Poder Judicial de la Nación


CAUSA N° 3721/2003

PLATA Y PLATA ICSA C/ AGEA S.A. S/ CESE

JUZG. N° 10

 
            DE USO DE MARCA.

SECR. N° 20

En Buenos Aires, a los   30   días del mes de diciembre de dos mil once 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: “PLATA Y PLATA ICSA C/ AGEA S.A. S/ CESE DE USO DE MARCA”, respecto de la sentencia de fs. 597/600, 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 Santiago Bernardo Kiernan, Ricardo Víctor Guarinoni Y Alfredo Silverio Gusman. 

                        A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara doctor SANTIAGO BERNARDO KIERNAN dijo: 
                        I. La empresa “Plata y Plata I.C.S.A.”, titular de las marcas “EUREKA” (reg.n° 1.877.737) y “EUREKA” con (diseño) reg. n° 1.842.735, que distinguen los artículos de la clase 16 del nomenclador internacional, advirtió que Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (A.G.E.A.) publicaba una revista semanal denominada “GENIOS” y junto a ella una revista escolar “EUREKA” -idéntica a su marca “Eureka”-  por lo que inició la presente demanda  por cese de uso ilegítimo de la referida marca para distinguir publicaciones y demás productos de la clase 16 –que clasifican dentro de la misma clase- y abstenerse de hacerlo en el futuro, incluyendo su publicidad, con costas (confr. fs. 14/16 y vta). En la ampliación de demanda de  fs. 182/192 reclamó la indemnización por los daños y perjuicios que ese uso ilegítimo le ocasionó y que discriminó como: 1.- daños por dilución, 2.- daños por uso indebido (regalías no percibidas) y 3.- restitución de frutos (fs. 185/192).

                        Al progreso de esas pretensiones se opuso la emplazada, negando -en síntesis- el empleo ilícito de la marca ajena y la causación de un daño resarcible (véase fs. 42/43).

                        II. El señor Juez de primera instancia, en el pronunciamiento de fs. 597/600, consideró acreditado que la marca ”Eureka” le correspondía al actor y juzgó que la demandada incurrió en uso ilegítimo de aquélla y falló :

                        “Haciendo lugar a la demanda promovida por Plata y Plata I.C.S.A., condenando por lo tanto a ‘Arte Gráfico Editorial Argentino S.A.’ a pagarle, en el plazo de 10 días hábiles, la suma de $ 55.000, con más los intereses –que estableció en el considerando 5- e imponiendo las costas del juicio a la demandada” (confr. fs. 597/600).

                        Dicho pronunciamiento originó la apelación de ambas partes.

                        Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., -que resultó vencida- interpuso recurso de apelación a fs. 606, y expresó agravios a fs. 634/643, que originó la réplica de fs. 666/674.  Plata y Plata I.C.S.A  presentó su memorial a fs. 645/650 vta., el que fue respondido a fs. 653/666. Existen –además- agravios vinculados con las regulaciones de honorarios (fs. 606, 608, 610, 616, 618), que serán objeto de estudio por la Sala en conjunto a la finalización del presente acuerdo.

 A fs. 634/643 la demandada vencida expuso las críticas que le mereció el fallo y los fundamentos que -a su entender-  justificarían su revocación y dice al respecto:



1.- Que su parte, AGEA, nunca usó EUREKA como marca.



2.- Que el signo “EUREKA” de la contraria –en la clase 16- se encuentra limitado y cubre únicamente “artículos de escritorio” y al ser productos distintos, están dirigidos –por consiguiente- a consumidores distintos.  



3.- Argumenta que “EUREKA” es una marca mixta y el cotejo debe realizarse con una marca que no posee diseño y sobre esa base, los registros de la actora no guardan similitudes con la usada.



4.- Entre “Genios Eureka” y “Eureka” con diseño hay diferencias adjetivas y subjetivas que no fueron debidamente ponderadas  por la resolución recurrida. 



5.- La designación “GENIOS EUREKA” no es un uso de marca ajena porque el vocablo “Eureka” está subordinado al de “GENIOS”. 



