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Suprema Corte:

La Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala 22,

O

onfirm¢ el fallo que declard la incompetencia de los tribunales argentinos para conocer en la

medida cautelar. Dijo que, dado que Argentina e Italia no cuentan con una regla internacional

que regule la materia, resulta adecuado acudir -por via analégica- al Tratado sobre Marcas

dEe Comercio y de Fabrica de Montevideo de 1889, el que establece que los ilicitos marcarios
seran perseguidos ante los tribunales y con arreglo a las leyes del pais en cuyo territorio se
c%ometié el fraude (art. 4°). Sobre dicha base, y puesto que la marca “La Martina” -y su logo-
fueron inscriptos con una supuesta mala fe del demandado por ante el Registro ltaliano de
Patentes y Marcas, el caso es ajeno a la competencia de los tribunales nacionales (v. fs. 57 y

an).

Contra dicha decisién la interesada interpuso recurso extraordinario, el que fue

Q

oncedido por hallarse en tela de juicio un tratado internacional y por negarse el acceso a la

jurisdiccion de tos tribunales argentinos (v. fs. 98/114 y 118).

-1l -

La guejosa dice que la decision incurre en arbitrariedad y lesiona las garantias

jo)

e los articulos 17, 18 y 116 de la Ley Fundamental, al preterir e interpretar incorrectamente

normas nacionales e internacionales aplicables, privandola irrazonablemente de la opciéon de

—

equerir ante el juez del domicilio del demandado.
Manifiesta que la medida cautelar peticionada no se apoya en una falsificacion

adulteraciéon marcaria, sino que persigue el dictado de una prohibicién de innovar en orden

(o]

a la titularidad parcial de la marca, registrada y explotada como de titularidad total en el

®

xtranjero sin la autorizacién del condémino. Puntualiza que no pretende el cese de usc del
bien ni reivindica su plena y total propiedad.

Destaca que tanto la actora como el destinatario de la medida cautelar tienen




sus domicilios reales en la Argentina y que existen mas de veintisiete causas entre las partes
‘en torno al asunto radicadas ante el tribunal de mérito (acumuladas a “De Estrada, Ma?rtina cf
Simonetti, Lando s/ Cese de uso de marca - daios y perjuicios”, n® 6056/02), extremogs éstos
ignorados por la a quo. |
Resiste la aplicacion analdgica del articulo 4° del Tratado de Montevideé) sobre
Marcas de Comercio de 1889 con sostén en que compete estar al articulo 56 del Tra';cado de
Derecho Civil Internacional de Montevideo del mismo afio, el que, coherente con el ar{iculo 5,
inciso 4°, del Cédigo ritual, autoriza -a opcidn del actor- la promocién de acciones peﬂisonales
ante los jueces del lugar del hecho o del domicilic del demandado.
Subraya gque el hecho denunciade constituye un ilicito no legislado en ?3! plano
competencial por los tratados vigentes en la materia y que resulta alcanzado por el ar’}iculo 5,
incisos 2° y 4°, del Codigo Procesal. Destaca que se lo priva de su derecho a la jurisdiccion y

del acceso a la justicia (v. fs. 98/114).

- I -

LLa actora, situada en el marco del articuio @ de la Ley de Marcas n°22.362,

promueve una medida de no innovar respecto de la marca “La Martina” y de su logo,
registrados por el Sr. Simonetti ante el Registro ltaliano de Marcas y Patentes como Unico
titular. Lo anterior es asi, con el propésito de evitar la concrecién de maniobras de:mala fe
dirigidas a sustraer a su parte la posibilidad de explotar en el extranjero la marca de la que
es co-titular con el demandado en Argentina, a partir de su transferencia a sociedades
simuladas y probablemente insolventes (v. fs. 45/56).
Acompafia diversas constancias en respaldo de su pedido; en concreto: copias

de registros marcarios expedidos por los organismos competentes de las Republicas fitaliana,
Uruguaya y Argentina y certificados emitidos por el 1.N.P.1. {Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial) donde consta la co-titularidad de la marca “La Martina” y de su logo, para todos los
productos de las clases 03, 18 y 25, en una proporcién de 66.66%, la actora, y 33.33%, el Sr.

Simonetti (v. fs. 13/44).
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Dice, no obstante, que a raiz de los serios perjuicios que la contraria le irrogara

con su conducta, cedié un porcentaje -que no precisa- de la titularidad de sus marcas a TIDY

<

‘.A. (v. fs. 52).

‘ De ias constancias obrantes a fojas 75/86, por su lado, se deriva la existencia
c{%e numerosos pleitos conexos con el presente radicados ante el tribunal de mérito (v. fs. 83),
#ue‘ al decir de 1a peticionaria, atafien a "una gran contienda judicial relacionada con el uso y
ti:tularidad de las marcas "La Martina” (y logo)..."”, promovida “atento a la conducta disvaliosa
IIFevada a cabo por el Sr. Lando Simonetti” (v. fs. 102vta.).

