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Causa N°3239/2007 “Nike International Ltd ¢/ Compania de
Medios Digitales CMD SA s/ Cese de uso de marcas”. Juzgado

N°1, Secretaria N°2.

En Buenos Aires, alos 21 dias del mes de mayo del afio dos mil
quince, hallandose reunidos en acuerdo los Sefiores Vocales de la Sala
IIT de la Excma. Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal a fin de pronunciarse en autos “Nike International
LTD C/ Compania de Medios Digitales CMD SA S/ Cese de Uso
de Marcas, N° 3239/07”, y de acuerdo al sorteo la Dra. Medina dijo:
I. La compaiiia NIKE INTERNATIONAL LTD titular en
la Argentina, de las marcas “NIKE” (reg. N°1.630.228), “NIKE” (y
disefio)(reg.n°1.716.125) registradas en la clase 25 y “NIKE”
(reg.n°1.645.767) y “NIKE” (y disefio) (reg. n°® 1.644.806) en clase 14
del nomenclador marcario internacional -que comprende joyeria y
vestimenta- al tener noticias de que la COMPAN{A DE MEDIOS
DIGITALES CMD S.A.,(continuadora de Clarin Global S.A.) por
medio de la pagina de Internet www.masoportunidades.com.ar ofrecia
y comercializaba sus productos, algunos originales y otros apocrifos,
se presentd en autos denunciando la infracciéon a sus derechos
marcarios por parte de ésta, solicitando que se lo condene
definitivamente a: 1.- “cesar en todo uso de la marca NIKE” o
cualquier disefio que pudiera resultar confundible con los de su
propiedad 2.-que se denuncie en la causa el origen de la mercaderia
imitativa, su fabricante o importador 3.- la destruccion de todos esos
elementos 4.- la indemnizacion de los dafios y perjuicios derivados del
uso indebido de sus marcas, segun los rubros que discrimina de la
siguiente manera a) dafios e intereses b) dafio moral c)restitucion de
frutos d) enriquecimiento sin causa 5.- la publicacion de la sentencia
en un diario de circulacion popular. Con costas a la demandada (confr.

fs. 123/138)
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Asumiendo la calidad de demandada, la Compaiiia de
Medios Digitales CMD S.A., en su respectiva contestacion, sostiene
que el sitio “masoportunidades.com.ar” -creado por Clarin Global
S.A.- provee un espacio virtual de encuentro entre compradores y
vendedores, sin tener participaciéon alguna en esa transaccion
comercial. Dice que no es propietaria de ninguno de los productos
ofrecidos en su sitio web y por ende, no es responsable. Sefiala que es
una politica de su empresa —contemplada en el pliego de sus
“términos y condiciones” el prohibir la venta de “réplicas y
falsificaciones” o la comercializacion de productos apocrifos. La
actora, intenta con su actitud evitar el progreso de su negocio (fs.
349/383vta)

IL. Abierto el juicio a prueba, aportadas las que las partes
estimaron convenientes y agregados los respectivos alegatos
(fs.1015/1030) y (fs.1031/1043); el Sr. Magistrado de Primera
Instancia, en el pronunciamiento de fs.1048/1054vta. tras destacar las
circunstancias que juzgoé relevantes en la causa para dictar sentencia,
realizé un analisis pormenorizado del presente conflicto, sefialando al
respecto que la designacion NIKE era de uso exclusivo de su titular y
—segun los datos extraidos de los informes aportados a la causa- tuvo
por acreditado que en el sitio web de la demandada

www.masoportunidades.com.ar se vendian productos y se obtenia un

beneficio de una serie de marcas NIKE tanto réplicas como originales.

En tales condiciones consider6 que las medidas de
seguridad adoptadas por la Compaifiia de Medios Digitales CMD,
habian sido insuficientes. En definitiva, juzgé como ilicito el uso de la
designacion de la empresa NIKE INTERNATIONAL LTD en tanto
violaba los derechos reales de su titular y fall6 “1) Haciendo lugar a la
demanda interpuesta por Nike International Ltd., en los términos que
surgen en los considerandos IV y V. 2)Condenando a la demandada al

pago de la suma de pesos CIENTO OCHENTA MIL ($180.000) en
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concepto de dafios y perjuicios, pagaderos dentro del plazo de diez
dias 3)Disponiendo la publicacion de este fallo conforme lo indicado
en el considerando V 4) Imponiendo las costas a la vencida (art. 68,
del Codigo Procesal).

