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Marcas Disenos Industriales Infraccion Exclusividad Similitud Dano
Indemnizacion Cuantificacion Del Dano

JURISPRUDENCIA En Buenos Aires, alos 10 dias del mesde
diciembre de 2014, se relinen en Acuerdo los sefiores jueces de la Salall de esta Camara para dictar sentencia en |os autos del
epigrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, doctora GRACIELA MEDINA dijo:  1.- Al tomar conocimiento del
lanzamiento al mercado por parte de lafirma DILEXIS S.A., de una galletita con formato idéntico a de las galletitas SONRISAS,
BAGLEY ARGENTINA S.A., inicié una serie de reclamos tendiente a defender sus legitimos derechos, que culminaron en una
medida cautelar afin que se condenara a la constatacion, secuestro y embargo de los productos en presunta infraccién alas marcas
SONRISASy DISENO DE GALLETITAS SONRISAS, galletitas que con marca DALE ALEGRIA, comercializaba la empresa
mencionada (confr. medida cautelar n° 4307/09 agregada).  Como el problema no pudo ser superado en las tratativas
extrgjudiciales previasy como posteriormente fracaso la audiencia de mediacidn que establece laley 24.573 (fs.5), laempresa
BAGLEY S.A. promovio lademanda de autos contra DILEXIS S.A. por cese de uso de lamarca ?formato y disefio de galletita? que
2seglin comprobd- individualiza con la denominacion ?DALE ALEGRIA?, integrada con laforma de una carita sonriente idéntica a
sus galletitas con formay disefio de su marca SONRISAS. Y por considerar que tiene mucho que perder frente al uso indebido del
?formato y disefio de galletita?, solicitd laindemnizacion de los dafios y perjuicios derivados de la utilizacion indebida de laforma
del producto sobre la que tiene derechos prioritarios, sin que implique objetar la comercializacién de galletas dulces con sabor a
frambuesas (fs. 65/77 y ampliacion fs.81/85). Al progreso de esas pretensiones se opuso |la emplazada, asegurando que Bagley
Argentina no posee derechos exclusivos sobre el disefio en cuestion, por encontrarse ampliamente difundido en numerosos
productos del rubro alimenticio. Y defendiendo su postura, argumenta que el publico consumidor no puede confundir las galletitas
de Dixlexis S.A con las galletitas de Bagley Argentina debido a que las marcas que distinguen los productosy |os parckings que los
envuelven, son claramente disimiles.(fs. 262/272)  11.- Finalizado el periodo probatorio y agregados |os al egatos de ambas partes
(fs.838/848 y 850/856), €l sefior Juez de primerainstancia, en €l pronunciamiento de fs.879/882, considerd que si bien las marcas
?SONRISAS?y ?DALE ALEGRIA? eran inconfundibles, estaba suficientemente acreditado que la firma Dilexis S.A. habia
utilizado indebidamente el formato y disefio de la galletitas Sonrisas, perteneciente ala actora. Tuvo en cuenta al respecto que Aa
carita sonriente? no era de uso comun en la clase 30 del nomenclador internacional, confiriendo a su titular el uso exclusivo. En
consecuencia hizo lugar parcialmente ala demanday condend a no usar la marcafigurativade laactoray a pagarle dentro del plazo
de diez dias corridos de quedar consentida o gjecutoriada la presente ?la suma de PESOS ? ($...), con mas los intereses indicados en
el considerando 4, e impuso las costas a la demandada vencida (art. 68, del Cédigo Procesal) (fs. 882).  El enfoque que el sefior
juez emitio en su sentencia, origing laapelacion de ambas partes.  Laempresa Dilexis S.A. -que resulté vencida- interpuso recurso
de apelacion afs. 886 y expresd agravios afs. 904/911vta., que origind laréplicade fs. 921/928vta. Por su parte Bagley Argentina
S.A. apeld lasentenciaafs.888 y expresd agravios afs.913/917, la que no fue respondida. Existen ? ademas- agravios vinculados
con las regulaciones de honorarios (fs.886; 888; 891), que serén objeto de estudio por la Salaen conjunto alafinalizacion del
presente acuerdo.  Lascriticas de Dilexis S.A se dirigen a cuestionar principalmente que el sefior magistrado de primerainstancia
no tuvo en cuenta que la ?carita sonriente? es de uso generalizado y ampliamente difundido en numerosos productos alimenticiosy
sobre esa base, la actora no puede pretender su monopolio. Criticael monto indemnizatorio que el sefior juez otorgd a su adversaria,
que no fue probado con exactitud.  |11.- Asi resefiada la causa en | os aspectos sustanciales que interesan en estainstancia, y antes
de entrar a estudio de las cuestiones traidas a esta Alzada y que juzgo necesarias frente a tenor de los agravios; sefialo que no he de
seguir alas apelantes en todos y cada uno de sus planteamientos, limitandome en el caso, atratar sdlo aquéllas que son
2conducentes? para la correcta adjudicacion de los derechos que les asisten. Me atendré asi ala metodol ogia de fundamentacién de
las sentencias que € Alto Tribunal hajuzgado pertinente en mdiltiples ocasiones (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:
466, entre otros) y en orden ala selecciony valoracion de la prueba, alo dispuesto en €l art. 386, Ultima parte del Codigo Procesal.

