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Medida Cautelar Rechazo Marcas Propiedad Intelectual Verosimilitud En El
Derecho Peligro En La Demora Julio Grondona Serie Amazon Prime

JURISPRUDENCIA Buenos Aires, 28 dejulio de 2020.-
AUTOSY VISTOS:  El recurso de apelacion de fojas 106 interpuesto contrala resolucion de fojas 105, que fue concedido afojas
107 y fundado afojas 108/116; Y CONSIDERANDO: I. Julio Ricardo Grondonay Liliana Nélida Grondona promovieron este
expediente digital con el objeto de que se dictase una providencia cautelar contra Amazon Prime (Amazon Corp), Kapow Sociedad
Andnima, Gaumont Sociedad Anénica, Productora Fabula, Armando Bo, Juan de Dios Larrain y Pablo de Dios Larrain, con el
siguiente alcance: a) se ordenara el cese del uso de las marcas ?Don Julio Grondona?, ?Julio Grondona?, ?Don Julio Humberto
Grondona?, ?Julio Humberto Grondona?, 2Julio H. Grondona? -y toda combinacion que contenga el apellido Grondonay los
nombres Julio y/o Humberto-, y ?Todo Pasa?, en la serie audiovisua titulada ?El Presidente? cuyo estreno estaba previsto parael 5
dejunio del afio en curso por la plataforma de contenidos Amazon Prime Video (fs. 4/16, hoja2/3y 17); y b) sele ordenaraalos
destinatarios que no exhibieran la serie referida en ningtn medio, formato, soporte, ni en redes sociales y/o plataforma de contenidos
(fs. 4/16, hoja3y 17/18).  Los peticionarios relacionaron latutela precautoria con la futurainterposicion de la demanda por el
cese de uso de las marcas mentadas, y por el resarcimiento de los dafios y perjuicios causados (fs. 4/16, hojas 1/2). A
continuacién, se expone la sintesis del relato que dieron en su presentacion inicial. Ambos son hijos del mundia mente conocido
dirigente en el ambito del futbol, Julio Humberto Grondona, quien fallecié en €l afio 2014. EI nombre y apellido de su padre es una
marca notoria cuya utilizacion en la serie ?El Presidente? no fue autorizada por ellos, que son sus legitimos propietarios (fs. 4/16,
hoja 2). Lavasta difusion de la actividad del sefior Grondonay €l peso que tuvo su gestién en la esferanaciona e internacional se
proyectan sobre las ?marcas Grondona? confiriéndol es una notoriedad indiscutida, con prescindencia de su registro formal (fs. 4/16,
hoja 6). Por 1o demés, fueron presentadas las solicitudes de inscripcién "Don Julio Grondona? (Actas 3899902 y 3899903 en las
clases 35y 41), "Julio Grondona? (Actas 3899918 y 3899919 en las clases 35 y 41), "Don Julio Humberto Grondona? (Actas
3899912 y 3899913 en las clases 35y 41), "Julio Humberto Grondona? (Actas 3899908 y 3899909 en las clases 35y 41), "Julio H.
Grondona" (Actas 3899904 y 3899905 en las clases 35y 41), "JH Grondona? (Actas 3899906 y 3899907 en las clases 35y 41),
"Don Julio H Grondona" (Actas 3899914 y 3899915 en las clases 35y 41), "JHG" (Actas 3899898 y 3899898 en las clases 35y 41),
"El Ferretero? (Actas 3899916 y 3899917 en las clases 35y 41), "Todo Pasa"' (Acta 3899900 y 3899901 en lasclases 35y 41), y "P.