Dicho pronunciamiento fue apelado por ambas partes fs.
1060 y fs. 1068 quienes mantuvieron el recurso mediante la
expresion de agravios de fs.1073/1104 y de fs. 1105/1112vta., que
originaron las réplicas de fs.1116/1130 y fs 1131/1133vta. Median,
ademas, recursos por honorarios (fs.1055, 1058,1066, 1068), los que
seran examinados por el Tribunal en conjunto a la finalizacion del
presente acuerdo.

La Compaiiia de Medios Digitales CMD S.A., que resulto
vencida en este proceso, expone con extension (fs. 1073/1104) las
criticas que le merece el fallo y los fundamentos que -en su criterio-
justificarian su revocacion. Dice al respecto que la sentencia es
arbitraria en cuanto vulnera sus garantias constitucionales sobre su
legitimo derecho de comerciar. Que el sefior magistrado de la anterior
instancia, ha omitido advertir que no se encuentran reunidos los
requisitos necesarios de la responsabilidad extracontractual y se la
condena a indemnizar -en franca violacion a la ley 22.172 (debi6 decir
22.362 que es la Ley Marcaria)- que impide el uso de la marca ajena,
cuando implica confusion y no castiga ni cuestiona otros usos que no
sean confusionistas.

Continua afirmando que el sentenciante omitié advertir
que la venta por internet esta permitida por la CSJN, cuando no hay
falsificacion o imitacion de productos. Se queja porque el sefior juez
de grado concluy6 —erradamente- que las medidas empleadas para
luchar contra la pirateria marcaria fueron insuficientes, cuando fue
debidamente acreditado que su empresa establece una serie de
medidas de seguridad en el pliego “Términos y Condiciones”, que

impide la venta de productos cuya propiedad sea robada, de
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contrabando, falsificadas o adulterados, protegiendo la propiedad
intelectual de los comerciantes. Sostiene que la actora solo posee
registros en clase 14 y 25 y el uso se produjo en clase 35y 38. El a
quo omitié referirse al abuso del derecho por parte de la actora
exigiéndole que en el sitio no pueda publicar ningin producto NIKE
atentando contra la libertad de contratar o de ejercer el comercio. No
se verifica en autos los presupuestos legales necesarios para
configurar el dafio reclamado y -en esa linea de argumentos- se queja
porque se la condena a la publicacion de la sentencia. Finalmente
apela las costas (fs. 1073/1104).

Por su parte la actora se queja (fs. 1105/1112vta) porque
considera que si bien se hizo lugar a la demanda, no condena a la
Compafiia de Medios Digitales CMD a cesar en el uso de las marcas
NIKE. En tal sentido, podria pensarse que la sentencia habilita a la
contraria a hacer uso de las mismas. Dice que el sefior juez de la
anterior instancia, ha omitido el tratamiento de la solicitud sobre la
denuncia del origen de la mercaderia en infraccion, su fabricante o
productor.

ITI. Asi resefiada la causa en los aspectos sustanciales
que interesan en esta instancia, y antes de entrar al estudio de las
cuestiones traidas a esta Alzada, que juzgo necesarias frente al tenor
de los agravios; sefialo que no he de seguir a las apelantes en todos y
cada uno de sus planteamientos, limitandome en el caso, a tratar s6lo
aquéllas que son “conducentes” para la correcta adjudicacién de los
derechos que les asisten. Me atengo, asi, a la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nacion que ha estimado razonable
esta metodologia de fundamentacién de las decisiones judiciales
(confr. doctrina de Fallos: 265:301; 278: 271; 287:230; 294:466, entre
muchos precedentes).

A lo que debo afadir que: a) dada la extension de los

escritos en alzada no haré en este voto un resumen de ellos, pero
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examinaré cada cuestion -hechos, pruebas y fundamentos- de manera
que nada que sea sustancial quede sin tratar; b) intentaré ser concisa,
por motivos de claridad para sustentar la decision; bien entendido que
he valorado todas las pruebas y reflexionado sobre todos los
argumentos expuestos por las partes (Corte Suprema, en Fallos: 265:
301; 278:271; 287:230; 294:466, etc.).

IV. En orden a ese primer enunciado de los agravios y
antes de entrar en el tema que se debate en esta instancia me interesa
dar las razones para descartar la arbitrariedad formulada por la
apelante al fallo de la anterior instancia. El juez debe dirimir el
conflicto seguin su propio juicio, esto es, con independencia de las
normas o el derecho invocado por las partes; facultad ésta que es
resumida en el principio “iura novit curia” y cuyo ejercicio ha
estimado correcto la Corte Suprema en multiples ocasiones (Fallos:
261:193; 282:208; 300:1034) o aun, ante el silencio de éstas (Fallos:
211:54). De donde se sigue que la imputacién que se le formula al a
quo, de haber resuelto el caso con “fundamentos aparentes” o
arbitrariamente no comporta agravio atendible, en cuanto ha tratado
los temas “conducentes” para la correcta dilucidacion de la contienda
como porque -en todo caso- cualquier defecto que se le pudiera
achacar, es susceptible de ser superado por el examen amplio de todas
las cuestiones por parte del Tribunal.

