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Marcas

JURISPRUDENCIA Marcas En el marco de una accién de dafios y perjuicios por
violacién alas normas de la propiedad intelectual, se confirmala resolucion que habia rechazado las excepciones de incompetencia
y defecto legal opuestas por la demandada. Estableci6 que las pretensiones de la parte actora atafiian al ambito del derecho marcario
y no eran gienas al fuero federal y que laindeterminacién cuantitativa de los dafios y perjuicios no podia dar lugar por si solaal
progreso de la excepcion cuando fuera un tema susceptible de ser acreditado en el periodo probatorio. Buenos Aires, 20
defebrero de2018. VISTO: € recurso de apelacion interpuesto por las demandadas afs. 125 -concedido afs. 126- contrala
resolucién de fs. 123/124vta., el que fuerafundado afs. 127/139., dando lugar a la contestacion de fs. 141/146vta., y
CONSIDERANDO: I. Royal County of Berkshire Polo Club SA, invocando el caréacter de licenciataria exclusiva de lamarca
?Royal County of Berkshire Polo Club?, demand6 alas firmas Charles Henry SRL, Klada S.A., Luigi Rimini SA.y Yanine SA.
-explotadoras de los locales denominados ?ZEQUUS?y propietarias de |a marca ?Passport Polo Club?- con el fin de que selas
condenaraalo siguiente: @) cesar en el uso de las etiquetas, tirillas, ?hang tags? (etiquetas colgantes) y demas elementos en las
prendas de vestir que comercializa, que resultaren iguales, similares y/o confundibles con los utilizados en €l libro ?Gran Libro de
Marca Royal County of Berkshire Polo Club?, segin la copia del mismo acompafiada como Anexo |l en el expediente sobre
medidas cautelares n° 3633/15;  b) indemnizar los dafios y perjuicios sufridos como consecuencia del uso indebido de las
etiquetas, tirillasy 7hang tags? (etiquetas colgantes) referidos (fs. 4, pto. I1).  Expuso que, desde el mes de marzo de 2015, erala
licenciataria exclusiva en nuestro pais de lamarca ?Royal County of Berkshire Polo Club?y se encargaba de la comercializacion de
los productos -mayormente, prendas de vestir- en locales propios, asi como también, de la distribucion de los mismos en los locales
franquiciados (fs. 4vta,, pto. 111.1).  Continu6 relatando que las empresas demandadas pertenecian a mismo grupo econémico y
fueron clientes de la anterior licenciataria -lmportrade Commerce SRL -, a quien |e compraban productos de la marca ?Royal County
of Berkshire Polo Club? para ser vendidos en |os locales identificados con el nombre 2EQUUS? de la Ciudad de Buenos Aires (fs.
4vta/5).  Explicd quelasilustraciones amparadas bajo la marca ?Royal County of Berkshire Polo Club? surgian del ?Manual de
Identidad Corporativa? o ?Gran Libro de Marca Royal County of Berkshire Polo Club?, obra protegida por laley 11.723. Alli
estaban detallados |os elementos que hacian alaimagen comercia de la marca (?carteleria?, tipografia, packaging, bolsas, etiquetas,
hang tags, etc.) y lamaneraen que éstos debian ser utilizados. En su calidad de licenciataria exclusiva, erala Unica empresaen
Argentina autorizada por el autor de los disefios e iméagenes, para usarlos en la distribucion y comercializacion de los productos
Royal County of Berkshire Polo Club (fs. 5, pto. 4).  Refirié también que las demandadas, después de afios de adquirir productos
de su licenciante, lanzaron su propia marca de indumentaria, ala que llamaron ?Passport Polo Club?, que venden en los locales
PEQUUS?. Aseveraque Charles Henry SRL ha copiado paralos productos ?Passport Polo Club?, los disefios, el packaging y demas
elementos de lamarca Royal County of Berkshire Polo Club, lo cual se desprende de las prendas acompafiadas al expediente n°
3633/15 (fs. 5vta/8vta).  Envirtud del aprovechamiento desleal, la confusion en el publicoy €l dafio alaimagen de lamarca que
esa situacion generaba, interpuso la presente demanda a los fines indicados anteriormente sobre la base de |as siguientes normas: art.