6.- “EUREKA” es un vocablo genérico y por tanto de uso común,  y sobre esa base, la actora no puede pretender su  monopolio.



7.- Por último, dice que el Sr. Juez, presume el quantum del daño en $ 55.000, monto que no se probó con exactitud.



III. Trataré a continuación los planteamientos de ambas partes en cuanto a sus aspectos “conducentes” para la justa composición de la litis, sin seguirlas en todas sus afirmaciones habida cuenta de que algunas se refieren a aspectos meramente secundarios, desprovistos de proyección jurídica en la definición del caso. Me atendré así a la metodología de fundamentación de las sentencias que el Alto Tribunal ha juzgado pertinente en múltiples ocasiones (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294: 466, entre otros) y en orden a la selección y valoración de la prueba, a lo dispuesto en el art. 386, última parte del Código Procesal.

                        IV. Antes de entrar en el análisis concreto del conflicto que nos ocupa, recordaré brevemente algunos principios y fundamentos de la legislación marcaría, que apuntan a proteger tanto el interés de los consumidores, como las buenas prácticas comerciales, recordando que el titular de una marca legítimamente registrada tiene el derecho a su uso exclusivo (art. 4( de la ley 22.362) y a demandar el cese de cualquier otro signo que invada su esfera, a efectos de prevenir el aprovechamiento ilegítimo del fruto de su actividad y en desmedro de la función individualizadora de la marca  implícita en ese derecho al uso exclusivo.

                        Como surge sin dudas de la documentación acompañada,  la marca “Eureka” tiene una considerable antiguedad en el mercado- cuyo primer registro marcario bajo acta n°183.017 fue concedido en el año 1959 en la actual clase 16 (confr. Inf. fs. 423/ 24) y en esas condiciones, constituye un signo válidamente registrado con arreglo a las previsiones de la Ley de Marcas. Es claro, por consiguiente, que su titular tiene derecho a impedir su uso por terceros (art. 4° de la ley 22.362), con independencia de que ese empleo no autorizado merezca o no ser calificado de “mala fe”.

                        V. Corresponde examinar, ahora, si el uso que ha efectuado A.G.E.A. de ese vocablo “Eureka” ha sido ilegítimo y si su adversaria tiene derecho a requerir el cese de uso con base en la imitación de su signo registrado “Eureka” y “Eureka” (con diseño). Tras lo cual, según sea la conclusión a la que arribe -si es o no procedente- la demanda de daños y perjuicios y sus accesorios (intereses, publicación de la sentencia y su proyección sobre las costas).



VI. En primer lugar, debo señalar que el estudio de las probanzas que se aporta sobre el particular pone de manifiesto que la demandada (AGEA) utilizó en forma efectiva la marca “Eureka” en una revista escolar publicada semanalmente junto al diario “Clarín”, uso  que tiene la singularidad de que el signo “Eureka”  utilizado en esas publicaciones, se caracteriza por poseer una configuración gráfica muy particular. Y esa conformación original, como lo puso de relieve el Señor Magistrado de primera instancia, fue imitada –hasta en sus  mínimos detalles- por Arte Gráfico Editorial, como resulta de las fotocopias que lucen a fs. 42, 87, 53, 57, 70, 71, 72, 105, 110 y de los ejemplares originales de fs. 132, 161.  En efecto, en los ejemplares de la revista “Genios Eureka” -que en este momento tengo a la vista- y que Arte Gráfico Editorial Argentina habría publicado junto al diario Clarín, el signo “Eureka” es el que sobresale nítidamente dentro de esa conjunción. Dicho en otros términos, es el elemento marcarío propiamente dicho y el que atrae fundamentalmente la atención de los  compradores y no cabe  duda que es ésa grafía tan particular la que fue reproducida imitativamente por la demandada.          

