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Licencia De Uso Exclusivo De Una Marca Regalias Subasta De La Marca Venta
En Subasta Judicial Aprobacion De La Subasta

JURISPRUDENCIA Licenciade uso exclusivo de una marca. Regalias. Subastade la
marca. Venta en subasta judicial. Aprobacion de la subasta Se confirma-en lo principal- la sentencia apeladay se concluye
gue las regalias derivadas de un contrato de licencia de uso exclusivo sobre una marca dejaron de devengarse una vez integrado €l
saldo del precio en la subasta de la marca, resultando innecesaria su tradicién por resultar un bien inmaterial. Es que emitido el
pronunciamiento en orden a su aprobacién, quedo perfeccionado el acto. En Buenos Aires, alos 21 dias del mesde
marzo de dos mil dieciocho, reunidas las sefioras juezas de Camara en la Sala de Acuerdos, fueron traidos para conocer los autos
seguidos por ?VAZQUEZ NANINI PABLO EDUARDO C/ NEXTELL CORP S.A.Y OTROS S/ ORDINARIO? (Expte.
8865/2014), en los que al practicarse la desinsaculacion que ordena el art. 268 del CAdigo Procesal, resultd que debia votarse en el
siguiente orden: VocaliasN° 6, N° 5y N° 4. Dado que laN° 5 se halla actualmente vacante, intervendran las Doctoras Maria L.
Gomez Alonso de Diaz Cordero y Matilde E. Ballerini (art. 109 RIN).  Estudiados |los autos la Camara planted la siguiente
cuestion aresolver:  ¢Esarregladaaderecho lasentenciaapelada?  Lasefiora Juez de Camara DoctoraMaria L. Gomez Alonso
de Diaz Cordero dijo:  |.LaCausa: i) Pablo Eduardo Vazquez Nanini, promovié demanda contra Nextell Corp. S.A. (en
adelante ?Nextell?), Carlos Alegjandro Galan Van Tooren y Aurea Cecilia Galan Van tooren por € cobro de $ 1.103.321 o lo que en
maés 0 en menos resulte de la prueba a producirse en autos, los interesesy las costas.  Explico que suscribio con ?Nextell? un
contrato de licencia de uso exclusivo sobre la marca ?Dufour? a los efectos de fabricar, importar y comercializar sus productos.
Detall6 lostérminos del contrato y los montos que el licenciatario debia abonar en virtud del mismo, a cuyo respecto acusd
incumplimiento de parte de ?Nextell? en el pago de las regalias, tanto fijas como variables desde marzo de 2012 hasta el 31 de
octubre de 2013 dataen laque ingresd en el 1.N.P.1. laorden de transferencia de la marca afavor del adquirente en subasta Aurea
GaéanVan Tooren.  Practico liquidacién de la deudareclamaday ofrecio prueba. i) A fs. 206/216 se presentaron Carlos
Algjandro Galan Van Tooren por si y en representacion de Nextell Corp. S.A. y Aurea Cecilia Galan Van Tooren, contestaron
demanda, por imperativo legal realizaron una negativa primero genéricay luego pormenorizada de todos y cada uno de los hechos
invocados. Finalmente, solicitaron su integro rechazo con costas.  Relataron que Nextell Corp. S.A. se dedica desde hace més de
quince afios a la fabricacion, importacion y comercializacion de calzado de distintas marcas, entre las cuales se encuentra una propia
denominada ?Douglas?y otras de distintos licenciantes.  Que el 01/12/2011 la sociedad suscribié con el actor un contrato de
licencia de la marca Dufour sobre la clase 25 internacional, en virtud del cual sele otorgd unalicenciaexclusivay circunscripta al
territorio nacional parala fabricacion propia o por terceros, comercializacion, distribucién e importacion de calzado deportivo y
ojotas. Sintetizo los términos pactados.  Expresaron que alafirmadel contrato tuvo vigencia de tres afios prorrogable en forma
automatica por dos periodos trienales; que el actor tenia conocimiento que la marca se encontraba embargaday préximaa
subastarse, lo cual omitio aclarar perjudicandola gravemente.  Afiadieron que como consecuencia de ello se vieron forzadas a
comprar lamarca en lasubasta realizada el 18/04/2012 através de su presidente Aurea Cecilia Galan Van Tooren, aprobada el
08/06/2012, y que el contrato quedd rescindido por exclusiva culpadel licenciante quien perdi6 la propiedad de lamarca alafecha
delaintegracion del saldo del precio €l 17/05/2012.  Explicaron que €l 05/03/2012 abonaron las regalias del mes de febreroy las
sumas resultantes de la conciliacion de la diferencia trimestral. Que a fines de ese mes de marzo, constatada la orden de subasta,
comunicaron que no abonarian més hasta tanto no se levantaralaorden deremate.  Relataron los términos en que se desarroll6 la
subasta hasta laintegracién del saldo del precioy que a principios de 2013 lamarca le fue transferida a Nextell Corp. S.A. conlo
cual el contrato quedo extinguido por confusion.  Detallaron las ventas de |os meses de marzo, abril y mayo de 2012, cuyas
regalias dice haber retenido hasta tanto fueraindemnizada por el licenciante en razén de larupturadel contrato por suculpa.  En
cuanto al reclamo por inversiones en publicidad afirmaron haber efectuado las contractual mente pactadas resistiendo tal pretension.