P. P." (Actas 3899910 y 3899911 en las clases 35y 41) (fs. 4/16, hojas 2/3). Ellas estan destinadas a la explotacion en producciones
culturales, educativas y deportivas adesarrollar en la Argentina (fs. 4/16, hojas 2/3). L os actores denunciaron la afectacion de sus
derechos marcarios y lamellade la reputacion de su padre concretados en el adelanto promocional (Zrailer?) de laficcion 2El
Presidente? -a transmitirse por €l sistema streaming en la plataforma Prime Video (primevideo.com)-, en el que se publicita como
protagonista principa a ?Don Julio Grondona? representado por uno de los actores que, en ese corto, expresa ?Después de treinta
afios en laFIFA conozco todos sus secretos... Y todos, completamente todos, me los llevaré alatumba?, tras|o cual ?...empiezauna
serie de nimeros precedidos por el signo ?$? que van sumando hasta terminar laimagen de dichos nimeros con la palabra
?PRESIDENTE?...? (fs. 4/16, hoja 10/11). Segun ellos, €l guion de la serie ubicaal personaje en una trama de cuestionamientos que
denigralamemoriadel sefior Grondonay desvaloriza alos signos marcarios asociados aél (fs. 4/16, hoja12).  Fundaronla
verosimilitud del derecho en el articulo 50 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio aprobado por Ley 24.425 (?Acuerdo ADPIC?), el articulo 6 bis del Convenio de Paris, los articulos 1°, 3° inciso h),
4y 3linciso b) delaley 22.362 de Marcasy Designaciones Comerciales (?Ley de Marcas?), los articulos 16 incisos2y 3,y €l
articulo 52 del Codigo Civil y Comercial delaNacidn, €l articulo 31 delaley 11.723, y €l articulo 207 del Cédigo Procesal Civil y
Comercia delaNacion.  Respecto del peligro en la demora, afirmaron que él surgia de manera manifiesta debido a que el estreno
de ?El Presidente? acarreaba un dafio actual y cierto que continuaria agravandose alo largo de los capitul os de no dictarse la tutela
precautoria (fs. 4/16, hoja16/17).  Adjuntaron en soporte informatico copia de la documental que sigue: (i) escritura publica
titulada ?Acta Notificacion? del 3 de junio de 2020; (ii) unaimagen en laque se lee ?Luis Margani es DON JULIO GRONDONA?y
?Prime Video?; (iii) partida de nacimiento de Liliana Nélida Grondonay Julio Ricardo Grondona; (iv) formularios del Instituto
Nacional de laPropiedad Industrial (?INPI?) ?Solicitud de Nueva Marca? para las denominaciones Don Julio Humberto Grondona
(clase 41y 35) de Liliana Nélida Grondona, El Ferretero (clase 41y 35) de Liliana Nélida Grondona, Julio Grondona (clase 41y 35)
de Liliana Nélida Grondonay Julio Ricardo Grondona, Don Julio H Grondona (clase 41 y 35) de Liliana Nélida Grondona, Don
Julio Grondona (clase 41y 35) de LilianaNélida Grondonay Julio Ricardo Grondona, Todo Pasa (clase 41 y 35) bgjo latitularidad
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de Liliana Nélida Grondona, JHG (clase 41y 35) de Liliana Nélida Grondona, JH Grondona (clase 41) bajo latitularidad de Liliana
Nélida Grondona, Julio H Grondona (clase 41 y 35) de Liliana Nélida Grondona, PPP (clase 41 y 35) de Liliana Nélida Grondona,
Julio Humberto Grondona (clase 41 y 35) de Liliana Nélida Grondona, todos ellos con constancia digital impresa de su presentacion
ante el INPI €l 2 de junio de 2020; (v) diecinueve imagenes donde se visualiza a quien seriael Sr. Grondona junto a distintas
personas del ambito deportivo, politico, empresarial, y religioso; (vi) unaimagen delo que seria el sitio web del club de Futbol
Arsenal F.C., de donde surge que €l Presidente de lainstitucion es el Sr. Julio Ricardo Grondona; (vii) notas periodisticas en sitios
web sobre lafamilia Grondona asociada a club Arsenal F.C.; y (viii) unaimagen del ex futbolista Sr. Humberto Maschio con una
inscripcién dedicatoria haciael Sr. Grondona (fs. 21/103).  Por altimo, solicitaron la habilitacion de laferiajudicial con apoyo en
el peligro en lademora que generaria diferir su reclamo por todo el tiempo, indeterminado por lo demas, que durase este periodo de
receso (fs. 104).  Il. El juez de primerainstanciarechazo la cautelar pretendida.  En primer lugar, entendi6 que los nombres de
2Julio Humberto Grondona?, ?Julio Grondona? y/o ?Don Julio Grondona? no eran marcas notorias ya que no habia ningliin elemento
gue acreditase su uso comercial con laintensidad y difusién que ladoctrinay lajurisprudenciale asigna a esa categoria de marcas
(fs. 105, acapite 1, par. 5°).  En segundo lugar, € aquo puntualizé que las solicitudes de registro que los actores habian
presentado ante el INPI no bastaban para que ellos tuvieran la misma proteccion que laley e reconoce, en general, a propietario de
una marca, maxime si tampoco habian demostrado su explotacion concreta como marcas de hecho (hoja 105, acépiteI11.).  1l1.
