de Alzada, se fijan los emolumentos de la Dra. María Fernanda Naviera en la suma de ($...) y los del Dr. Rodrigo Marsan en la de ($...) (arts. cit y 14 de la ley de arancel).

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Graciela Medina.

Guillermo Alberto Antelo.

Ricardo Gustavo Recondo.
