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Accion De Nulidad De Marca

JURISPRUDENCIA Accién de nulidad de marca Se confirmala sentencia que
rechazé |la demanda de nulidad de registros de marca, ya que la demandada los obtuvo hace doce afios y contaba con un derecho
adquirido por su continuada utilizacion alo largo del tiempo. En Buenos Aires, alos 30 dias del mes de octubre del afio

dos mil dieciocho, hallandose reunidos en acuerdo los Sefiores Vocales de la Salalll de la Excma. Camara Naciona de Apelaciones
en lo Civil y Comercia Federal afin de pronunciarse en los autos ?Mattel Inc. ¢/ Ditoys S.A. §/ varios propiedad industrial e
intelectual?, y de acuerdo al orden de sorteo el doctor Guillermo Alberto Antelo dijo:  |. Laempresa estadounidense Mattel Inc.
demandd alafirmaargentina Ditoys S.A. con los siguientes objetos: @) se declararan nulos los registros de la demandada nimeros
2.016.136'y 2.103.784 correspondientes alamarca ?MONKY LOCO? en la clase 28 del nomenclador; b) unavez declaradala
nulidad, se prohibierael uso de dichamarca; y c) se hiciera cesar la oposicion que la demandada habia formulado contra su solicitud
deinscripcién de 2MONOS LOCOS? dentro la clase mencionada -Actan® 3.114.209- (fs. 30/42).  He aqui €l relato de los hechos
aportado al principio del juicio. Mattel Inc. es unaempresalider en la produccion y comercializacion de juegosy juguetes a escala
mundial desde hace cincuenta afios. Fue la creadora de la murieca ?barbie? y es la duefia de notorios productos del ramo tales como
?Matchbox?, 2Max Steel?y ?He Man?. Entre ellos se encuentra el juego 2MONOS LOCOS?, conocido en los paises de habla
inglesacomo ?TUMBLIN MONKEY S?, que le compro a su creador e introdujo en Europaen 1997. A mediados de 2015 supo que
existiaunaréplicadel juego que se vendia en la Ciudad de México através de la distribuidora de Ditoys S.A. en ese pais., por |o que
encargd a sus abogados que emprendieran las acciones legales tendientes a hacer cesar esa infraccién. Como resultado obtuvo un
correo electronico del sefior Elias Suli, accionista de ?Ditoys México SA de CV?, quien se comprometio a interrumpir la exportacion
y venta del producto. Entonces se inform6 de que el productor e importador erala empresa demandada, quien ya habiainscripto la
marca Z7MONKY LOCQO? en la Argentina para distinguir un juego casi idéntico a suyo. Los registros son los nimeros 2.016.136 y
2.103.784 en la clase 28, que estando ala posicién de la actora, son nulos por la similitud confusionista que el signo tiene con €l
suyo ?2MONOS LOCOS?, e cual viene explotando desde el afio 2002. En las circunstancias sefialadas, Mattel Inc. pidio el registro
de 2MONOS LOCOS? ante €l INPI el 9 de septiembre de 2011, pero a ello se opuso la demandada aduciendo que lamarca era
confundible con lasuya, ?MONKY LOCO?. El cese de esa oposicion es, como se dijo, €l otro aspecto del reclamo.  Mattel Inc.