Como reflexiébn complementaria, aunque no menos
importante, creo conveniente puntualizar que la causa N° 7.197/09
“Arte Grafico Editorial Argentino S.A. ¢/ Castaneda Matias s/cese de
uso de marcas/dafios y perjuicios”, de fecha 11/02/2014 invocada por
la demandada, tiene escaso valor para la resolucion del presente
conflicto, toda vez que la misma fue resuelta sobre una base factica
bien distinta a la que se da en el sub lite.

V. Despejado este aspecto tangencial del caso, vayamos

pues al tema de fondo. La cuestion a dilucidar en este proceso es
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determinar si es responsable por dafios y perjuicios un intermediario
virtual como lo es “masoportunidades”, por la venta on line, realizada
a través de su sitio de productos en infraccién al derecho de marcas.
Quiero puntualizar acabadamente que lo que se debe
determinar es si quien gestiona un mercado virtual es responsable por
las ventas realizadas por terceras personas en su sitio, en este caso,

www.masoportunidades.com.

Nadie duda de que quienes venden productos en
infraccién a la ley de marcas son responsables por los dafios
producidos a las marcas notorias, pero aqui la cuestion no es precisar
la responsabilidad del vendedor en infraccién sino la de quien tiene el
sitio en Internet a través de cuya plataforma se realizaron actividades
que vulneran la legislacion marcaria.

Para dar respuesta a este interrogante comenzaremos por
explicar como funciona el mercado electronico gestionado por “mas

oportunidades”, para luego analizar si la aqui demandada ha hecho un

uso indebido o no autorizado de la marca Nike, cuya titularidad no
esta en discusion.

De manera liminar, debo destacar la dificultad que
presenta el estudio de la cuestion traida a conocimiento pues, resulta
insoslayable que la aparicion de la internet ha transformado y
transforma a diario innumerables aspectos de la vida cotidiana y como
consecuencia de ello, resultan palpables las lagunas que se generan en
el mundo del derecho, si se tiene en cuenta que por lo general, éste
corre siempre detras de la realidad o al menos la mayor de las veces.

Ahora bien, yendo al caso especifico del derecho
marcario, resulta a todas luces evidente que existe al dia de hoy una
gran incertidumbre en lo atinente a infracciones marcarias on-line
toda vez que —y en referencia a lo dicho en el parrafo que antecede- la
ley de marcas fue escrita con bastante anterioridad a la “Era de la

internet” y como consecuencia de ello resulta dificultoso establecer
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qué es uso o0 qué es conocimiento, planteandose la necesidad de
recurrir a analogias y al derecho civil o de dafios para establecer
responsabilidades y determinar la calificacion juridica. (“La
Responsabilidad civil del mercado virtual por oferta de productos en
infraccion al derecho de marcas: el caso “L°Oréal vs. eBay” en el
Tribunal de Justicia de la Union Europea”, por Pablo Palazzi, El
Derecho, T°244, pags. 53/59).

No obstante lo dicho anteriormente respecto de la
complejidad que presenta el rol de las plataformas electrénicas como
la de la demandada, lo cierto es que la solucion adecuada y legal del
problema debe girar en torno a dos vértices por un lado al plexo de
facultades que la ley 22.362 reconoce a los titulares de marcas
registradas, y por el otro lado al principio de derecho de libre
comercio eje de las economias de mercado con el debido respeto al
derecho al consumidor.

De la prueba obrante en la causa surge con meridiana
claridad que en el sitio de la demandada se comercializ6 mercaderia
en infraccion a las marcas de la actora y ha quedado probado el uso
indebido de estas. Ahora bien, debido a la particular mecanica que
presentan estos sitios de comercio electronico y a la problematica que
se plantean en casos como el presente en punto a determinar la
existencia de infracciones marcarias y a individualizar a quienes
resultan responsables a los fines de reclamar los dafios, considero
necesario dedicar unas lineas a explicar como funcionan los mismos.