La codemandada Nextell Corp. S.A. reconvino por dafiosy perjuicios por la sumade $ 870.000 con mas sus intereses desde que €l
licenciante dgj6 de ser propietario delamarca.  En apretada sintesis afirmé que aquellos consisten en el corte del contrato
anti cipadamente, motivado por la abrupta pérdida de la propiedad por €l licenciante lo cual ocurrié ocho afios antes del vencimiento
esperable.  En relacion alos restantes hechos expuestos, me remito a la sentencia dictada de fs. 692/700 en orden a evitar estériles
reiteraciones. Ofrecid prueba.  iii) A fs. 233/242 €l actor contesté el traslado de la reconvencion donde sostuvo que los
demandados nunca cesaron en el uso de lamarca, la cua adquirieron en subastajudicial.  Desconoci6 la ocurrencia de los hechos
relatados por |os demandados y tildd de maliciosa su argumentacion al respecto, por haber realizado todas las acciones a su acance
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para asegurar y retener la propiedad de lamarca, de la que no sigue siendo titular por exclusiva culpa de los demandados.

Resistié pormenorizadamente |os argumentos desarrollados por la demandada en sustento de su reconvencién y ofrecié prueba.

[l. LaSentenciade Primeralnstancia:  Lasentenciante hizo lugar parcialmente ala demanda interpuesta por Pablo Eduardo
Vazquez Nanini contraNextell Corp. S.A., Carlos Algjandro Galan Van Tooren y Aurea Cecilia Galan Van Tooren, a quienes
condené a pagar, dentro del plazo de diez dias, la suma de $ 266.903,64 con més intereses, impuso |as costas a la parte demandada
vencida (CPr. 68) y rechazo lareconvencién de Nextell Corp. SAA., concostas.  I1l. LosRecursos:  Ambos contendientes
guedaron disconformes con €l acto jurisdicciona y |o apelaron afs. 701 el actor y afs. 712 los demandados, quienes |os sostuvieron
con sus expresiones de agravios de fs. 728/730 contestados a fs. 748/479 y de fs. 733/743 que merecieron respuesta afs. 752/755.
Critic6 € actor que la primer sentenciante: 1) consideraraindiferente lainscripcion de la marca, requisito que calificé como
ineludible para otorgar los derechos emanados de aquellaa su titular y que en tal contexto, su derecho a percibir las regalias
subsisti6 hasta el 31/10/2013 data de lainscripcion; 2) se apartara del dictamen pericial contable alos efectos de establecer el monto
decondena.  Desu lado, los demandados se agraviaron de lainterpretacion ef ectuada sobre a) 1os efectos de |a subasta de la
marca, la cua implico dilatar mas de siete meses el cese de la obligacidn de pagar licencias; que no se considerara que el acto quedd
perfeccionado con el pago del precio y laentrega de la posesion; ¢) que no se tuvieran en cuenta los efectos retroactivos de la
resolucion declarativa del rechazo de lanulidad de la subasta; d) que el rechazo de la reconvencion, considerando que la ruptura
anticipada e intempestiva del contrato alargo plazo que ocurriera a poco de comenzar, es causa generadora de responsabilidad; €)
que se hayarechazado lacompensacion. V. Ladecision: i) No existe controversia en cuanto a que las partes estuvieron
vinculadas en virtud del contrato de licencia de marca suscripto entre el actor (licenciante) y la demandada Nextell Corp. S.A.