                        La expresión “Genios” que se le antepone nada le agrega, por estar delineada en caracteres de menor importancia e incluso es lo mas probable que impresione como un calificante de aquél. En este contexto, la diferencia que podría originar la palabra inicial “Genios” es insuficiente para soslayar la proyección mar-caria que le imprime la voz “Eureka”, e incluso no cabe descartar la idea de que “Genios” sea percibido como una de las variantes de los artículos que corresponden a la infinidad de productos que  comercializa Plata y Plata ICSA con la denominación “Eureka”; de donde se sigue que es susceptible de provocar confusión en el público consumidor, en cuanto a su origen, teniendo en cuenta principalmente que el conflicto se encuentra vinculado con la clase 16, es decir con productos que -si bien no son iguales- están relacionados entre sí y revisten la misma naturaleza.



Lo que interesa en este caso es destacar que la configuración  singularizante  del signo “Eureka” es la que copió la demandada, como surge sin dudas de la documentación aportada.



VI. En la expresión de agravios de fs. 634/643 dice la apelante que el signo “EUREKA” –de la contraparte- en la clase 16 se encuentra limitado y cubre solo “artículos de escritorio” argumentando que son productos distintos y están dirigidos a consumidores diferentes.



Esta Sala ha admitido el derecho del titular de una marca limitada, dentro de una clase, a oponerse al registro de otra marca destinada a un producto distinto, pero correspondiente a la misma clase, cuando por la semejanza de los signos exista la posibilidad de que se presenten confusiones en el público consumidor (confr. causa 6877 del 20.10. 89, entre otras).



A lo que cabe agregar que el art.3( de la Ley 22.362  veda la coexistencia de marcas para distinguir "los mismos productos o servicios" (confr. esta Sala, causa 4679 del 11.11.86; Sala I causa 991 del 19.3.82), y la Corte Suprema lo interpretó en el sentido de que  cuando la ley expresa "los mismos productos o servicios" se refiere a productos o servicios notoriamente vinculados entre sí por su función, aplicación o destino, como el caso que nos ocupa. 

                        Ponderando lo recién apuntado, las quejas de la recurrente, comportan argumentaciones desprovistas de toda incidencia en la solución del conflicto. Porque ello no quita que la marca “Eureka”, sea de uso exclusivo de su titular, teniendo en cuenta que sin ser necesariamente artículos iguales, son productos de igual naturaleza y dirigidos -en su mayoría- a los mismos consumidores, es decir, los escolares.



Enfocado el problema desde las perspectivas indicadas, y valorando el conjunto de circunstancias comprobadas en autos  juzgo que el a quo ha dictado un fallo que se ajusta a derecho y se adecua a las exigencias de la ley marcaría, por lo que la queja de la recurrente enderezada a pretender la nulidad de la sentencia, deviene improcedente. 



En síntesis, “EUREKA” y “EUREKA” (con diseño) registradas por la actora sólo pueden ser legítimamente usada por ella y por quienes ella autorice. Como dije, la sentencia de primera instancia, ha resuelto acertadamente la cuestión.



VII. Queda por responder el planteamiento dirigido a afirmar que  el signo “EUREKA” es un vocablo genérico y por lo tanto de uso común.



Es sabido que en el ámbito jurídico, una parte o un signo o palabra comportan “elementos de uso común” -y por lo tanto insusceptibles de monopolio- cuando son evocativos de alguna característica del producto o cuando la parte del signo o palabra integra un buen número de marcas (J. OTAMENDI, “Tratado de Marcas”, 2da. Ed., pág. 207, parágrafo. 4.7.2.c). Y como no se ha demostrado en autos que el vocablo “Eureka”, se halla difundido en clase 16 y sea de “uso común”, y que a su vez carece de todo contenido evocativo de los artículos incluidos en esa clase 16, se impone concluir en que “Eureka”, no reviste, a los efectos marcaríos, el carácter de elemento genérico o de uso común. En ese mismo orden de ideas, me interesa agregar que infinidad de palabras del lenguaje diario, y usadas comúnmente por la población, pueden perfectamente ser registradas como marcas de productos o servicios, sin que el registro marcarío las saque del uso habitual de la gente, mas ese vocablo pasa a ser de “uso exclusivo” del titular de la marca para identificar los productos de la clase de que se trate, y en esas condiciones le está prohibido a un tercero individualizar su mercadería con esa voz ahora registrada. Porque ése es uno de los efectos propios del registro, de conformidad con lo establecido en el art. 4° de la Ley de Marcas. 