10 del Convenio de Paris, art. 5 delaley 22.802, art. 279y 10 del Cddigo de Civil y Comercial, y laley 22.362 (fs. 8vta./10vta.).
Finalmente, denunci6 la conexidad existente con la causa ?Royal County of Berkshire Polo Club S.A. ¢/ Charles Henry SRL ¢/
medidas precautorias? (expte. n° 3633/15) (fs. 14, pto. IX). 1. Corrido el traslado de ley, las demandadas se presentaron afs.
55/63, 68/76, 78/86 y 88/96 oponiendo, todas €llas, las excepciones de incompetenciay defecto legal, como de previo y especial
pronunciamiento. El tenor de los escritos es el mismo por lo que los argumentos detallados a continuacion le son comunes a todas
lasaccionadas.  Enlo concerniente al planteo de incompetencia, sefialaron que, en tanto el reclamo estaba basado en el contenido
de un libro u ?obra? presuntamente registrado en la Direccion Nacional de Derecho de Autor, aquél sélo podia encauzarse por lavia
del derecho de autor, instituto regido por laley 11.723 de Propiedad Intelectual. Esta norma, de derecho comun, tornaba operativa
-segun los apelantes- lajusticia nacional en lo civil. Agregaron que |os eventual es derechos intel ectual es infringidos no serian de la
actorasino de un tercero, €l autor del referido Manual de Identidad Corporativa. Resaltaron que, adiferencia de lo argumentado en
el expediente sobre medidas cautelares, en esta causa la actora no habia invocado ninguna marca de hecho susceptible de recibir la
proteccion de laLey de Marcas. Finalmente, citaron la jurisprudencia de esta Camara que consideraron aplicable.  Laexcepcion
de defecto legal, por su parte, la sustentaron en la falta de determinacién del monto correspondiente a los dafios reclamados.
Entienden que la actora estaba en condiciones de precisarlo, a menos de forma aproximada, dando cumplimiento asi alaclaridad
exigidapor € art. 330, inc. 6, del Coédigo Procesal.  La accionante contesto |as excepciones a fs. 108/113 destacando que la
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competencia de este fuero ya fue decidida en el expte. n°® 3633/15, sin perjuicio de lo cual recordd que la demanda se habia
sustentado, entre otras leyes, en [a 22.362. Reiterd, ademas, los fundamentos dados por ella en el expediente cautelar citado. En
cuanto al defecto que se le atribuye a su presentaci én, apunt6 que al ampliarse la demanda se habia especificado la suma reclamada
por el rubro ?Dafios vinculados con las acciones entabladas contra la demandada?, |1a que ascendia a $93.104,96; asi como también,
se habia explicado que la cuantia del item ?Dafio material derivado de ladilucion del poder identificador de los elementos que
componen el Trade Dress de la actora? dependia de la produccién de una pericia contable en atencion ala cantidad de locales que
vendian los productos en infraccion y al desconocimiento del valor de ventadelos mismos.  |11. Previo dictamen del Fiscal
Federal, quien se remiti6 alo expuesto por é en la causa n® 3363/15, el magistrado rechazé ambos planteos (fs. 123/124vta.).
Para desestimar laincompetencia, hizo mérito de lo resuelto por esta Camara en el expediente sobre medidas cautelares. La
excepcion de defecto legal larechazo por considerar que la omision de las sumas pretendidas, cuando su dilucidacion era materia de
debate y prueba, no constituia un fundamento idéneo para dar lugar a dicho planteo. También tuvo en cuenta que lafaltade
precision de uno de los rubros no habia colocado en desventagja alas demandadas en cuanto al gjercicio de su derecho de defensa.