El sitio www.masoportunidades.com, es una plataforma

virtual que hace las veces de mercado electronico. Alli, se publican
avisos de personas que -previa registracion en el sitio- crean una
cuenta a los fines de ofrecer productos a la venta. Cabe sefialar que
dicho sitio cobra un porcentaje sobre las transacciones que se llevan a
cabo en dicha plataforma. A su vez, el sitio permite que los

compradores potenciales pujen por los objetos ofrecidos por los
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vendedores asi como también permite que los articulos se vendan sin
efectuar subastas y, por tanto, a un precio fijo. Los vendedores
pueden, por otra parte, crear tiendas on-line en los sitios web del sitio
en cuestion. En este tipo de tiendas, se vende el conjunto de productos
que ofrece un vendedor en un momento dado. De esta manera,
vendedores y compradores deben aceptar las condiciones de
utilizacion del mercado electronico establecidas por el sitio y entre las
cuales figura la prohibicion de vender articulos falsificados y vulnerar

derechos de marca.

Es necesario sefialar que en “masoportunidades” como en
cualquier sitio de este tipo, se venden productos nuevos y usados, de
personas individuales y de sociedades o comercios con venta al
ptublico que aprovechan la llegada masiva de internet a los
consumidores para ofrecer su mercaderia, que insisto puede ser nueva
o usada, entregada en licencia o proveniente de comercios regulares.

En el caso en particular, cabe sefialar que

“masoportunidades.com” también presta asistencia a los vendedores

para optimizar sus ofertas, crear sus tiendas en linea y promover e
incrementar sus ventas.
De lo dicho hasta aqui se desprende que el sitio

www.masoportunidades.com ofrece una plataforma virtual que brinda

la posibilidad de poner productos a la venta o de comprar segun el
caso. Queda claro que para ello, resulta necesaria la registracion
previa en el sitio, la cual requiere la consignacion de ciertos datos. Por
otro lado y conforme surge de la prueba obrante en la causa (ver fs.
930/932) dicho sitio ejerce un control tendiente a evitar publicaciones
que infrinjan los derechos marcarios, evitando la venta de mercaderia
espuria.

En nuestro pais no existen normas que regulen la
responsabilidad de los mercados electronicos como las existentes en

Europa, contenidas en la Directiva 2000/31/CE del Parlamento
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Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2000 relativa a determinados
aspectos juridicos de los servicios de la sociedad de la informacion, en
particular el comercio electronico en el mercado interior.

Esta Directiva establece un marco claro y de caracter
general para determinados aspectos juridicos del comercio electronico
que resulta fundamental para garantizar la seguridad juridica y la
confianza de los consumidores que facilitan la libre circulaciéon de los
bienes y servicios de la sociedad de la informacidn.

Es util recordar que la citada directiva establece en El
articulo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31 dispone:

“1. Los Estados miembros garantizaran que, cuando se
preste un servicio de la sociedad de la informacion consistente en
almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, el
prestador de servicios no pueda ser considerado responsable de los
datos almacenados a peticion del destinatario, a condicion de que:

a) el prestador de servicios no tenga conocimiento_

efectivo de que la actividad a la informacion es ilicita y, en lo que se

refiere a una accion por dafios y perjuicios, no tenga conocimiento de

hechos o circunstancias por los que la actividad o la informacion

revele su cardcter ilicito, o de que,
b) en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el

prestador de servicios actie con prontitud para retirar los datos o

hacer que el acceso a ellos sea imposible”.

De esta normativa surge que el sitio donde se almacenan
datos que permiten que funcione el mercado electrénico no siempre es
responsable por la comercializacion de productos en infraccion al
sistema marcario. Para que sea responsable es necesario que sea un
“prestador intermediario” o un “prestador activo”. En este sentido en
la normativa comunitaria y en los fallos que ella se ha aplicado
distinguen el prestador neutro que se limita a almacenar datos

facilitados por sus clientes mediante un tratamiento meramente
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técnico, al “prestador activo” que es quien presta asistencia para
optimizar o promover determinadas ofertas de venta. En el primer
caso el intermediario neutro se puede beneficiar de la eximicion de
responsabilidad que contiene la directiva Europea salvo que conozca
la ilicitud de la venta. En el segundo caso, es decir cuando el
intermediario cumple un papel activo, optimizando la presentacion de
las ofertas en cuestion o promoviéndolas, no se puede beneficiar de la
eximicion de responsabilidad que contiene la directiva Europea
porque su papel activo le permite adquirir conocimiento o control de
los datos relativos a esas ofertas.

Alun cuando en nuestro pais no tenemos reglas
semejantes a las europeas, éstas son orientativas a fin de relacionar las
caracteristicas de la plataforma virtual con la responsabilidad de sus
titulares.