(licenciataria) y del que los demandados Carlos A. Galén Van Tooren'y Aurea C. Galan Van Tooren fueron fiadores.  Tampoco en
que el reclamo que motivalalitis se sustent6 en lafalta de pago de las regalias minimas 'y variables pactadas en el contrato.
Particularmente difieren en la fecha en que dicha obligacion ceso, que para la actora se produjo con motivo de la subasta que de la
marca se dispusieray llevaraacabo en el Juzgado Nacional del Trabajon° 24.  Fue dicho que, lalicencia de marca constituye una
de las posibles vias através de las que su titular puede extender a un nuevo mercado geogréfico lafabricacion y venta de sus
productos o la distribucion de servicios bgjo tal marca. Frente ala via alternativa de emprender lareferida actividad directamente en
el nuevo mercado geogréfico, lalicencia de marca presenta, indudablemente, ciertas ventgjas. En efecto, mediante la politica de
concesion de licencias de marca, su titular evitalos gastos que en mayor o menor medida deriva del crecimiento empresarial que
provocarialavia alternativa antes apuntada. Genera, ademés, ventajas positivas, entre las que se destaca la posibilidad de
cooperacién de otra empresa que conoce o conocera las peculiaridades del nuevo ambito geografico.  Mas recientemente, tal
licencia pasd a desempefiar un nuevo papel, al constituir un mecanismo idéneo paraampliar el sector de los productos o servicios a
los que se aplicalamarca. Este nuevo papel puede ser singularmente importante en |a hipétesis de la marca notoriamente conocida o
renombrada (Fernandez-Novoa Carlos, ?Tratado sobre derecho de marcas?, ed. Marcial Pons, Edicionesjuridicasy Sociales SA.,
Madrid/Barcelona 2004, pags. 543/544). i) Fechade cese de pago delasregalias.  Ambos contendientes se quejaron de la
fecha establecida por la primer sentenciante como limite hasta el cual las regalias pactadas debian devengarse.  Paradirimir la
cuestion, en una primera aproximacion se debe estarse alos términos 'y condiciones en que la subasta fue dispuestay concretada por
decision del tribunal interviniente, ya que més alla de lo que entendieron las partes a respecto, lo cierto es que ellas participaron en
el trémite previo y desarrollo posterior del acto aceptando forma en que fuera dispuesta (conf. CPr. 573), ya que no mereciera
reproche por parte de ningunadeellas.  Asimismo deben ponderarse |0s efectos ?erga omnes? que posee la venta en subasta
judicial, en razén del especifico régimen de publicidad a que se halla sujeta, pues la publicacion de edictos hace posible €
conocimiento de lafechay condiciones de remate paratodos los terceros interesados y eventualmente perjudicados (arg. Gozaini
Osvaldo A., ?Tratado de derecho procesal Civil?, tomo V, pég. 846/7, ed. LaLey).  Enlosautos ?Cavalieri Juan Alberto c/
Vazquez José Eduardo y otros &/ despido? en trédmite por ante el Juzgado Nacional del Trabajo n° 24 se ordend la subastade las
marcas embargadas de titularidad del actor (v. fs. 1048), en block, a contado 'y al mejor postor y se fijé una comision 10 % mas
[.V.A. (v.fs. 1161/1162), habiendo sido celebrada en tales condiciones el 18/04/2012. A fs. 1357 seinformd su resultado, en
dicha subasta la aqui codemandaday presidente del ente societario Aurea Galan Van Tooren, resulté adquirente delas marcas.  En
alusion a CPr. 573 se ha sostenido que ?Esta normaindica laformaen que se vaa proceder para subastar |os bienes que fueron
oportunamente embargados, con lo cual se efectivizaralaletra de la sentencia de remate (o0 bien de condena de un proceso que no
sea de gjecucién). Desde luego que el primer paso seralaresolucion judicial que dispongalaventadel bien en remate; en general,
cuando se trata de bienes muebles, las condiciones usuales son que se subaste €l hien, o bienes, sin base, a contado y al mejor
postor, siendo también producto de los usos y costumbres que la comisién del martillero asciendaa 10%...? (Arazi Ronad, Rojas
