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     Juz. 8 Sec. 16
Causa. N( 10.654/00 “ANDRÉS LAGOMARSINO E HIJOS SA c/ HIJOS DE                                         ADOLFO H. LAGOMARSINO SA s/ cese de uso de 

                                    nombre”

En Buenos Aires, a los           días del mes de noviembre del año dos mil cinco, hallándose reunidos en Acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “ANDRÉS LAGOMARSINO E HIJOS SA c/ HIJOS DE ADOLFO H. LAGOMARSINO SA s/ cese de uso de nombre”, de acuerdo al orden de sorteo, el Dr. Recondo dijo:
I. Andrés Lagomarsino e Hijos SA dedujo demanda contra Hijos de Adolfo Lagomarsino SA a fin de que ésta cesara el uso de su denominación ya fuera como nombre comercial, de dominio o función marcaria y la modificara por otra que no resultara confundible con la que pertenece a su parte. Se opuso la accio​nada alegando, no sólo la coexistencia durante muchos años de ambas denomi​naciones sino también sobre la base de que las actividades comerciales de ambas empresas no estaban correlacionadas.

El señor magistrado de la anterior instancia rechazó la demanda deducida y declaró infundada la oposición con costas a la actora. Se basó para ello en que no existía la coincidencia actual de actividades entre las empresas enfrentadas y en la larga coexistencia anterior de la actora y la firma de quien la deman​dada resultó continuadora. Consideró asimismo que las marcas de la accionante en las que se podría producir una aproximación, esto es, las registradas en las clases 12, 36 y 37, eran simples marcas de defensa y que los productos y servicios comprendidos en dichas clases no guardaban la mínima relación con los que la actora brinda en la realidad. Resultaban pues irrelevantes las marcas invocadas, pues a pesar de la simili​tud con el objeto social de la accionada, lo importante eran las coincidencias actuales y no la mera posibilidad de que ellas pudieran ocurrir en el futuro.

Contra dicho pronunciamiento, apeló la actora quien presentó sus agravios a fs. 1109/1115, los que fueron replicados por su contraria a fs. 1117/1118.

Sus quejas consisten en que el colega de la anterior instancia no tuvo en cuenta la paronimia existente entre las designaciones enfrentadas y su influencia en el público consumidor en cuanto a la confundibilidad en el origen de los productos e identificar a la demandada como una empresa relacionada con la actora, para lo cual insiste en el hecho nuevo denunciado a fs. 525. Sostiene asimismo que el a quo no valoró debidamente la similitud entre los objetos sociales que puede llevar a la confusión al público consumidor respecto de una relación entre ambas empresas y que no se le dio la debida importancia a las marcas de defensa que tiene registradas su parte, las cuales pueden llevar a un criterio elástico de comparación pero nunca a su prescindencia. Sostiene finalmente que equivocó el sentenciante cuando estableció la existencia de una relación entre la sociedad demandada y su presunta antecesora, cuando -a su criterio- ninguna prueba se había aportado al respecto.