En este sentido resulta determinante saber si el sitio

“masoportunidades” es tan solo un intermediario que solo almacena

datos de los bienes o servicios que seran objeto de las operaciones de
compra-venta llevadas a cabo en su plataforma o si -por el contrario-
ejerce un rol activo, participando de dichas operaciones vy
potenciandolas publicidad mediante. La diferencia es fundamental
porque el papel activo de tener conocimiento y control de los datos
que almacena esta en directa relacion con la capacidad de evitar el
uso indebido y con la responsabilidad por los dafios producidos por la
violacion al derecho marcario

A los fines de determinar si un operador de mercado
ejerce un rol activo en las operaciones de compra-venta que se
realizan en su sitio, creo conveniente recordar a la doctrina esbozada
por el Tribunal de Justicia Europeo en el caso “L"Oréal vs. eBay” del
12.07.11. Alli, se dijo que cuando el operador presta una asistencia
consistente, entre otras cosas, en optimizar la presentacion de las

ofertas de venta en cuestion o en promover tales ofertas, cabe
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considerar que no ha ocupado una posicion neutra entre el cliente
vendedor correspondiente y los potenciales compradores, sino que ha
desempefiado un papel activo que le permite adquirir conocimiento o
control de los datos relativos a esas ofertas.

En tal sentido, de las constancias obrantes en la causa
(ver pericial informatica y acta notarial acompafiada por la actora en
el inicio), se desprende sin hesitacion que la demandada ejercia un rol
activo en las operaciones llevadas a cabo en su sitio toda vez que
brindaba a sus clientes la posibilidad de potenciar las ofertas de venta
y/o promoverlas mediante el abono de un plus, lo que indudablemente
le daba la posibilidad cierta de acceder a un mejor control de los
datos.

En esa situacién no es posible prescindir de las pruebas
aportadas sobre el particular. Se ha reconocido la autenticidad de la
constatacion notarial conjuntamente con las impresiones obtenidas del
sitio web de la demandada (Anexo A: fs.524, 527, 530, 533, 536,
Anexo B fs. 563, 564 etc.), que pone de manifiesto que en el sitio de
la Compafiia de Medios Digitales MCD, se comercializé en forma
efectiva productos que resultaron imitaciones y réplicas de la marca
“NIKE” y que de ello obtuvo beneficios la accionada. La constatacion
notarial realizada por el escribano Juan Pedro Matsubara, (fs. 94/94)
conjuntamente con las impresiones obtenidas del mencionado sitio (fs.
96/103), dan cuenta de los productos en infraccion a la marca NIKE
(zapatillas, relojes, botines, camisetas etc), a través del mercado
electronico que explota la parte demandada. La prueba rendida al
respecto; es convincente y ha quedado acreditado que en ese espacio
virtual se ofrecian en venta “réplicas” “imitaciones” “falsificaciones”,
lo que significa que no se trata de productos originales (fs. 94/95;
96/103; y Anexo A: fs.524, 527, 530, 533, 536, Anexo B fs. 563, 564

etc.).
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El principio de buena fe y lealtad comercial le imponia a
la Compaiiia de Medios Digitales S.A., en su caracter de organizadora
de un sistema virtual de encuentro entre compradores y vendedores
por via electrénica que le proporciona un beneficio econémico, una
gran diligencia (art. 902 del Cod. Civil) (confr. Sala I causa
980/13.11.08) para evitar las violaciones marcarias y los dafios que
ellas producen al titular de una marca notoria.

Lo dicho anteriormente tiene su razon de ser en el deber
de prevencion que surge del articulo 19 de la Constitucion Nacional y
del principio de buena fe que obliga no solo a reparar el dafio sino a
prevenirlo.

Sobre este tema quiero aclarar que estoy convencida que
la responsabilidad civil tiene dos funciones: prevencion y reparacion.
Si bien la funcién preventiva no esta explicitamente reconocida en el
Codigo de Vélez se deriva del principio de buena fe, ha sido aceptada
por la jurisprudencia (CSJN, 6/3/2007, RCyS, 2007- 344; LA LEY,
2007-B, 363; RCyS, 2007-344) y receptada expresamente en el
Cddigo Civil y Comercial que entrara a regir el 1ro. de agosto del
2015 en su articulo 1708 que dice Funciones de la responsabilidad.
Las disposiciones de este Titulo son aplicables a la prevencion del
dafio y a su reparacion.