Jorge A., ?Cédigo Procesal Civil y Comercia delaNacion?, Tomo I, pag. 997, ed. Rubinzal-Culzoni Editores).  En aguellos
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autos, la marca fue subastada conforme el régimen establecido para los bienes muebles (CPr. 573); ergo, la cuestion debatiday que
fuera materia de agravio por ambas partes debe examinarse alaluz de aguellacircunstancia. ~ Si bien para el perfeccionamiento
del acto serequiere el pago del saldo precio y latradicion de la cosa, también debe existir un pronunciamiento jurisdiccional en
orden a su aprobacion y es dicha circunstancialaque dirime lacuestion.  Tal como se expresd ?Laventajudicial solo queda
perfeccionada unavez que se aprobt el remate, se pagd el precio o la parte que correspondiere si se hubieren otorgado facilidades y
luego de realizada la tradicién del inmueble afavor del comprador. Esta es la norma que contiene el articulo 586 y que nos llevaa
observar la necesaria existencia de tres requisitos: a) la aprobacion del remate, b) el pago del precio, c) latradicion del inmueble, o
en su caso la entrega de los muebles a comprador. En base a ello no podemos decir que se ha perfeccionado laventasi |os requisitos
enunciados no se han cumplido en su totalidad? (Piedecasas Miguel A., ?Régimen legal del martillero y de la subastajudicial?, ed.
Rubinal-Culzoni Editores, 1997).  Veamos entonces, alos fines de la determinacion de la data en que ces6 e devengamiento de
regalias, lo ocurrido enrelacion alasubastadelamarca.  El 18/04/2012 se celebré la subasta (v. fs. 1357); e 23/04/2012 el aqui
actor planteo su nulidad (v. fs. 1374/5); e 17/05/2012 la demandada adquirente integro el saldo de precio (v. fs. 1433/7); con fecha
08/06/2012 se rechazd el planteo de nulidad y se aprob6 la subasta. Tal decision fue apelada (v. fs. 1518) y motivé laintervencion de
laalzada quien se pronuncio el 16/10/2012 confirmando la resolucion que aprobaralasubasta.  Esasi que, integrado el saldo del
precio, resultando innecesaria su tradicion por resultar un bien inmaterial y emitido € pronunciamiento en orden a su aprobacion
quedo perfeccionado el acto. Es en ese momento cuando adquirio firmeza ala aprobacion de la subasta, es decir 16/10/2012, que las
regalias dgjaron de devengarse.  No obstatal conclusion lo argumentado por el accionante relativo aque el perfeccionamiento de
la venta recién ocurrio con lainscripcion de la marca en sus distintas categorias en €l Registro Nacional de la Propiedad Industrial.
No desconozco que laley de marcas establece que la transferencia es valida respecto de terceros unavez inscriptaen el INPI (art.
6), pero en el presente, que aquella fue adquirida en subasta por la aqui codemandada, presidente de Nextell Corp. S.A., no puede
considerarsela como un tercero y proyectar sobre ella dichos a cances legales. Al quedar firme la subasta, entre los aqui
contendientes se produjo la extincion de latitularidad y por ende laimposibilidad de reclamar regalias.  Finalmente, en cuanto a
efecto retroactivo que los demandados | e asignaran alaresolucion que confirmé el rechazo del plateo de nulidad y su agravio
configurado porque la Juez aquo ?...no haya puesto a cargo de él las consecuencias sino todo lo contrario...?, solo cabe referir que
sus derivaciones se reflejaron en laimposicion de costas a su cargo y en definitiva, si 1os demandados advirtieron la conducta
reprochable que aqui invocan debieron acudir al remedio procesal previsto paraello (vrg. CPr. 45).  Consecuentemente,
propondré a acuerdo rechazar |las quejas de las partes y confirmar la sentencia en relacion alafecha de interrupcién del
devengamiento delasregalias.  iii) Monto reconocido en concepto deregalias.  Se quej6 el actor de que la primer sentenciante
se apartara del dictamen pericia a efectos de la determinacion del monto de las regalias ocasionandole un grave perjuicio.