Contratal decision los actores dedujeron 'y fundaron el recurso de apelacion que es objeto de la presente intervencion de la Sala.
Las quejas de los recurrentes pueden ser resumidas asi: a) € juez no tuvo en cuenta la extension piblica de lafama de su padre como
dirigente de futbol, cuyo nombre debe ser equiparado a una marca notoria; b) €l interés legitimo de parte de ellos en proteger ese
signo surge de las solicitudes de registro aportadas a la causa; ) les asiste el derecho de resguardar la memoria de su padre; d) la
medida procura el cese de la utilizacion marcariaindebida, el deterioro que ello acarreay la prohibicion de difundir contenidos que
afecten lahonra del dirigente fallecido; €) existen precedentes judiciales en los que se protegio juridicamente al hombre de personas
famosas como si se tratara de una marca notoria o una denominacion comercia evitando usos abusivos o registros de malafe; un
amparo andlogo se le reconoci ¢ a determinadas cel ebridades frente a publicaciones no autorizadas en sitios web; ) no es necesario el
registro de la marca para obtener las medidas previstas en el articulo 50 del Acuerdo ADPICy en el articulo 38 delaley 22.362.
IV. En atencion alo dispuesto en la Acordada 27/2020 -pto. resolutivo 4°- dictada por la Corte Suprema de Justiciade la Nacion el
20 dejulio de 2020, corresponde decidir el recurso. V. El articulo 50 del ADPIC faculta alos magistrados a ordenar medidas
provisionales, rapidas y eficaces tendientes a evitar que se concreten infracciones en contra de | os titulares de derechos de propiedad
intelectual - entre los cuales se hallan los registros marcarios-, incluso sin haber oido ala otra parte, siempre que exista una
probabilidad cierta de que acaezcan dafios irreparables o destruccion de pruebas (incisos 1y 2 delanormacitada).  Su aplicacion
presupone la concurrencia de |os requisitos propios de las medidas cautelares, esto es, laverosimilitud en €l derecho, el peligro enla
demoray la contracautela (esta Sala, causan® 5211/12 del 18/06/13). Ademas, en este caso, la providencia solicitada habria de
modificar lasituacion de hecho o de derecho existente al momento de su dictado, lo que obliga a examinar su procedencia
ponderando |as proyecciones irreversibles que pueda acarrear paralos derechos del destinatario, en particular, y parael publico, en
general (doctrina de Fallos 318:2431, 321:695 y 331:2889, entre otros).  En cuanto a primero de los requisitos, é se vincula con
la acreditacion superficial del derecho cuyatutela anticipada se solicita (Palacio, Lino Enrique, Derecho procesal civil, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, 1985, tomo VII1, nimero 1223, pags. 32 a34).  El sistema atributivo que rige en el ambito marcario
determina que se tenga por duefio de la marca ala persona que obtuvo su registro (art. 4° delaley 22.362 y Bertone, Luis -
Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de marcas, 22 edicion actualizada, corregiday aumentada, Buenos Aires, Heliasta,
tomo |, pags. 334 y ss.). Concordemente con él, el articulo 50 del ADPIC dispone que ?Las autoridades judiciales estan facultadas
paraexigir a demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfaccién con un
grado suficiente de certidumbre que el demandante es €l titular del derecho...? (art. 50.3 del ADPIC; el subrayado no esdel original;
asimismo ver art. 15 de dicho cuerpo normativo).  Ello no significaexcluir del amparo legal a aguellas marcas que no estan
registradas pero que son explotadas efectivamente, pues las normas que regulan la competenciay las sanas préacticas comerciales en
defensa del consumidor vy, en definitiva, los principios de derecho comin (v.gr. arts. 953y 1071 del Codigo Civil y arts. 10, 279y
1004 del Cédigo Civil y Comercial de laNacién) bastan para atender esas hipotesis de excepcion (ver la abundante jurisprudencia
citada sobre el particular en Otamendi, J., Derecho de marcas, quinta edicién actualizaday ampliada, pags. 12 y ss.). Pero mientras
en el primer caso, le bastaal peticionario con acreditar €l registro, en el segundo (marca de hecho) debe probar la explotacion
comercia del signo alo largo del tiempo. Es la asociacién que hace el consumidor entre esamarcay el producto o servicio que ella
distingue, lo que justificala atenuacion del sistema atributivo (esta Sala, causas n° 8027/07 del 1/7/2014, y 3945/09 del 12/2/2015).