En consecuencia el registro en su debida forma confiere a su titular la propiedad de la marca y la exclusividad de su uso, es decir, su monopolio legal. (confr. art. 48 de la ley 22.362).



VIII. Me ocuparé a continuación de las quejas  traídas a decisión de esta Alzada por Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y por Plata y Plata I.C.S.A. que se refieren a la condena pecuniaria otorgada por el señor magistrado de primera instancia.



Mientras que para A.G.E.A. fue excesivo el monto otorgado por el Sr. Juez de primera instancia; para Plata y Plata I.C.S.A. fue escaso, al tiempo que manifiesta que el a quo  omitió expedirse en relación al pedido de su parte respecto de la publicación de la sentencia.



Ahora bien, hasta aquí he dicho que A.G.E.A. usó indebidamente el signo “EUREKA”, y -según surge de las constancias de la causa- durante un período de seis semanas de publicación de la revista.

                        Destaco que Plata y Plata I.C.S.A., no formuló en su demanda estimación concreta del monto reclamado, aunque expresó  que pretendía la indemnización de los: 1.- daños por dilución (pérdida del poder distintivo); 2.- daños por uso indebido (regalías no percibidas) y 3.- restitución de frutos (fs. 185/192), es decir como la restitución de utilidades, entendida como la devolución de las ganancias obtenidas por las ventas de los productos con marcas imitadas.



En ese sentido debo puntualizar que la accionante no tiene derecho al precio de venta del producto en infracción, sino a la utilidad dejada por la venta, desde que es claro que los costos de fabricación y comercialización no son gastos realizados por ella y la marca es tan solo uno, y solo uno, de los factores que inciden en la ganancia del  producto.



Desde otro enfoque y según las circunstancias de cada contienda la determinación del monto indemnizatorio, suele presentar por lo general, serias dificultades en orden a la prueba del daño y, asimismo, la complicación que existe respecto a la fijación del resarcimiento y la necesaria relación de causalidad entre la infracción y los daños derivados de ella. Por eso, frente a la comprobación de un ilícito en la órbita de la pro-piedad industrial, diversos autores se han pronunciado en el sentido de que la solución más valiosa es partir de una presunción de daño, a fin de que la conducta ilegítima no se beneficie con la impunidad por razón de las dificultades que se presentan en el orden de la prueba. Y la jurisprudencia de esta Sala, desde hace algunos años, se ha flexibilizado aproximándose al criterio de los tratadistas, y con la precaución propia de la función judicial de atender caso por caso.



Interesa tener presente que si bien se parte de una presunción de daño -por la dificultad de prueba que se da en el  campo marcarío- la jurisprudencia del Tribunal se ha orientado en el sentido de que el daño que se trata de enjugar es el derivado de la infracción marcaría, del uso indebido de la marca ajena, siendo ese uso uno de los factores -tan sólo uno- de los que inciden en la comercialización del producto, extremo que conduce a observar una actitud de extrema prudencia en la fijación del resarcimiento, desde que la indemnización debe cumplir su función específica y no significar un indebido beneficio. Y los escasos aportes de elementos acerca del preciso menoscabo patrimonial me conduce a proceder con parquedad a la hora de determinarlo.



Aceptado entonces que un daño existió y no probada su exacta cuantificación económica, corresponde fijarlo prudencialmente, como lo dispone el art. 165, última parte del Código Procesal.



IX. Por lo dicho y dentro del marco de dificultades que es propio del tema y valorando en conjunto las circunstancias de la causa, juzgo razonable la indemnización fijada por el a quo en la suma de cincuenta y cinco mil pesos ($ 55.000) art.165, última parte, del Código Procesal.



X. Voto, pues, por la confirmación de la sentencia apelada en cuanto fue materia de recursos y agravios, y se haga lugar al pedido efectuado por la parte en el orden de la publicación de la sentencia; con costas a la recurrente vencida (art.68, primer párrafo, del Código Procesal).