Contrariamente alo sostenido por el apelante, en oportunidad de determinar los montos correspondientes alas regalias, la Juez a quo
decidié su composicion basdndose en el informe pericial contable rendido en autos.  La Unica determinacion que efectud con
sustento en la facultad conferida por el CPr. 165 fue en relacion alas regalias minimas correspondientes alos dieciséis dias del mes
de octubre de 2012. Ello también con base en que en €l informe pericial contable se informaron periodos mensuales y no facturacion
diaria, por lo que el célculo practicado por la primer sentenciante resulto necesario alos fines de la determinacion de aquellos
dieciseis dias durante los que se continuaron devengando las regalias, sin que ello implique apartamiento alguno del informe
pericial.  Consecuentemente, propiciaré el rechazo delaqueja.  iv) Agravios de lademandada ?Nextell? por €l rechazo dela
reconvencion por dafiosy perjuiciosy compensacion:  a. Dafiosy perjuicios:  LaJuez aquo rechazo la demanda de
reconvencion, sustancialmente, por entender que para que la ruptura de un contrato genere derechos indemnizatorios debe existir un
perjuicio, no constituyendo la resolucion por si mismo una presuncion de dafio, y por entender que no se habia demostrado su
existencia.  Dicho medular argumento no fue desvirtuado por €l apelante como asi tampoco las trascendentes conclusiones
referidas a que la prueba producida en autos versd sobre extremos distintos ala comprobacién de laexistenciadel dafio.  En
efecto, sostuvo que 7Es claro que la pericial contable podria haber sido relevante a punto de demostrar las inversiones que Nextell
Corp. S.A. dijo haber realizado en disefiar los modelos, en packaging y embalajesy en stock de mercaderias; sin embargo el experto
-reitero- ningunainformacion pudo recabar? (v. fs. 698 vta.).  Las restantes consideraciones desarrolladas por la primer
sentenciante en sustento del rechazo sélo merecieron por parte del apelante disensosy afirmaciones en contrario sin respaldo
argumental ni probatorio, o cual conduciriaa su desestimacion, sin perjuicio delo cual, sumaré ala exposicion algunas
consideraciones.  Eshozd la apelante que la subasta de |a marcaimplicé una ruptura anticipada e intempestiva del contrato y por
ende una causa generadora de responsabilidad.  No comparto tal conclusién.  Laventa de la marca en subasta no implico per se
laruptura contractual, ya que el adquirente como tal se transformé en licenciante sin que el contrato contenga ninguna estipulacion
en contrario.  Larescision sedio por lasimple razén de que al ser adquiridala marca por la presidente de la sociedad licenciataria
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se produjo lamodificacion de latitularidad a transformarse en licenciataria/licenciante, cuya l6gica conclusion fue la extincion del
contrato por ?confusién?.  Tampoco constituye un argumento audible, la alegada circunstancia de que se vio ?obligada? a resultar
adquirente en el entendimiento de que ?con esa accion evité perder lamarca que hubierallevado a cierre delafirma...?y que
?...evitd laquiebra de la empresa...?; ya que son meras conjeturas y en definitiva una decision que adopto por considerarla
beneficiosa a susintereses empresarios.  Conclusivamente, propondré al acuerdo rechazar 10s agravios relativos a la desestimacion
de lareconvencion por dafiosy perjuicios.  b. Compensacion:  Finalmente corresponde examinar €l agravio relativo a rechazo
de la compensaci6n sobre |os pagos efectuados a cuenta por |os demandados y cuya procedencia atribuyen a regalias posteriores a
marzo de 2012.  Sostuvo la demandada que el actor acompafio las facturas 01-02, 01-04 y 01-06 no imputadas a ninguno de los
periodos especificos del contrato con la Unica referencia ?Por |a explotacion comercial de lamarca Dufour en laclase 257, las cuales