La decision fue apelada por las emplazadas (fs. 125y 126), quienes fundaron el recurso afs. 127/139, dando lugar ala contestacion
defs. 141/146vta.  |V. Lasrecurrentes critican el rechazo de laincompetencia planteada por considerar que el aspecto central del
reclamo de la actora versa sobre derechos amparados por la Ley de Propiedad Intelectual, més alla de lainvocacion tangencia dela
ley marcaria. Destacan |os términos en que fue planteada la demanda en cuanto no se hizo referencia a registro marcario alguno sino,
muy por €l contrario, se invocaron elementos contenidos en una ?obra? protegida por laley 11.723 (fs. 129vta/135).  Encuanto a
laindeterminacion de la suma reclamada por € dafio derivado de ladilucion del poder identificador de los elementos, sefidlan que la
actora estaba en condiciones de peticionar una medida de prueba anticipada con el fin de acceder alos libros contables de las
demandadas y asi valuar €l perjuicio. Seguidamente, citaen su favor jurisprudenciadel Fueroy, por Ultimo, acusa ala actorade
mentir a sostener que no conocia el valor de la mercaderia en infraccion dado que a solicitar la medida precautoriaen el expediente
n° 3633/15 acompafi6 dos ejemplares de camisas adquiridas en los locales de las demandadas, con sus correspondientes tickets de
compra(fs. 135/138).  Laactora contesto el traslado en los términos que lucen en el escrito de fs. 141/146vta.. Plantea, ante todo,
ladesercion del recurso por no contener una critica concretay razonada del fallo. Explica que las etiquetas y hang tags usados por
ellaresponden al concepto de marca en tanto son signos que distinguen un producto de otro, y ello se vincula especiamente ala
competencia existente entre un comerciante y otro. Destaca que en la demanda se explicé que la confeccién del Manual Corporativo
respondié alagran envergaduray el nivel delamarca ?Royal County of Berkshire Polo Club?y que los elementos alli contenidos
merecen la proteccion que la jurisprudencia acuerda a las marcas de hecho pues son signos utilizados para distinguir los productos
que fabrica. Por otro lado, sostiene que si bien es cierto que podia conocer el precio de las camisas adquiridas en su oportunidad,
también lo eraque, a realizarse €l inventario y secuestro de algunos ejemplares de la mercaderia en supuesta infraccion en €l
expediente n° 3633/15, se habia comprobado que no se trataba solamente de camisas, existiendo otros productos con las etiquetas y
demas elementos cuestionados, como ser, pantalones, zapatillas, chombas, buzos, etc. En virtud de ello, solicita el rechazo del
recurso y la consecuente confirmacion de laresolucion apelada. V. Remitidoslos autos a Fiscal General ante esta Camara, éste
dictamind afs. 152/154 propiciando la competencia del fuero federal paraentender en autos. V1. Excepcidn de incompetencia
Por una cuestion de orden |6gico, cabe atender en primer lugar a esta excepcion para después, segin sea €l resultado a que se arribe,
tratar €l otro planteo de las demandadas. L a cuestion bajo estudio ya fue definida, en sentido desfavorable alas apelantes, en los
autos ?Royal County of Berkshire Polo Club ¢/ Charles Henry SRL s/ medidas cautelares?, expte. n® 3633/15 (ver resolucion defs.
191/192 de dicha causa, que setienealavista).  Sin perjuicio de elloy teniendo en cuenta que las codemandadas Klada S.A.,
Luigi Rimini SA.y Yanine SA. no fueron parte en aquél expediente, corresponde dejar sentado lo siguiente.  La sociedad actora
demando invocando su carécter de licenciataria exclusivaen la Argentina de la marca ?Royal County of Berkshire Polo Club? (ver
fs. 4vta, pto. I11.1). De igual modo se present6 al solicitar la medida cautelar en el expediente n° 3633/15, en el cua se acompafid
una copia certificada del contrato de licencia que lavincula con lafirmalicenciante, de origen inglés (ver Anexo X agregado afs.
100/145, y fs. 17, del expte. cautelar mencionado). Es en virtud de dicho caracter, que no ha sido puesto en duda por las accionadas,
gue la actora acude alos tribunales en defensa de dicha marca explicando que la envergaduray nivel acanzados por éstadio lugar a
lacreacién de un libro en el que se volcaron todos |os el ementos identificatorios que se aplican alos productos amparados por ellay
gue sirve de guia paralos legitimos usuarios. Cabe advertir que |os disefios de | as etiquetas, cordones y tirillas alli contenidos
reproducen, en su gran mayoria, laleyenda ?Royal County of Berkshire Polo Club? (ver Anexo Il, fs. 77/94 del expte. n® 3633/15,
ofrecido como pruebaen el sub lite). Por otro lado, obsérvese que el rubro dafio reclamado en la demanda atafie a una de las
consecuencias que trae aparejada una infraccion marcaria, cua es, ladilucién del poder identificador de los elementos en cuestion.