fundo su pretension en la preexistencia de los derechos intel ectual es que tiene sobre €l juego referido, en el uso anterior de sus
marcasy en laintencionada aproximacién que Ditoys S.A. concretd entre ellasy 2MONKY LOCO? para aprovecharse del prestigio
ajeno. Sostuvo que el virtual plagio de sus productos y de sus signos constituia una préactica anticompetitiva. Aclaré que la
declaracion de nulidad pretendidaimplicaba el cese del uso comercial de las marcas anuladas (fs. 35). Invoco el articulo 953 del
Cadigo Civil, los articulos 4y 24 delaley 22.362, los articulos 13y 57 delaley 11.723, el Convenio de Pariasy la censuralegal
gue merecen |as précticas anticompetitivas, tanto en el plano nacional como internacional. Ofrecio prueba, hizo reserva del caso
federal y pidio el acogimiento del reclamo, con costas. 1. A fs. 67/68 compareci6 Ditoys S.A. y opuso excepcion de arraigo (ver
documental afs. 63/66), alaque se dlano laactora (fs. 73/73 y vta, resolucion defs. 75y sentencia de esta Sala, de fs. 91/91 y
vta).  Ulteriormente contesté lademanda (fs. 116/129) negando la versidn de su adversaria, al igual que la documental adjunta, y
dando laversién de los hechos que resumo seguidamente.  Ditoys S.A. es una empresa argentina con mas de cuarenta afios de
antigliedad que se dedica ala fabricacion, importacién y venta de juguetes de los més variados tipos, destinados a una ampliafranja
del publico consumidor. Ademas tiene unalicencia de Disney Argentina S.A. para explotar sus marcasy persongjes de difusion
mundial, tales como ?Mickey Mouse?, ?Power Rangers?, ?Kung Fu Panda?, ?Shrek?, ?Toy Story?y ?Piratas del Caribe?. Entrelos
productos propios que comercializa se encuentra el juego de mesa que se identifica con su marca ?MONKY LOCQO? cuyo registro
en laclase 28 fue solicitado hace quince afios junto con otras marcas afines, a saber, ?MONKY BASKET? (registro 2.033.359),
PMONKY LOCO? (registro 2.103.784), ?DITOY S JUMPING MONKY ? (registro 2.211.888) y 2LEARNING MONKY ? (registro
2.429.346).  Enlo tocante alasimputaciones formuladas en €l escrito inicial, la demandada negé haber plagiado el juego de
Mattel Inc. y, asimismo, que dicha empresa hubiera registrado y/o explotado ?MONOS LOCOS? antes que ella empezara a utilizar
PMONKY LOCO?. Cuestioné la eficacia de los medios de prueba ofrecidos sobre el punto porque todos ellos remitian ainformes o
documentos emanados de empresas vinculadas con la actora. Adujo que lanulidad de los registros se fundaba en una confusa
combinacién de imputaciones relacionadas con la violacion de derechos de propiedad intelectual, por o demas inexistente, y en el
invocado derecho de prelacion por la utilizacion de una marca que no podia ser demostrada.  Respecto del cese de laoposicion
que habiaformulado contrala solicitud de Mattel Inc. parainscribir ?MONOS LOCOS?, sostuvo que él no debia ser acogido dada la
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notoria similitud con 2JMONKY LOCO?, registrado y utilizado comercial mente durante més de una década. Ofrecié prueba, se
opuso a una parte de la que propuso Mattel Inc., hizo reserva del caso federal y pidio que se rechazarala demanda, con costas.  111.
El Juez de primerainstancia dict6 la sentencia que consta a fs. 298/307 mediante la cual rechazd la demanda, con costas. Aunque
tuvo por ciertala similitud sustancial de los signos enfrentados, estimo que la actora no prob6 haber explotado intensivamente la
marca ?MONOS LOCOS? antes de que Ditoys S.A. presentara la solicitud de registro de 2MONKY LOCO?. Destacé que quien
pretende la nulidad de una marca registrada en nuestro pais con apoyo en unamarca o designacion extranjera, tiene la carga de
probar que ésta Ultima fue utilizada en el exterior antes que €l signo apocrifo; y que sdlo cuando esa utilizacién es pablicay notoria,
cabe presumir que el comerciante local conocia o debia conocer la existencia del antecedente (considerando 5°, primer parrafo, fs.
302y vta. afs. 304). Valoré la prueba produciday consideré que ninguno de esos extremos se habia verificado en autos, por lo cual
correspondia rechazar la accion de nulidad y declarar abstracta la pretension por cese de uso (considerando cit, y considerando 7°, fs.