II.  La Corte Suprema de Justicia ha dicho reiteradamente que son distintos los derechos a la marca y al nombre, que el primero nace del registro y el segundo con el uso (Fallos: 244:363; 245:287; 247:71 y 272:275 entre muchos otros), dentro de nuestro ordenamiento legal la propiedad y el uso exclusivo de aquélla se adquiere por la registración correspondiente según lo dispone el artículo 4 de la ley 22.362, mientras que el nombre comercial se adquiere por su uso y está regido por la misma normativa pero en sus artículos 27 y ss., De acuerdo a ello, mientras el nombre -por principio- tiene por función iden​tificar al titular del comercio y a su fondo, la marca distingue al producto o servicio (esta Sala, causas 8399 del 6/12/92 y 301/92 del 11/4/95). Por otro lado el nombre o designación de las personas jurídicas es una institución de policía civil establecida por la ley con el objeto de hacer posible su individualización y a los fines del ejercicio de sus derechos y del cumplimiento de sus obligaciones (Fallos: 312: 1121). En este punto, pues la denominación comercial o el nombre comercial -y no la razón social- se adquiere, como dijera, por su uso y sólo respecto de los rubros efectivamente explotados comercial​mente y le sirve a su titular para vincularse con su clientela e identificarse a si mismo en sus negocios (v. Sala I, causas 6026 del 30/11/77; 5781 del 28/4/78 y 9257/93 del 14/3/94, Sala II, causa 2498/92 del 12/10/99; CS., Fallos: 249:173 y 260:67). Pero, si bien nombre y marca cumplen funciones diferentes y obran en campos distintos, el primero ha de ser clara​mente distintivo de la segunda no sólo como medio de proteger las buenas prácticas comerciales, sino también para evitar posibles confusiones en los eventuales consu​midores de los productos ofrecidos al mercado (CS, Fallos: 183:378; 280:373; 286:72; 302:67 y 307:2231 entre otros), por ello todo lo concerniente a las disposiciones de la ley 19550 o decisiones de la IGJ respecto a la denominación social no pueden impedir que una designación social entre en conflicto con una marca registrada porque en ese supuesto se ingresa en el ámbito regulado específicamente por la ley 22.362 (esta Sala, causas 5992/93 del 27/8/96 y 21.340/96 del 4/3/97).
La  función de una marca, por su parte y según es sabido, es identificar un producto y diferenciarlo de otro u otros. Pero, las marcas ‑como regla‑ acuerdan exclusividad de uso en el renglón en que están registradas, conforme con el principio de especialidad que es uno de los pilares sobre los que se estructura el régimen de la ley 22.362 (arts. 4, 10 y concs.). Es decir que los derechos de la marca (aparte de los derivados de las marcas notoriamente conocidas que gozan de una protección de más amplio alcance) se limitan habitualmente a productos o servicios idénticos o similares a los productos y servicios para los que se registra la marca. Así pues, aunque es posible gozar de los derechos exclusivos sobre la marca para deter​minados productos o servicios pertenecientes a una clase o clases dadas de productos o servicios, cabe la posibilidad de que otra empresa tenga derecho a utilizar la misma marca en relación con productos o servicios que no sean similares. Por ello, es pertinente aplicar un criterio restrictivo ‑por su naturaleza  excepcional‑ a la extensión de la tutela a otros rubros o actividades comprendidos en otras clases (CS, Fallos: 248:819 y jurispru​dencia citada en nota 160; esta Cámara, Sala  de Feria,  causa  19/2000  del 26.1.00), ya que cuando se deduce una oposición contra una marca que  ampara otros productos, en la misma o en otra clase, se está ampliando en cierta forma el derecho que la designación concede (conf.: Otamendi, J.: “Derecho de Marcas”, 5ª. ed., págs. 170 y 181; Breuer Moreno, Pedro C.: “Tratado de Marcas”, ed. Robuis, 1946, pág. 16; Bertone, L.E. y Cabanellas de las Cuevas, G.: “Derecho de Marcas”, t.1, pág. 16 y ss. y sus citas; Fallos: 248:819, mi voto en la causa 18.314/96 del 9/12/04). 

Es decir que, la preterición del principio de especialidad en aras de la protección de las llamadas marcas de defensa, no ha de hacerse de una manera automática, sino sólo, y únicamente, cuando se pueda apreciar que la utili​zación de la marca (en este caso el nombre comer​cial) en la clase en el que se lo pretenda  usar, pueda provocar en el público consumidor una confusión respecto del origen y la calidad de los productos que ampara y, por ende, la dilución de la marca principal. Es la única manera en que -lo he dicho en otros votos y lo repito ahora- se puede conciliar la protección aludida sin anular el fomento del libre comercio cons​tituido en uno de los pilares que ha orientado al legislador en este tema y que ha sido materia, incluso, de protección constitucional (art. 14 y 75, incs. 18 y 19, CN, mi voto como integrante de la Sala II, causa 957/99 del 17/9/02). Es el carácter excepcional de la vulneración de este principio que sólo ha sido aceptado en circunstancias especialísimas y de carácter excepcional en las que los productos pertenecientes a clases diferentes deben estar notoriamente vinculados entre sí por su función, aplicación o destino conforme surge de las notas explicativas del anexo del decreto 558/81 -que adopta la clasificación internacional de Niza- (v. CS., E-3.XX. “El Hogar Obrero Cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito Ltda. v. Ligget Group Inc., del 16/5/85 citado en Otamendi, pág. 165, nota 649).