En virtud del deber de prevenir el dafio que se deriva del
articulo 19 de la Constitucion Nacional y del principio de buena fe
toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de: a) evitar
causar un dafio no justificado; b) adoptar, de buena fe y conforme a
las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca
un dafio, o disminuir su magnitud (Conforme articulo 1710 del CCyC
ley 26.994)

En orden a la prevencion del dafio la demandada no tomo
las medidas necesarias y posibles, para evitar la violacion a los

derechos marcarios. Ello se desprende de la pericia realizada en el
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afio 2010 donde surge que la accionada cuenta con un sistema de
filtros que intentan evitar el uso indebido de marcas. Pero lo concreto
es que dichos filtros no han resultado eficientes. En efecto, el perito
informatico designado en autos describié a fs. 930/930 vta. el sistema
de seguridad implementado por la demandada, el cual se vale de
filtros que evitan el uso de combinaciones prohibidas por el sitio, tales
como asociaciones del término Nike con palabras tales como “copia,
imitacion, réplicas, reproducciones, simil, similar, trucha, replic y
tipo” y sus singulares y plurales

La ineficacia de estos filtros o su inexistencia al tiempo
de la promocion de la demanda surgen del acta notarial que se
encuentra agregada a fs. 94 y siguientes donde se pone de relevancia
de manera palmaria la oferta a la venta de productos identificados con
la marca Nike, aclarandose en forma explicita que los mismos son
réplicas o que no son originales- Es de destacar que a fs 95 vta se

<

constata el ofrecimiento en el sitio de la demandada de “ Zapatillas
Nike Running, talle 42 azul y blanca no son originales” ( el resaltado
me pertenece) y a fs 116 se constata la venta por intermedio de “mas

oportunidades” de un reloj Nike Hammer “réplica de alta calidad”

(el resaltado es de mi autoria) quedando en evidencia que el sistema
de filtros utilizado es por lo menos insuficiente.

Asi las cosas, no quedan dudas respecto de la
responsabilidad que le cabe a la demandada por no haber tomado las
medidas idoneas que evitaran que en su sitio se vendieran productos
que infringieran los derechos marcarios de la actora, cuando tales
medios existen y son posibles de implementar sin obstaculizar la
comercializacién por medios electrénicos, con cuya realizacion se
beneficia econémicamente. (Sobre el tema, ver XALABARDER,
Raquel (2006). «La responsabilidad de los prestadores de servicios
en Internet (ISP) por infracciones de propiedad intelectual cometidas

por sus usuarios» [articulo en linea]. IDP. Revista de Internet,
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Derecho y Politica. N.° 2. UOC. Fecha de consulta 4 de abril del
2015: http://www.uoc.edw/idp/2/dt/esp/xalabarder.pdf ISSN 1699-
8154).

Por otra parte tengo que poner de relevancia que el
mercado electronico no tiene horarios, es decir no funciona de 10 de
la mafiana a 5 de la tarde sino que se puede comprar a cualquier hora
todos los dias sin embargo el perito informatico informa que” la
demandada en el momento de la pericia realizaba la revision de los
avisos de lunes a viernes de 9 a 21 horas.” Es decir que mientras que
se beneficiaba cobrando comisiones por las transacciones que se
realizaban los 365 dias del afo las 24 horas, solo controlaba 12 horas
durante cinco dias en lugar de durante 24 horas siete dias por semana.

Cabe sefialar que el sistema de comercio a través de
medios electronicos, no atenda la responsabilidad de los proveedores,
mas bien potencia sus obligaciones porque presupone el uso de una
tecnologia que exige un mayor conocimiento de su parte. En este
sentido se ha dicho: “Debe tenerse en cuenta también que la
tecnologia es cada vez mas compleja en su disefio, pero se presenta de
modo simplificado frente al usuario, ocultando de este modo una gran
cantidad de aspectos que permanecen en la esfera del control del
proveedor.” (Conf. Ricardo L. Lorenzetti, “Comercio Electronico” ed.
Abeledo Perrot, 201 pag. 174/175).

En funcion de lo expuesto, resulta claro que el hecho de
no ser ni propietario ni poseedor de los productos que se
comercializan en su espacio virtual, no exime a la demandada de su
responsabilidad, de la misma manera que tampoco son eximidos los
distribuidores comerciales que venden productos que previamente
adquieren, sin importar si son o no propietarios de los mismos.

Lo dicho con anterioridad no impone poner a la
vendedora por medios electrénicos una carga imposible de cumplir,

muy por el contrario se pretende que utilice medios técnicamente
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conocidos y altamente eficaces, poniendo la precaucion de quien
cuenta con el manejo de la informacién y se beneficia del
entrecruzamiento de datos para realizar operaciones comerciales, que
deben ser legales.

Lo cierto es que el sitio www.masoportunidades.com

interviene de una manera activa en las operaciones que se llevan a
cabo en su plataforma y que por ello obtiene una ganancia (5% de
comision) (confr. pericia contable fs. 872 y fs.881). Asi, como
intermediario que provee servicios e integra una cadena comercial,
resulta tan responsable como el resto de los integrantes de esa cadena.