304 y vta.). En consecuenciade ello, le reconoci6 ala demandada la prioridad sobre 2?MONKY LOCO?Yy juzgd que laoposicion que
ella habia deducido contra el pedido de registro de ?MONOS LOCOS? no era infundada, habida cuenta de las similitudes que
presentaban los signos en cuanto a modo en que eran utilizados (considerando 8°, fs. 305 afs. 306 y vta.).  1V. Apeld laactora
(fs. 308y auto de concesion de fs. 310), quien fundd el recurso afs. 315/327 y vta. El traslado ordenado a fs. 328 fue contestado por
lademandada (fs. 329/341).  Laexpresion de agravios contiene lareiteracion de argumentos expuestos en el escrito inicial, pero
no lacritica concretay razonada del pronunciamiento (art. 265 del Cadigo Procesal).  En efecto, me parece necesario puntualizar
las siguientes circunstancias omitidas por € apelante. En primer lugar, Mattel Inc. no fundé €l pedido de nulidad en unamarca
propiaregistrada en la Argentina sino en la copia servil de un producto que ella comercializa en €l exterior, lo que explicala
invocacion de laley 11.723 (demanda, fs. 36), plexo normativo este gjeno ala competencia natural de este fuero. En segundo lugar,
no probo ser duefia de los signos Z7MONOS LOCOS?y ?TUMBLIN MONKEY S? en ninguno de los paises en que vende sus
productos ya que no produjo prueba dirigida a ese propésito (ver e pedido de informativa ala Oficina de Derechos de Autor de
Estados Unidos de Américaafs. 39, punto A.6y alegato de fs. 274/284 y vta.). En tercer lugar, los dos registros de ZMONKY

L OCO? cuyanulidad pretende la apelante fueron obtenidos por Ditoys S.A hace més de doce afios (Disposicion n° 2016136 del
18/3/2005 -Acta 2458241- y Disposicion n° 2103784 del 9/8/2006 -Acta 2564731- conf. informe del INPI de fs. 194/221, en
especial, fs. 202 y fs. 219; también ver fs. 52/58 y fs. 76/80). En cuarto lugar esta la actividad desarrollada por lademandadaalo
largo de, por o menos, trece afios, la utilizacion de 7MONKY LOCQO? acreditada por la firma (fs. 231/232), las ciento cincuentay
ocho marcas distintas solicitadas por ellaen el rubro a que se dedica, de las cuales |e fueron concedidas ciento cincuentay dos
(informativa de fs. 240/246), su carécter de licenciataria de Disney ArgentinaS.A., y €l caudal de ventas que registra durante el
lapso 2011-2015, el cua oscila entre 20.500 y 11.688 unidades (peritaje del contador publico Héctor Ricardo Martinez, fs. 265/269,
en particular, fs. 267 y vta,, puntog).  Laaccion de nulidad prescriptaen el articulo 24 inciso b) de laley 22.362 establece que
?...son nulas las marcas registradas...b) por quien, a solicitar el registro, conocia o debia conocer que ellas pertenecian aun
tercero...?. Esafuelacausal de nulidad invocada por la actora (fs. 33). Como es|6gico, €l presupuesto de la pretension involucra un
conjunto de hechos que el interesado debe acreditar (art. 377, primer parrafo, del Codigo Procesal); el més importante de todos
radica en la demostracion de la preexistencia de lamarca del actor y su identidad con aquél que utiliza el infractor. La palabra
?identidad? es, en rigor, inexacta porque las cosas son idénticas a si mismas, pero no respecto de otras mas 0 menos parecidas. Lo
que se quiere significar es que lamarca en cuestion debe ser similar a otra anterior con un grado tal de aproximacion que genere
confusion en el publico consumidor (Bertone, Luis Eduardo -Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de marcas, Buenos
Aires, Heliasta, 2003, tomo 2, pag. 313). Aunque doy por comprobado ese extremo en autos por |os argumentos que dio el Juez de
grado (ver considerando 8° fs. 305 afs. 306 y vta.), no ocurre |o mismo con la preexistencia de 2MONOS LOCOS?. Recuerdo que la
propia actora expuso alo largo de este pleito que habia empleado esa denominacion para distinguir el juego que comercializa en
Europa, Estados Unidos de Américay en distintos paises de Latinoamérica (demanda, fs. 31y vta. y fs. 32; alegato, fs. 274 y vta. y
fs. 275, expresion de agravios, fs. 323); sin embargo, no hay ningin elemento en la causa que permita asignarle a esa utilizacién una
fecha anterior a cualquiera de las solicitudes presentadas por Ditoys S.A. pararegistrar 7MONKY LOCQO? (ver Acta 2458241 del 8