Es que, a mi criterio, la restricción que debe aplicarse a las llamadas - en doctrina- “marcas de defensa” debe orientarse a la exigencia de que exista alguna relación (como las mencionadas precedentemente) entre la marca principal y ellas, ya que las buenas practicas comer​ciales en esta materia deben castigar la indiscrimi​nada registración de signos marcarios sin vinculación a actividad comercial presente, futura o planificada (como sucede en el caso de la accionante) supuesto que se encuentra más relacionado con el concepto de las llamadas “marcas especulativas”, esto es la creación de un “paraguas” en todas las clases para impedir una eventual competencia en rubros o servicios en los que no se tiene intención de actuar o producir. (así ha sido resuelto este tema en los EEUU tanto legislativa, doctrinaria como jurisprudencialmente, v. Kerly’s Law of  Trade Marks and Trade Names, 12 edition, London, Sweet & Maxwell, 1986, págs. 135 y ss., N( 8-82 a 8-86). Nótese finalmente que las marcas han sido peticionadas y otorgadas muy posteriormente al uso del nombre comercial de los demandados ya que la tenue modificación producida en el año 1999 en la denominación (el agregado “hijos de”) no modificó su actividad desde el año 1964 como Adolfo H. Lagomarsino SA.

Coincido, por ende, con mi colega de la anterior instancia en punto a que no existe una aproximación jurídicamente relevante entre los ramos efectivamente explotados.

III. Tampoco encuentro atendible el agravio relativo a la falta de de​mos​tra​ción de la continuidad de la empresa demandada con relación a su presunta antecesora. En efecto, de la sola lectura del peritaje contable de fs. 1007/1009 se desprende que los componentes societarios de ambas empresas resultan lo suficien​temente coincidentes -y su propio nombre lo indica- como para aceptar a la accionada como relacionada con quien hubo convivido en el mercado con la demandante y con mucha anterioridad aún que aquélla.

En punto a la insistencia respecto del hecho nuevo que denunciara oportunamente a fs. 525 el recurrente no se ha hecho cargo de los argumentos del sentenciante en cuanto a que la documentación agregada en dicha oportunidad había sido desconocida por la contraparte y frente a lo cual la interesada no había aportado prueba alguna para corroborar sus dichos, sin perjuicio de haber valorado el a quo  que se trataba de un episodio de mera publicidad que se había producido contemporá​neamente con el debate abierto en la litis.

Opino por ello que la sentencia debe ser confirmada en todas sus partes con costas de ambas instancias a la recurrente vencida.

El Dr. Antelo, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe. Fdo.: Ricardo Gustavo Recondo -  Guillermo Alberto Antelo. Es copia fiel del original que obra en el T( 4, Registro N(               , del Libro de Acuerdos de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Buenos Aires,             de noviembre de 2005.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas de ambas instancias a la recurrente vencida (art. 68, primer párrafo del Código Procesal).

Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, elévase los honorarios de los letrados apoderados de la demandada, a la suma -en conjunto de pesos OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE (arts. 6, 9, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la 24.432).

En atención a las cuestiones sobre las que debió expedirse el perito contador Leotta, así como la extensión y complejidad de la tarea efectuada, confírmase sus emolumentos.

Por alzada, ponderando el mérito de los escritos presentados y el resultado final de la apelación, regúlase los honorarios del doctor Pablo Wegbrasit Ronzental, en la suma de pesos DOS MIL DOSCIENTOS ($ 2.200). Asimismo, fíjase los emolumentos de los doctores Alberto Berton Moreno y Enrique Gatti, en la cantidad de pesos SEISCIENTOS DIEZ ($ 610) y pesos NOVECIENTOS TREINTA ($ 930), en ese orden (art. 14 del arancel vigente).

La Dra. Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