El señor Juez de Cámara doctor Ricardo Víctor Guarinoni, por razones análogas a las expresadas por el doctor Kiernan, adhiere a las conclusiones de su voto.  

 

El señor Juez de Cámara doctor Alfredo Silverio GUSMAN dijo:

                        I. La actora “PLATA Y PLATA ICSA”, titular de la marca “EUREKA” en la clase 16 del nomenclador (acta nº 1.877.737 y acta nº 1.842.735), promovió la demanda de autos contra “ARTE GRÁFICO ARGENTINO S.A.” –en adelante A.G.E.A.- a fin de que se la condenara a cesar en el uso indebido de la marca antes mencionada y a resarcir los daños y perjuicios, con más sus intereses y costas. La demanda se origina en que A.G.E.A., según lo comprueba la documentación obrante a fs. 38/161, utilizó ilegítimamente el signo cuyo dominio pertenece a la actora para distinguir un fascículo escolar. 

                        II. Concluido el período probatorio, y agregados a la causa los alegatos de las partes, el señor Magistrado de primera instancia, en el fallo de fs. 597/598, sobre la base de las constancias obrantes en el expediente, tuvo por acreditado el uso y titularidad de los registros en cabeza de la actora. En consecuencia resolvió que la demandada había incurrido en infracción a los derechos marcaríos de aquélla y dispuso que en forma inmediata debía abstenerse de emplear el signo “EUREKA”, propiedad de la accionante. Asimismo, la condenó a abonarle en concepto de daños y perjuicios derivados de ese ilícito la suma de $ 55.000.

                        III. El fallo fue apelado por ambas partes. Expresó agravios la accionada a fs. 634/644 y lo propio hizo su contraria a fs. 645/650, habiendo sido ellos respondidos a fs. 653/664 (actora) y fs. 666/675 (demandada). 



En prieta síntesis, la demandada se base en que: a) El “a quo” ha omitido considerar que el título de los fascículos contenía suficientes diferencias gráficas e ideológicas para permitir la coexistencia pacífica de ambas marcas; b) El registro perteneciente a la actora del signo “EUREKA” en la clase 16, no comprende la totalidad de la clase; c) El Magistrado no ha considerado que ambas empresas fabrican productos diferentes y se encuentran dirigidas a consumidores distintos; d) El vocablo “EUREKA” es débil y de uso común por tratarse de una designación genérica que pasó al dominio público; e) El título del fascículo se trata de una designación compuesta que comprende los vocablos “EUREKA” y “GENIOS”, circunstancia ésta que le proporcionaría distintividad a su marca; f) Cuestiona la procedencia de la indemnización de los daños y perjuicios y el importe fijado en la sentencia; y g) Afirma que la sentencia es arbitraria por falta de fundamentación suficiente por parte del señor Juez.

                        A su turno, el único planteamiento traído por la parte actora a decisión de la Alzada tiene que ver con la suma otorgada por el “a quo” en concepto de daños y perjuicios, la que considera reducida, en tanto, no contempla la totalidad de las constancias probatorias obrantes en el expediente. Aduce, por otra parte, que no se ha resuelto el pedido de que la sentencia recaída en la causa sea publicada.



IV. Entre los meses de marzo y abril del año 2003, la firma Arte Gráfico Editorial Argentina S.A., llevó a cabo la publicación de una serie de siete fascículos escolares identificados bajo la designación “Eureka” –idéntica a la marca registrada por la actora-, distribuidos en forma conjunta con su revista semanal “Genios”. 