; Ef juez de grado denegd el plantec basado, sustancialmente, en el principio de
t rritorialidad, segin el cual las marcas registradas en un pais no gozan de exclusividad sino
e;n su geografia, por lo que el registro en otros paises no resulta apto -por si- para poner en
c{ebate el derecho obtenido con arreglo a las leyes nacionales. Puntuaiizd que lo resuelto en
riuestro pais no provoca efectos mas alla de sus fronteras, ni lo que sucede en el extranjero,
s;ialvo circunstancias excepcionales, suscita consecuencias en el territorio argentino (cfse. fs.
3.
Cuestionada 1a decision, se expidié el Sr. Fiscal General ante la Alzada, quien
r%anifesté que el principio de territorialidad de ias marcas no es absolute y cede, vgr., cuando
n;edian actos juridicos contrarios a la moral y las buenas costumbres. Subrayé, empero, que,
en el supuesto, no se encuentran cabalmente acreditados los extremos o situaciones facticas
#ue permitan tener por configurada una excepcién al temperamento general (cf. fs. 58, 63/72

v 89).

A su turno, la a quo dicto el fallo arribado en crisis a la instancia extraordinaria

V-
Si bien, por principio, las decisiones en materia de competencia son ajenas a la
via en razon de su indole no definitiva, cabe hacer excepcidn a la regla cuando la impugnada -

importa privar al litigante de la jurisdiccion de los tribunales nacionales para hacer valer sus

|8



derechos y posibilitar asi el eventual acceso a la instancia federal frente a agravios dé orden
]
constitucional (v. Fallos: 327:4622 y sus citas). j‘
J
|
V- i

Cabe aclarar, como lo manifiesta la a quo, que se debate aqui si los triiijunales

argentinos tienen jurisdiccidn internacional para conocer en la pretension cautelar forémulada

(fs. 91), extremo que impone atender de modo principal a la exposicién de los hechoé que la
j

|
i
1

actora efectua en el escrito inicial (Fallos: 324.:2736, etc.).

En el sublite -repito- la pretensora solicita "como medida cautelar la pro]hibicién
de innovar respecto de Ia titularidad de la marca “LA MARTINA” (y logo), Registro n° é21 671
(Renovacién de N° 620.767) registrada por ante el Registro Italiano de Patentes por él Sefior
Lando Simonetti”, y que se notifique la medida al aludido Sr. Simonetti en su domic:iliog real de
Capital Federal {v. Iitem ll. OBJETO, fs. 45vta.; ftem IV, apartado ¢), fs. 52vta./53 y ANEXO il,
fs. 13/21).

Funda la competencia del tribunal en el articulo 5, inciso 4°, del Codigoiritual vy,
mas tarde, tambien en el articulo 5, inciso 2°, y en el articulo 56 del Tratado de Derecho Civil
Internacional de Montevideo de 1889 {ley n® 3.192), si bien cita la ley n° 7.771 que ratifica el
Tratado de Derecho Civil Internacional suscripto en Montevideo en 1940 (cfse. fs. 45vta., 70,
108, etc.).

La Alzada, como se relato, sobre la sola base del articulo 4 del Tratado Sobre
Marcas de Comercio y de Fabrica de Montevideo de 1889, negé -por analogia- 1a jurisdiccidn
de los tribunales argentinos (v. fs. 91).

Dicho precepto prevé que: “Las falsificaciones y adulteraciones de las marcas
de comercio y de fabrica se perseguiran ante los tribunales con arreglo a las leyes de| Estado
en cuya jurisdiccion se cometa el fraude” (art. 4).

En el presente supuesto, empero, se persigue el dictado de una medida de no
innovar respecto de la titularidad de una marca y su logo, como medic de precaverse de

maniobras abusivas y de mala fe del co-propietarioc en Argentina en punto al registro y




DE ED L KADA MAKITINA MAKIA S/MEDIDAS CAUTELARES

e )

5.C. D. n® 38, L. XLVI.

Fvcuraciin Goneral de lo Nacidn

—

ransferencia de dicho bien en el extranjero (v. fs. 68).
En las condiciones antedichas, considero que la solucion de la Camara no se

sostiene como es menester pues, a lo controversial de la subsuncién analdgica practicada,

19)]

e suma gue la Sala pretirié que el Sr. Simonetti habria inscripto en el Registro italiano, como

s

nico titular, una marca -prima facie- solicitada nacionalmente con antelacion e inscripta, mas

—

arde, en el marco del articulo 9 de Ia ley n° 22.362 {cf. constancias de fs. 13/21 y 27/44; y fs.