Como primera medida debo sefialar que no se discute que las marcas enfrentadas ?2SONRISAS?y ?2DALE ALEGRIA? son
inconfundiblesy que el estudio de las probanzas que se aporta sobre el particular pone de manifiesto que laempresa DILEXIS S.A.
utilizo en forma efectivalamarca ?DALE ALEGRIA? integrada con laforma de una carita sonriente. Conforme a esto, la cuestion
2tal como ha sido planteada desde €l inicio- ha quedado cefiida a determinar si ?dentro de las circunstancias fécticas en que se
ambienta la contienda- el uso que ha efectuado DILEXI|S de ese ?formato y disefio de galletitas? hasido ilegitimo y si su adversaria
tiene derecho arequerir el cese de uso con base en laimitacion de su disefio registrado bajo actan® 2.766.014 (fs.14). Traslo cudl,
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seglin seala conclusion ala que arribe -si es 0 no procedente- la demanda de dafios y perjuiciosy sus accesorios.  Enlas
condiciones enunciadas entiendo que la solucién adecuaday legal del problema parte del hecho acreditado en autos que la actora es
titular de lamarca ?SONRISAS?, bgjo actan® 2.332.465 (fs.9) y del disefio actan® 2.766.014 (fs.14) inscriptas ambas en la clase 30
del nomenclador marcario internacional, marca cuya validez tiene respaldo en un titulo emanado del Estado Nacional, y se halla
investida en consecuencia, de todos los derechosy privilegios que e reconoce €l art. 4° delalLey de Marcas, toda vez que, con €l
registro se obtiene la propiedad del signoy la exclusividad de uso (conf. esta Sala causa 3721/03 del 30.12.2011) Es claro, por
consiguiente, que su titular tiene derecho aimpedir su uso por terceros (art. 4° delaley 22.362), a efectos de prevenir €l
aprovechamiento ilegitimo del fruto de su actividad y en desmedro de lafuncion individualizadora de la marcaimplicitaen ese
derecho a uso exclusivo, con independencia de que ese empleo no autorizado merezca o no ser calificado de ?malafe?.

Comparto la doctrina que sirve de inicio ala expresion de agravios de larecurrente y que una constante jurisprudencia del Tribunal
ha declarado infinidad de veces, cuando afirma que ningun titular puede pretender el monopolio de un disefio genérico cualquiera,
pues la exclusividad existe con relacion a concreto disefio que ha registrado, que no implica autorizar similitudes o aproximaciones
que permitan crear verdaderos riesgos de confusion (confr. Salal causa 814 del 12.7.83; Salalll causa4994 del 16.2.88). Es decir
que latutelalegal que concede laley en lamateria, es en orden ala singularidad de su presentacion y ala novedad de su disefio
(confr. esta Sala causa 8691/04 del 30.12.2011). Y por aplicacion de las pautas delineadas precedentemente, el punto -que en mi
criterio- es decisivo pararesolver el conflicto, es el hecho de que no se ha acreditado en autos la difusién del disefio de la ?carita
sonriente? en la clase 30 del nhomenclador y no puede ser considerada a los efectos marcarios, como de ?2uso generalizado? o muy
difundido en numerosos productos del rubro alimenticio. Ningunaincidenciatiene, en la definicion de estelitigio la circunstancia de
que existan dos empresas que emplean en la configuracion de sus galletitas una ?carita sonriente? que no le atribuye a disefio €l
carécter de 2comun? en laclase. En primer lugar porque €l estudio completo de todasy cada una de las constancias del proceso
(confr anexosll, 111, 1V, y V de la causa 4307/09 agregada) pone de manifiesto que corresponde descartarlas porque poseen una
estructura muy diferente ala agui controvertida. Partiendo desde esa perspectiva, es claro que nadie tiene derecho aincluir ese
disefio particular en su marca, absorbiéndolay privandola de su exclusividad y mermando su poder identificador con
desconocimiento de la norma basica que en lamateria consagra el art. 4° delaLey de Marcas (confr. mi voto de esta Sala causan®
893/2011 del 7.10.2014).  Ahorabien, la carita sonriente que figura en €l envase de las galletitas ?Dale Alegria? se caracteriza por
poseer una configuracion idéntica a Aa carita sonriente? del parcking de las galletitas SONRISAS. Y esa conformacion original,
como lo puso derelieve el Sefior Magistrado de primera instancia, fue imitada ?hasta en sus minimos detalles- por DILEXIS SA.,
como surge sin dudas de la abundante documentaci én acompariada. En efecto, en los g emplares de los paquetes (3 bolsas de las
medidas cautel ares causa 4307/09) -que en este momento tengo la vista- se ve con claridad que ese formato de la ?carita sonriente?