totalizan lasumade $ 160.742,45.  El actor acompafio |as facturas correspondientes a pago de las regaiasfijasy variables
devengadas hasta febrero de 2012 y respecto de las cuales no medio reclamo.  También acompafio las facturas 01-02, 01-04 y
01-06 que como no se encuentran imputadas a periodos previos a febrero de 2012, corresponde sean imputados a los periodos
devengados desde marzo y hasta el 16 de octubre de 2012, fecha en la que se produjo €l cese del devengamiento de las regalias
conforme |o dispuesto en |os considerandos que preceden.  En consecuencia, propiciaré hacer lugar a agravio con el efecto de
admitir la compensacion pretendida por la demandada por la sumade $ 160.742,45, importe resultante de la sumatoria de las
facturas n° 01-02 por el importe de $ 60.500, n° 01-04 por lasumade $ 60.500 y n° 01-06 por el importe de $ 39.742,45. Tales
sumas se compensaran alafecha en que fueron efectuados cadauno delospagos. V. Costas.  Respecto de las costas, se ha
producido en autos una contingencia comin a numerosos procesos, en € que ninguno de los contendientes ha obtenido la
satisfaccion integra de sus respectivas pretensiones o defensas, resultando ambas partes parcialmente vencidas.  En la hipotesis se
torna entonces aplicable la disposicion contenidaen € art. 71 del Codigo Procesal que expresamente prescribe que las costas se
compensaran o se distribuiran prudencialmente por el Juez en proporcion al éxito obtenido por cada uno de los litigantes.  Tal
distribucion sin embargo, no implica un exacto balance matemético en el resultado alcanzado respecto de |as pretensiones deducidas
para que se considere cumplido el mandato normativo aludido.  Laratio legisimpone una exégesis racional de lanormaimplicada
lo cual conllevainexorablemente avalorar latrascendencia de lo admitido y |o desestimado, no en el aspecto exclusivamente
cuantitativo, sino en su conjunto, de modo de apreciar prudencialmente cual seraajuicio del juzgador, €l apropiado y equitativo
prorrateo de laadmision del rubro (CNCom., esta Sala, in re, 20wsiany ¢/ A. F. Gonzédlez ¢/ ordinario? del 02/06/89, entre muchos
otros.  Por ello, auspicio que las costas devengadas en ambas instancias sean impuestas en el orden de su origen (CPr. 71).  VI.
Conclusion.  Como consecuencia de lo hasta aqui expuesto propongo a mi distinguida colega: 1) rechazar |a apelacién del actor;
2) admitir parcialmente la apelacion de las demandadas y en consecuencia, confirmar la sentenciaen lo principa que decide
modificandola tnicamente en relacion ala admision de la compensacion por la suma de $ 160.742,45 la cual serd deducida del
monto de condena, y laimposicion de costas la cual se dispone en ambas instancias en el orden causado (CPr. 71).  He concluido.

Con lo que termind este Acuerdo que firmaron las sefioras Jueces de Camara, Maria L. Gomez Alonso de Diaz Cordero, y Matilde
Ballerini. Es copiafiel del original que corre afs. 1884/94 del Libro de Acuerdos Comerciales. SalaB. RUTH OVADIA -
SECRETARIA DE CAMARA Buenos Aires, 21 demarzode2018. Y VISTOS:  Por los fundamentos del Acuerdo que
precede, seresuelve: 1) rechazar la apelacion del actor; 2) admitir parcialmente la apelacion de las demandadas y en consecuencia,
confirmar la sentenciaen lo principal que decide modificandola tinicamente en relacién ala admisién de la compensacion por la
sumade $ 160.742,45 la cual sera deducida del monto de condena, y laimposicion de costas la cual se dispone en ambas instancias
en el orden causado (CPr. 71). Notifiquese por Secretaria, conforme Acordadas N° 31/11 y 38/13 CSIN. Oportunamente, cimplase
con la publicacion ala Direccion de Comunicacion Pablica de la CSIN, segun lo dispuesto en € art. 4 dela Acordadan® 15/13
CSIN y, devuévase al Juzgado de origen. MARIA L. GOMEZ ALONSO DE DIAZ CORDERO  MATILDEE.
BALLERINI 028618E
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