Según se desprende de las constancias obrantes en el expediente, las publicaciones referidas fueron realizadas por A.G.E.A., sin cerciorarse si con ello se infringía el derecho marcarío de algún tercero, recaudo que debió adoptar para evitar situaciones como las que motivan el proceso. No resulta en manera alguna de una carga excesiva, sobre todo teniendo en cuenta la facilidad con que cualquiera puede informarse acerca de las condiciones regístrales de marcas de fábrica o industria en nuestro medio merced al sistema de publicidad registral que organiza nuestra legislación (confr. esta Sala, causas 4970 del 10.3.87 “Nina Ricci S.A.R.L. c/ Lagny S.A. s/ cese uso de marca” y 21.762/94 “Asociación del Fútbol Argentino c/ Cencosud S.A.” s/ cese de uso de marcas. daños y perjuicios”, del 12.8.09). No pro-cedió en esa forma (ninguna prueba se allegó para acreditarlo) y comenzó de hecho a utilizar la marca cuyo registro pertenece a la actora para realizar las referidas publicaciones, sin haber contado con la previa autorización de la propietaria del signo marcarío.



Ahora bien, la argumentación de la recurrente en el sentido de que el título no se encuentra comprendido en toda la clase 16, no parece favorecer su posición en el pleito. Nótese, que de la simple lectura de las constancias aportadas a la causa, a fs. 74 se desprende que la accionante posee el señorío exclusivo de la marca mixta “EUREKA” (acta nº 1.842.735) para toda la clase en cuestión. Sobre este punto, y aún cuando no ha sido materia de debate, me permito formular una aclaración. De las pruebas obrantes en autos, advierto que el registro de la marca referida venció con fecha 4 de septiembre del corriente. Teniendo en cuenta la importancia que reviste la vigencia del titulo marcarío en un proceso cuyo objeto es el cese del uso del signo y la injerencia que aquél extremo proyecta en la solución del pleito, se hace insoslayable la verificación de dicho recaudo. En tal entendimiento, indagué la base informática del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (disponible en www.inpi. gov.ar), logrando averiguar que con fecha 5 de septiembre Plata y Plata ICSA ha presentado la solicitud de renovación de su derecho.    

                        V. Establece la Ley Nº 22.362 en su artículo 4º, que la propiedad de una marca y su exclusividad se adquieren con el registro, de donde se desprende que su espíritu es evitar la confusión y el uso indebido por parte de terceros. 



A esta altura no me cabe hesitación alguna, a mi juicio, que la infracción marcaría existió, tal como fue resuelto en primera instancia. Es indudable que el signo “Eureka” identifica y diferencia los productos elaborados por la accionante. En tal sentido, no parece atendible la postura asumida por la recurrente respecto a que la marca por ella utilizada se encuentra conformada también por el término “Genios”. Sobre este aspecto, coincido con lo resuelto por mi colega de la primera instancia con relación a que tanto por el tamaño como por la tipografía empleada para el vocablo “Eureka”, aparece como manifiesta la posibilidad de confusión acerca del verdadero editor responsable. 

                        Por otra parte, tampoco resultan suficientes las manifestaciones esgrimidas en orden a que la palabra “Eureka” comporta un elemento de uso común, desde que ninguna prueba se ha acompañado a la causa a fin de acreditar que dicho vocablo se encuentra difundido en la clase 16 del nomenclador.  



Por todo ello, el uso indebido de la marca propiedad de Plata y Plata ha quedado claramente configurado, y por consiguiente la responsabilidad de la editorial A.G.E.A. en el supuesto sub examen es indiscutible.



Ante la conclusión accionada en los considerandos que anteceden, el resto de los agravios propuestos por la accionada en orden a la responsabilidad que se le atribuye carecen de entidad para torcer el resultado del proceso.

                        VI. En razón de lo que hasta aquí desarrollé, corresponde introducirme en el capítulo indemnizatorio, extremo que genera el agravio de ambas partes. La accionada cuestiona, además de otros aspectos, el tema sustancial de la responsabilidad que le atribuyera la sentencia apelada, mientras que la actora dirige su queja a criticar –por exiguo- el monto del resarcimiento fijado.



Antes de tratar la cuantía que es pertinente reconocer, advierto que frente a las dificultades que se presentan para determinarla, caracterizada doctrina y la jurisprudencia de las tres Salas de esta Cámara se han inclinado por presumir que las transgresiones marcarías causan al titular del signo indebidamente empleado un daño económico (confr. esta Sala, causa 5.577/ 97 del 16.4.09 y sus múltiples citas de jurisprudencia y doctrina; ver también “Asociación del Fútbol Argentino c/ Cencosud S.A.”, ya citada).