La actitud del demandado al permitir el ingreso al

3 €63

mercado de “réplicas” “imitaciones” de los productos de la compafiia
“Nike International LTD”, demuestra a las claras que las diferentes
medidas de seguridad adoptadas por ella resultaron insuficientes o
tardias para lograr el control necesario para que los productos
vendidos respeten los derechos intelectuales de Nike (confr. pericia
informatica del perito Maximiliano Bendinelli fs. 929/932vta). Es
decir que la fiscalizacion realizada por el personal de la demandada
para combatir la pirateria marcaria no brind6 en forma efectiva el
resultado esperado.

El fundamento de esta responsabilidad radica en las
siguientes circunstancias probadas a lo largo del procedimiento:

(i) Sus paginas han favorecido e incrementado la
comercializacion de productos falsos a muy gran escala mediante la

venta electronica.

(i) “masoportunidades” ha incumplido su obligacion de

asegurarse , con los medios técnicamente posibles” de que su
actividad no genere actos ilicitos, en este caso de falsificacién, en
perjuicio de otro agente como Nike

(iii) Los anuncios y transacciones que se refieren a

productos falsos se manifiestan de forma evidente, sea por menciones
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del tipo “no original”, “réplicas de excelente calidad”, “ réplicas de
alta calidad”, sea por la simple constatacion de los precios o de las
cantidades ofrecidas ( ver al respecto la solucién dada por El Tribunal
de Commerce de Paris en el conflicto que enfrentaba la marca Louis
Vuitton contra eBay.inc. comentado por Marin Lopez, Juan J. en
“Responsabilidad Civil de sitios de Subastas por infracciones

13

marcarias”’en obra colectiva La responsabilidad Civil de los
Intermediarios de Internet” Coordinado por Pablo Palazzi ed. Abeledo
Perrot, Bs. As. 2012, pag.401,402)

En definitiva, lo que aqui se esta protegiendo es la marca
notoria en si misma, su capacidad distintiva y su unicidad y no el
castigo de conductas ilicitas de terceros involucrados. En un breve
paréntesis recuerdo, que esta Camara ha mencionado, en multiples
precedentes, el efecto dafiino que produce la dilucion de la marca
notoria; esto es la gradual disminucién o dispersion en cuanto al valor
indicativo de la marca y demostrativa de una calidad caracteristica
(ver Sala II, causa 957/99 de septiembre 2002).

Por otro lado y a mayor abundamiento, cabe recordar que
cada vez que se vende un producto con marca en infraccién se
produce el primer dafio cierto al titular de la marca. Se ha dicho que
en la mayoria de los casos es imposible probar que las ventas del
producto original disminuyeron o que éstas dejaron de aumentar por
causa de la aparicion en el mercado del producto o servicio con marca
en infraccién. Puede haber dudas respecto de estas cuestiones, pero tal
como sefiala Callman, “las mas elementales concepciones de justicia y
orden publico requieren que quien actua indebidamente correra con el
riesgo de la incertidumbre que su propio acto indebido ha creado”.
Una posicion contraria contribuiria a la creacion de un halo de
impunidad alrededor de las infracciones marcarias, penales o civiles.
(Conf. Jorge Otamendi, “Derecho de Marcas”, séptima ed. actualizada

y ampliada, Abeledo Perrot).
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No obstante los extremos apuntados en los considerandos
precedentes no se puede prohibir a la demandada el uso de la
designacion NIKE. Ello asi porque el titular de una marca no puede
impedir la reventa o circulacion una vez que €l mismo, o alguien con
su autorizacion, los ha vendido en el mercado. La Corte Suprema fue
terminante al decidir que no habia uso indebido y que el titular de la
marca no podia invocarla para impedir la reventa o circulacion de los
productos que la llevaban (Conf. Jorge Otamendi, “Derecho de
Marcas”, séptima ed. actualizada y ampliada, Abeledo Perrot).

De tal manera, considero que la compafiia actora no
puede impedir que en el portal de la demandada se ofrezcan a la venta
productos de esa marca que sean “usados” o cuya venta haya sido
autorizada por la accionante o provenga de sus licenciatarios siempre
y cuando sean originales.

VILI. Sostiene la Compaiiia de Medios Digitales MCD, en
una de sus quejas, que la actora solo posee registros en clase 14y 25y
el uso se produjo en clase 35 y 38. Ahora bien, antes de avanzar sobre
el conflicto suscitado en estos actuados, encuentro ttil dejar en claro
este concepto sobre el que se advierte —en la apelante- una erronea
concepcion.