Ahorabien, los actores no han demostrado hallarse en ninguna de |as situaciones descriptas ya que no tienen registradas las marcas
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gue enumeraron, ni parecen haberlas explotado antes de solicitar su inscripcion lacual, por lo demés, es bastantereciente.  Enlo
tocante ala falta de autorizacion para usar el nombre de Julio Grondona por parte de los futuros demandados, hay que puntualizar
gue laley la exige cuando alguien quiere registrar un nombre como marca, hipétesis bien distinta de aquél que lo emplea, sin
propdsitos marcarios, en una obra de ficcion -literaria, cinematografica o televisiva- basdndose en hechos real es que tuvieron por
protagonista al titular de ese nombre (art. 3, inciso h. de laley 22.362). Basta con reproducir €l trailer y atender a su descripcién para
notar que serefiere a sefior Grondona como uno de |os persongjes de latrama; nunca se lo usa como vocablo, palabra o signo
integrativo o evocativo deunamarca.  En sintesis, es la confrontacion entre el derecho marcario, superficialmente acreditado en
los términos descriptos, y la violacién de ese derecho verificada sumariamente lo que permite invocar con éxito las disposiciones
legales examinadas. Por o visto, nada de ello ocurre en autos.  El entrecruzamiento de argumentos civilesy comerciales por parte
de los apelantes obliga a una aclaracion complementaria. Las consecuencias por €l uso indebido del nombre previsto en el articulo
71, inciso ¢ del Cadigo Civil y Comercial de laNacion estan sujetas alas responsabilidades respectivas, las cuales suponen el
tramite de un proceso y de una sentencia que les ponga fin. No pueden justificar larestriccion anticipada del uso en el sub lite, ya
que ésta sdlo podria hacerse efectiva con la prohibicién de exhibir laobra, o que equivale aincurrir en la censura previa vedada por
la Constitucion nacional y por tratados internacionales de rango superior (art. 14 de la Constitucion nacional y art. 13.2 dela
Convencion Americana sobre Derechos Humanos).  Cabe agregar, en este orden de consideraciones, que €l derecho alalibertad
de expresion protege los juicios de valor sobre lareputacion y €l honor de terceros que explicita o implicitamente se expongan en las
obras artisticas -lato sensu-, en especial, si versan sobre funcionarios o personalidades equiparables a ellos por laimportanciay
difusion publicade su actividad (Fallos: 321:2558; 335:2150; 336:1148). Lacritica que irrita o inquieta contribuye a la denominada
?arena del debate (sic)? (conf. CIDH, causa ?Kimel, Eduardo G. c/Republica Argentina?, sentenciadel 2 de mayo de 2008, parrafo
88). No hay duda en que la expresion entrecomillada se aplica al fiitbol y atodala actividad politicay econémica que le es anexa, lo
gue incluye las funciones desempefiadas por Julio Grondona como presidente de la Asociacion del Fatbol Argentino durante treinta
y cinco afosy como vicepresidente ?senior? delaF.1.F.A.  Lahistoriade cuaquier institucion humanainvolucra puntos de vista
encontrados cuya difusion, dado el desarrollo cambiante de [os actual es medios técnicos de comunicacidn, no puede evitarse, ni
siquiera con medidas restrictivas. Ello dalugar a que, cuando se solicitan tutelas anticipadas que repercuten sobre las libertades de
los destinatarios, se le exijaal peticionario la pruebade laeficaciadelarestriccion.  Lafatade verosimilitud en el derecho basta
pararechazar el pedido la cautelar (Palacio, L. ob. y lug. cit. cit.).  Por ello, SE RESUELVE confirmar la sentencia apelada.

L os doctores Eduardo Daniel Gottardi y Fernando A. Uriarteintegran la Salalll en virtud de las resoluciones n® 62 y 64 del Tribunal
de Superintendencia de la Camaradel 2y 6 de abril de 2020, respectivamente.  Registrese, notifiquese el ectronicamente,

publiquesey devuélvase. Guillermo Alberto Antelo  Eduardo Daniel Gottardi  Fernando A. Uriarte
Correlaciones: Roemmers, Algjandro Guillermo c/Diamont Films SA smedidas cautelares - Cam. Nac. Civ. y Com. Fed.
- Salall - 20/12/2017 - Citadigital IUSJU023017E 001800F
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