Ahora bien, demostrada y reconocida la transgresión a los derechos marcaríos de la actora, procede fijar el monto resarcitorio, en los términos de los arts. 1077, 1083, 1068 y 1069 del Código Civil.



En su escrito de fs. 182/192, la actora solicitó el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por tal conducta. Empero, no precisó el monto peticionado, difiriéndolo a lo que resulte de la prueba a producirse en autos. 

                        En la tarea de evaluar el alcance de la reparación, es menester tener en  cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de los signos utilizados de manera indebida. 

                        En el ámbito del derecho de la propiedad industrial, frente a las dificultades para la prueba del perjuicio causado por una infracción, la doctrina se inclina en sostener que, como regla, toda usurpación de marca, designación social, patente de invención, modelos de utilidad, etc., provoca una lesión. Y como ésta, en general, es de difícil acreditación, los autores propician que se parta de una presunción de daño. Los jueces, para superar las dificultades probatorias, podemos recurrir a la fijación prudencial que autoriza el art. 165, última parte, del Código Procesal, en función de una delicada apreciación de las condiciones de cada causa. Entre otras, sirven al fin propuesto la naturaleza de la mercadería en infracción, calidades del público consumidor, concurrencia de mala fe, proximidad de los negocios, etc. (confr. O. ETCHEVERRY, “La reparación de daños en las infracciones de Marcas y de Nombres”, en A.A.V.V, “Derechos Intelectuales”, Ed. Astrea, t. 3, págs. 13/20).



Sentadas así las pautas a tener en cuenta, corresponde analizar las constancias probatorias de la causa. En tal sentido, si bien resulta de interés el informe elaborado por el Instituto Verificador de Circulaciones obrante a fs. 532/535, lo cierto es que no puede ser ponderado en la forma que pretende la accionante, para así determinar la suma a desembolsar entre un 10% y un 25% del total recaudado con la venta de las siete ediciones. Es que no puede perderse de vista que el fascículo mediante el cual A.G.E.A. utilizó ilegítimamente la marca ajena, era distribuido sólo como suplemento de la revista “Genios”. En tales términos, recuerdo que el periódico aludido comprende un producto que de por sí cuenta con un importante caudal de ventas, circunstancia ésta que se infiere del informe aludido, ponderando lo recaudado en meses donde no se publicó el anexo en cuestión. A todo lo dicho añado que los escasos elementos probatorios acerca del alegado menoscabo patrimonial de la actora, me impiden elevar el monto fijado en la anterior instancia.



Ello me conduce a determinar la razonabilidad de la suma establecida por el “a quo” y a propiciar la confirmación de la sentencia en cuanto fija la indemnización por los daños y perjuicios en la suma de cincuenta y cinco mil pesos ($ 55.000), desestimando en este aspecto los recursos de ambas partes.  



VII. Por último, y en lo que concierne a la publicación de la sentencia a costa del infractor vencido, la viabilidad de dicha pretensión se impone en virtud de lo dispuesto por el art. 34 –última parte- de la Ley de Marcas. No parece acorde con lo prescripto por la norma la interpretación que le otorga la accionada en el punto IV.2. de la pieza de fs. 666/674. En tal sentido, recuerdo que el artículo referido no hace distingo alguno relativo a la existencia o no de reconocimiento de una reparación económica para el supuesto que se presente; y sabido es que, en principio, cuando el legislador no distingue no incumbe al intérprete hacerlo. Por ello, entiendo que se trata de dos consecuencias distintas de la condena, encontrándose facultado el titular de la marca a solicitar la reparación de los daños, sin que ello importe una renuncia al derecho que le confiere la propia Ley Nº22.362 respecto de la publicación del decisorio. En consecuencia, no existe óbice para ordenar la publicación pretendida, debiendo la accionada afrontar los costos que ello insuma. 