I

7vta., item IV, y 67vta.).
También se afade que ninguna consideraciéon merecid por la a quo la supuesta
existencia, entre las mismas partes y en el fuero respectivo, de numerosos procesos

anteriores en torno a la titularidad y uso de la marca controvertida, asi como el hecho de que

o]

| destinatario de la precautoria contaria con domicilio real en el pais, extremos todos

D

xplicitados por la peticionaria al apelar (cfse. fs. 63/72) y ante los cuales se patentizan las

o]

misiones en la actividad analitica que la parte imputa al fallo de la Camara (cfr. fs. 110vta.-

1111)
111).

Recuérdese que, al decir de V.E., la legislacion marcaria tiende a resguardar [as

buenas practicas comerciales y el interés del plblico consumidor, esta concebida en interés

d;e productores y consumidores y consulta conveniencias publicas y privadas (Fallos: 255:26;

279:152; 292:319; 302.:67, 768; 304:519; 310:735, entre otros), y que la preocupacion por la

usticia, propia de la funcion judicial, rige también, como orientadora, 1a hermenéutica en esta

—

=

nateria (Fallos: 249:442, 696, 253:267; 258:249; 302:813, 305:'1589; etc.).

En ese marco es que ha enfatizado V.E. que las marcas precisan el origen de

os productos, estimulan la superacion y abonan el crédito de quienes los lanzan al mercado,

protegiendo a sus titulares del aprovechamiento ilegitimo del fruto de su actividad y prestigio,

pues también es’ fin de la ley evitar gque ellas se conviertan en titulos de mera especulacion
(Fallos: 290:150; 292:319; 302:519, 768; 304:519; 310:735; 324:951; etc.).

Asimismo ha expresado, como lo recordd el Sr. Fiscal General ante la Alzada,

O

ue el caracter territorial de las marcas no constituye obice a la vigencia de los principios que -

0.

acen a la invalidez de los actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres (cfr. Fallos:

wLn



253:267; 302:519; 324:951, etc.), temperamento gue deviene congruente con la directriz que

se deriva de los articulos 953 y 1.071 del Codigo Civil; 24, inciso b), de la ley n® 22,

362 y 6

~ quinquies, punto B, apartado 3., del “Convenio de Paris Para la Proteccion de la Propiedad

Industrial”, ratificado por la ley n® 17.011 (v. art. 2°, parrafo 1, del Acuerdo TRIPS-ADPIC, ley

n°® 24.425).

Debatiéndose, luego, como ha sido descripto, la jurisdiccion para ente
fa cautelar solicitada en el marco de fa reivindicacion de titutaridad parcial de una mar
reproche de un proceder registral de mala fe -pretensiones, prima facie, congruen
otfras ya radicadas en el pais y que difieren substancialmente de los presupue
falsificacion y adulteracion de marcas a que se refiere el articulo 4 del Tratado Sobre
de Comercio de Montevideo mencionado-, pondero que el fallo de la a guo no se so
debe invalidarse.

Lo explicitado es asi -reitero-, pues se ha omitido el estudio de cond
elementos de juicio, extremo que autoriza a descalificar el fallo (Fallos 327:3246; 32¢
maxinme, en un supuesto como el de aulos en que se deniega la jurisdiccion de los tri
nacionales.

A lo expuesto se aflade que la solucion propuesta resulta coherente no g
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el precepto referido del Convenio de Paris, sino con el articulo 50 del Acuerdo TRIPS-ADPIC

-que autoriza la adopcién de medidas judiciales provisionales cuando ello sea conv
en particular, cuando exista la probabilidad de que el retraso cause un perjuicio irrep
tratados infernacionales ratificados tanto por nuestro pais como por la Republica de It

La legislacién nacional, por lo demas, que exige la constitucidén de un g
especial en Capital Federal en la solicitud de registro marcario, privilegia dicho domic
establecer la jurisdiccion (cf. arts. 10y 11, ley n° 22.362).

Y, en el caso, finalmente, |a actora peticiona el dictado de una medida
de no innovar, si bien sobre un registro extranjero, en contra del co-propietario de un
nacional, por ende, con domicilio especial en el pais, extremo que torna referible al s

solucion jurisdiccional del articulo citado.
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Por lo expuesto, opino que corresponde declarar procedente el recurso federal,
cvocar la sentencia de la Sala en cuanto resolvié que la causa es ajena a la competencia de
»s tribunales nacionales y disponer su restitucion a la Camara de origen para que, por quien
ompeta, se expida sobre el fondo del problema.

Buenos Aires, o’),ﬁ de octubre de 2010.

MARTA A, BEIRO de BONGALVEZ
Frocuradora Fiscal anie la
Corte Suprema de Justicia de 1a Nacion
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