de septiembre de 2003 y Acta 2564731 del 4 de enero de 2005, citadas, fs. 194, fs. 202, fs. 203y fs, 219).  Desde hace mucho
tiempo no se concibe negarle alos titulares de marcas o designaciones extranjeras que no se utilizan en la Republica Argentina el
derecho de impedir que terceros nacionales las plagien (conf. sentencia de la Cam. Fed. Cap. Fed. en el conocido precedente
?Fromageries Bel. Société Anonyme c. Ivaldi, Enrique? del 21/5/41; L. L. 22-745), ello sin perjuicio de lo que establece el articulo 6
del Convenio de Paris con respecto ala proteccién de las marcas notorias. Pero ello no significarelevar a interesado de acreditar los
hechos vinculados con su pretensién, maxime cuando ella conllevala anulacion de dos marcas registradas hace més de una década
gue han generado una clientela significativa (peritaje contable cit., fs. 266 afs. 268). En ese sentido, observo que la demanda de
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autos fue promovida €l 12 de agosto de 2016 (fs. 42 y vta.), esto es, casi trece afios después de la presentacion de la primera solicitud
delademandada.  Envirtud de los argumentos expuestos y del caracter restrictivo con que debe ser examinado €l pedido de
anulacion en estos casos -habida cuenta del derecho adquirido por e duefio delos signosy su continuada utilizacion alo largo del
tiempo- corresponde confirmar el rechazo de laaccion denulidad. V. Por lo visto, Mattel Inc. subordind el cese del uso dela
marca ?MONKY LOCO? ala previa declaracion de nulidad de su registro (demanda, fs. 35, punto V, primer parrafo). Al mismo
resultado sujetd el pedido de cese de la oposicion formulada por Ditoys S.A. contrala solicitud de ZMONOS LOCOS? (fs. 37, punto
V). En atencién a€llo, y a principio de congruencia (arts. 34, inciso 4, 163, inciso 3y 4, 164, 271y 277 del Cédigo Procesal),
también corresponde rechazar dichas pretensiones.  Por €llo, juzgo que el fallo debe ser confirmado, con costas (art. 68, primer
parrafo, del Cédigo Procesal).  Asivoto.  Los doctores Ricardo Gustavo Recondo y Graciela Medina, por analogos
fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que termind el acto de lo que doy fe. Buenos Aires, de octubre de 2018.
Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones alas que se arribaen el Acuerdo precedente, €l Tribunal RESUELVE: confirmar la
sentencia apelada, con costas (art. 68, primer parrafo, del Codigo Procesal).  Primerainstancia: Por laforma en la que se resuelve,
corresponde atender a los recursos interpuestos contra la regulacién de honorarios de fs. 306vta./307 (ver fs. 308y 309 y
concesionesdefs. 310).  Teniendo en cuentala base regulatoria tomada por el Tribunal en estetipo de juicios (ver causas
Nalydar? n® 7288/03 del 20/05/10y ?Nova? n° 5794/11 del 31/10/17); lanaturaleza del proceso (fs. 62); el resultado obtenido; el
meérito, la eficaciay extension de lalabor desarrollada por los profesionales, el carécter en €l que actuaron y las etapas efectivamente
cumplidas, se confirman los honorarios regulados a letrado de la parte actora, doctor Pablo Estanislao Serray &l letrado de la parte
demandada, Marcos Andrés Kloosterman (arts. 6, 7, 10, 13, 37y 38 delaLey de Arancel).  En atencion alas cuestiones que
fueron sometidas a estudio del experto designado en autos, ala calidad y extensién de su dictamen, asi como alaimportanciaen el
esclarecimiento de los hechos, se confirman los honorarios regulados al perito contador, Héctor Ricardo Martinez.  En cuanto a
los honorarios de la mediadora, doctora Marta Noemi Simoni, se confirman en lasumade $7.800.  Segunda instancia: Teniendo
en cuenta que los trabajos de Alzada fueron realizados con posterioridad ala entrada en vigencia de laley 27.423, corresponde su
aplicacion. Atendiendo al resultado del recurso, laextension y eficacia de los trabajos realizados, se establecen afavor de laletrada
de la parte actora, doctora Marisa Etcheverry la suma de $45.000 (26,24 UMA); y los del |etrado de la parte demandada, doctor
Marcos Andrés Kloosterman en la suma de $52.500 (30,61 UMA) (art. 30 delaley 27.423 y Acordadan® 27/2018).  Registrese,
notifiquese, publiquese y devuélvase. Ricardo Gustavo Recondo  GracielaMedina  Guillermo Alberto Antelo
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