VIII. En mérito a lo expuesto, voto por confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de recurso y agravios y por hacer lugar al pedido efectuado por la accionante respecto de la publicación de la sentencia en los términos que surgen del Considerando VII. Las costas de esta instancia también habrán de ser abonadas por la demandada parte que fue sustancialmente vencida (art. 68, primer párrafo, Código Procesal).

                        Con lo que terminó el acto. SANTIAGO BERNARDO KIERNAN - RICARDO VÍCTOR GUARINONI - ALFREDO SILVERIO GUSMAN -.

                        Es copia fiel del acuerdo original que obra en las páginas n° 291 folio n° 160 tomo n° 4 del Libro de Acuerdos de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Buenos Aires,    30   
de diciembre de 2011.-

                        Y VISTOS: Por lo que resulta del acuerdo que antecede, téngase por resolución de la Sala lo propuesto en el punto X del primer voto.



En atención al mérito, a la extensión, a la eficacia de la labor desarrollada por cada profesional, a las etapas cumplidas, a la naturaleza de la causa y al monto de la condena, con más los intereses apreciados prudencialmente hasta el presente (conf. esta Cámara en pleno, causa 21.961/96, “La Territorial de Seguros S.A. c/ Staf s/ incidente” del 11.9.97), se eleva los honorarios de los Dres. Carlos María GALLO, Julio Francisco LAGO y Fernando Martín ALONSO en las sumas de VENTE MIL SETECIENTOS PESOS ($ 20.700), VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 24.600) y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 8.400), para cada uno; (arts. 6, 7, 9, 10, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por ley 24.432).

                        Teniendo en cuenta la labor desarrollada y el resultado obtenido en la incidencia a la que se refiere el pronunciamiento de fs. 223 y vta. (ver resolución de fs. 243 y vta.), y la regulación practicada a fs. 609, se confirma los honorarios del Dr. Julio Francisco LAGO desde que sólo fueron apelados por bajos y se eleva los emolumentos de los Dres. Carlos María GALLO y Hernán Miguel FRISONE en las sumas de PESOS CUATROCIENTOS CATORCE ($ 414) y PESOS DOSCIENTOS NOVENTA ($ 290), respectivamente, (confr. arts. 33 y citados del arancel); asimismo, teniendo en consideración la labor desarrollada en el expediente de medidas cautelares (identificado como n° 1780/03) se eleva los emolumentos de los Dres. Carlos María GALLO, Fernando M. ALONSO y Hernán Miguel FRISONE en las sumas de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS ($ 6.800), PESOS DOS MIL SETECIENTOS ($ 2.700) y PESOS UN MIL NOVECIENTOS ($ 1.900), respectivamente (confr. art. 27 y citados del arancel). 



En atención a la adecuada proporción que los honorarios de los peritos debe guardar con la de los profesionales de las partes (Corte Suprema, Fallos 300:70; 303:1569, entre otros) y por la aceptación del cargo de fs. 312 se confirman los emolumentos del perito contador Mariano A. REATI.



Por la labor desarrollada en la Alzada, valorando el valor disputado y el éxito obtenido, se regula los honorarios de la dirección y representación de la actora, Dres. Fernando M. ALONSO y Julio F. LAGO en las sumas de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500) y de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 9.250), respectivamente. Asimismo, se fija los emolumentos de la dirección y representación de la demandada Dr. Hernán Miguel FRISONE en la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000) (art. 14 y citados del arancel). 



Por las tareas en alzada, ponderando el mérito de los escritos presentados y el resultado final del recurso, regúlase lo emolumentos de la dirección letrada y representación de la parte actora, doctores Gustavo P. GIAY y Martín Gabriel CHAJCHIR (confr. fs. 911/918) en la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($ 500) y PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 2.250), respectivamente; y fíjase los honorarios del letrado patrocinante de la parte demandada, doctor Miguel Ángel GIL (confr. fs. 908/909 vta.) en la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500) (art. 14 y citados del arancel).

      
Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

SANTIAGO BERNARDO KIERNAN

RICARDO VÍCTOR GUARINONI                                                                        

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