tan particular, fue reproducida imitativamente por la demandada. En tales condiciones no cabe descartar laidea de que sea percibida
como unade las variantes de las galletitas que corresponden ala infinidad de productos que comercializaBAGLEY S.A.; de donde
se sigue que es susceptible de provocar confusion en el pablico consumidor, en cuanto a origen empresarial del producto. En
definitivalo que interesa en este caso es destacar que la configuracién singularizante de ese disefio, es el que copid la demandada,
como surge sin dudas de la documentacion aportada.  Ponderando |o recién apuntado, y valorando el conjunto de circunstancias
comprobadas en autos, las quejas de la recurrente, comportan argumentaci ones desprovistas de toda incidencia en la solucién del
conflicto. Porque ello no quita que la marca ?SONRISA S?y su disefio es de uso exclusivo de su titular, teniendo en cuenta que son
productos de igual naturalezay dirigidos alos mismos consumidores. En definitivajuzgo que e a quo ha dictado un fallo que se
gjustaaderecho y se adecua alas exigencias delaley marcaria. 1V .- Precisado |o que antecede y algunos principios aplicables a
caso, corresponde pasar al estudio de los dafios y perjuicios solicitados, alaluz de los agravios presentados por las partes.  El
demandado vencido tacha ?de un monto excesivamente alto? el que fijo prudencialmente el a quo por los dafios y perjuicios que no
fueron probados. Y en sentido contrario su adversaria se queja de la escasa indemnizacion concedida.  Advierto ante todo ?como
lo he hecho en diversas oportunidades- que si bien el comercio ilegitimo ha proyectado un dafio cierto y no conjetural y que su autor
debe indemnizar; no es menos cierto que ala hora de precisar su cuantificacidn se presentan serias dificultades en orden ala prueba
del dafio y alaindudable complicacion que existe respecto alafijacion del resarcimiento y la necesaria relacion de causalidad entre
lainfraccion y los dafios derivados de ella. Por eso, frente ala comprobacion de unilicito en la 6rbita de la propiedad industrial, la
solucion mas valiosa es partir de una presuncién de dafio, a fin de que la conducta ilegitima no se beneficie con laimpunidad por
razon de las dificultades que se presentan en el orden de la prueba. Si bien se parte de una presuncién de dafio |a jurisprudencia del
Tribunal (esta Sala causa 3721/03 del 30/12/2011) se ha orientado en el sentido de que el dafio que se trata de enjugar es el derivado
de lainfraccién marcaria, del uso indebido de la marca ajena, siendo ese uso uno de los factores -tan solo uno- de los que inciden en
lacomercializacion del producto. Es claro, que los costos de fabricacion y comercializacion de las galletitas no son gastos realizados
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por €lla, extremo que conduce a observar una actitud de extrema prudencia en lafijacion del resarcimiento, desde que la
indemni zacion debe cumplir su funcidn especificay no significar un indebido beneficio. Y los aportes de elementos acerca del
preciso menoscabo patrimonial surgidos de la pericial contable (fs.712/715) me conduce a proceder con parquedad ala hora de
determinarlo. Aceptado entonces que un dafio existid y no probada su exacta cuantificacién econémica, corresponde fijarlo
prudencialmente, como lo dispone el art. 165, Ultima parte del Codigo Procesal.  Por lo dicho y dentro del marco de dificultades
gue es propio del temay valorando en conjunto las circunstancias de la causa, juzgo razonable laindemnizacion fijada por € a quo
en lasumade ? pesos ($...) art.165, Ultima parte, del Codigo Procesal-.  Como colorario de o expuesto, estimo justo que la
demandada infractora que fue vencida en la accién por de cese de uso y en la demanda resarcitoria -por que se esta frenteala
situacion de un dafio cierto no determinado en cuanto a su monto, pero si respecto de su existencia- cargue con las costas de ambas
instancias (art.68 del Codigo Procesal). V.- Voto, pues, por la confirmacion de la sentencia apelada en cuanto fue materia de
recursosy agravios, con costas alarecurrente vencida (art. 68, primer parrafo, del Cédigo Procesal).  El doctor Alfredo Silverio
Gusman, por razones anédlogas a las expuestas por la doctora Graciela Medina, adhiereasu voto.  El doctor Ricardo Victor
Guarinoni no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R-J-N.).  En virtud del resultado que instruye el
Acuerdo que antecede, esta sala RESUELVE: confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de recursosy agravios; con
costas alarecurrente vencida (art.68, primer parrafo, del Codigo Procesal).  Registrese, notifiquesey devuélvase.  GRACIELA
MEDINA  ALFREDO SILVERIO GUSMAN Correlaciones Ley 22362 - BO: 02/01/1981
Citadigital:
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