Desde este punto de vista, |as pretensiones de |a parte actora -cese de uso de aquéllos disefios de ?Passport Polo? confundibles con
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los de lamarca ?Royal County of Berkshire Polo Club? e indemnizacion de los perjuicios- atafien al ambito del derecho marcario
pues para resolverlas habra de analizarse aspectos e institutos contenidos en laley 22.362, y no asi, los contemplados en laley
11.723. No setratade lainvocacion de una obraintelectual cualquiera de las registradas bajo el sistemadelaley 11.723, sino de una
gue esta estrechamente vinculada con un signo y que es traida a colacion en una controversiade indole marcaria.  No obsta aesta
conclusién el hecho de que ?Royal County of Berkshire Polo Club? no estuviese registrada en nuestro pais, porque se trata de un
planteo a considerar al resolverse € fondo del asunto y de acuerdo alos principiosy lajurisprudencia del derecho marcario.  Por
ello, es acertado sostener que €l litigio asi promovido y teniendo en cuenta que es la naturaleza de las pretensiones deducidas en la
demandalo que determina el fuero competente para conocer en la causa (arts. 4y 5 del Codigo Procesal; doctrina de Fallos 308:229,
313:971, 317:809, 321:720, 323:2992 y 327:855, entre otros), no es gjeno ala competencia federal, por 1o que corresponde
confirmar el pronunciamiento apelado en lo referido aeste punto.  VII. Excepcion de defectolegal Como se dijo, esta
excepcion la sustentaron en lafalta de determinacion del monto reclamado.  Laactora pidié lareparacion de dos rubros, por un
lado, los gastos en los que incurrié como consecuencia de las acciones entabladas contra las demandadas y, por € otro, €l dafio
materia derivado deladilucion del poder identificador de los elementos que componen el 2trade dress? de la marca cuyalicencia
ostenta (fs. 11vta./13).  El primero de ellos fue fijado en la suma de $93.104,96 al ampliarse lademanda (ver fs. 39/39vta.), por lo
gue nada pueden las demandadas plantear al respecto.  En cuanto a segundo de los dafios mencionados, hay que recordar que la
indeterminacion cuantitativa de los dafios y perjuicios no puede dar lugar, por si sola, al progreso de la excepcidn de defecto legal en
cuanto se trata de un tema susceptible de ser acreditado durante el periodo de pruebay siempre que tal omisién no cologue a
demandado en ninguna desventaja procesal (conf. CSIN Fallos: 311:1995; esta Sala, causa n® 3229/94 del 8/9/95; Salal, causa n®
6428/15 del 4/7/17, y sus citas). En estos casos, la exigencia contenida en €l art. 330, inc. 6°, segundo parrafo, del Cédigo Procesal,
debe ser morigerada bastando que €l actor indique la cosa demandada, pues tal precision no se vinculaya con €l monto del reclamo
Sino con su objeto, el cual debe ser designado con toda exactitud conforme lo impone el inciso 3° de dicha disposicién legal (conf.
esta Sala, causa 3229/94 cit.).  Si bien es cierto que la actora pudo conocer el precio de determinados productos por haberlos
adquirido y acompafiado como prueba en el expediente n° 3633/15, también lo es que el material secuestrado en la medida dispuesta
en aquélla causaincluia otras prendas de vestir y que, en caso de comprobarse lainfraccion aludida en la demanda, los dafios
dependeran del valor de cada producto, la cantidad de ellos vendiday del periodo durante €l cual se verifico lainfraccion, todo lo
cual es objeto de la prueba pericial contable ofrecida por laactora (ver fs. 41, pto. 5).  En atencién al criterio expuesto
anteriormentey aque € Tribunal comparte la observacion del magistrado en torno a que la indeterminacion de uno de los rubros
reclamados no puso en desventaja procesal alas accionadas (ver fs. 124, tercer parrafo), no cabe sino confirmar el rechazo del
defecto legal alegado por ellas.  Por €llo, de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal General de Camara, SE RESUEL VE:
confirmar laresolucion de fs. 123/124vta., con costas (art. 68, primer parrafo, del Codigo Procesal).  El Dr. Ricardo Gustavo
Recondo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RIN).  Registrese, notifiquese alas partesy a Fiscal
General, publiquese y devuélvase. GracilaMedina  Guillermo Alberto Antelo
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