El nomenclador marcario internacional es la clasificacion
que contribuye a deslindar los productos o servicios incluidos en cada
clase, clasificacion que obedece a multiples criterios (materia prima,
funcién, similitudes, calidad de unos productos con respecto a otros,
el fin que cumplen, su afinidad comercial etc.) pero carece de
exactitud matematica, por lo que es normal que en la practica se
advierta la posibilidad de confundir productos encasillados en clases
distintas. De alli, como principio, la marca cifia su ambito de
proteccion a aquellos productos o servicios para los que se pidio y
concedio su inscripcién. Este principio conocido como de

“especialidad”, permite asegurar la prevalencia real de los fines que
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persigue la Ley de Marcas: la tutela del publico consumidor y el
amparo de sanas practicas comerciales. Lo cual so6lo es posible
evitando la confusién directa e indirecta de marcas y productos,
requisito imprescindible para el buen orden del ambito mercantil,
industrial y de produccién de servicios, y permite al titular de una
marca —debidamente registrada- formular oposicion a la solicitud de
una marca confundible para otros productos de la misma clase o de
una clase distinta si entre dichos productos o servicios se produce el
fenomeno de la superposicion. Pues bien -como se advierte- este
principio -que como dije- permite al titular de una marca formular
oposicién a la solicitud de una marca confundible, no juega en
supuestos como el de autos que se persigue el cese de uso de una
marca por terceros no autorizados y que infringe sus derechos
marcarios (confr. Sala II; causa 30.535/95 del 6.5.99)

VIIIL.- Aclarada esta cuestion y para seguir avanzando
sobre el tema que nos ocupa, me importa destacar que la marca NIKE
-respecto de indumentaria deportiva- puede ser considerada una marca
notoria o de alto renombre y muy difundida, marca que a la fecha de
la iniciacion de la demanda llevaba varios afios de efectivo uso en
nuestro mercado y el internacional. Tal antigiiedad, su explotacion
continuada y su difusién y propaganda justifican otorgar al signo
NIKE una proteccion concorde con dichas circunstancias,
particularmente expuesta a usurpaciones, falsificaciones, imitaciones
espurias y en definitiva al indebido aprovechamiento de su prestigio
-ganado con esfuerzo- y a su poder de convocatoria. Este tipo de
marcas se encuentran contempladas en el articulo 6 bis del Convenio
de Paris (ley 17.011).

IX.- El sefior Magistrado, como vimos, hizo lugar al
reclamo de la indemnizacién de los dafios y perjuicios incoada por la
actora por la cantidad de $180.000, que motiva -en sentido contrario-

las quejas de la demandada y de la actora.
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Sobre este aspecto del litigio, cabe sefialar que, frente a
las notorias dificultades para la prueba del dafio causado por una
infracciéon en el ambito de la propiedad industrial, la mas moderna
doctrina se ha inclinado -no sin sélidos fundamentos- por sostener
que, como regla, toda infraccion marcaria provoca un dafio. Y como
éste en general, es de dificil prueba, y la notoria dificultad que existe
para probar la relacién causal entre una infraccion marcaria y los
dafios derivados de ella, los autores propician que se parta de una
presuncion de dafio, debiendo los jueces, para superar los problemas
probatorios y evitar que éstos obren como vehiculos de la impunidad,
recurrir a la fijacion prudencial que autoriza el art. 165, tltima parte,
del Codigo de rito, en funcion de una cautelosa apreciacion de las
circunstancias de cada causa (confr. J. Otamendi, “derecho de
Marcas” 2*. Ed. Bs. As. 1995, esta Sala III, causa 3.323/06 del
26.4.2011; Sala II, causa 50903/95 del 2.4.96; 5515/98 del 18.3.2003
y mi voto de esa Sala causa 11675/07 del 10.12.2014).

La ilegitima conducta de quien comercializa articulos en
infraccion no se puede amparar en la dificultad de la prueba para
eludir sus responsabilidades civiles. Por ello, frente a determinadas
actitudes, suele ser razonable presumir la existencia de dafios —en
favor del titular del derecho conculcado- como fruto causal eficiente
del ilicito, aunque de dificil prueba, pues el infractor ha causado
dafios ciertos y no meramente conjeturales. A lo que cabe agregar que
la pretension de la actora de ser indemnizada por dafio moral es
improcedente -conf. Jurisprudencia uniforme de este fuero-, pues
agravio de esa especie solo se concibe en personas fisicas y no
comprende a las colectivas (confr. Sala II causas: 7880 del 18.5.79;
8494 del 8.2.80; 5221 del 9.10.87; 5639 del 12.2.88; 6108 del 1.11.88,
entre muchas otras), criterio que es compartido por la Corte Suprema

de Justicia de la Nacion (Fallos: 298:223, considerando 13°, etc.).
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Los aportes de elementos acerca del preciso menoscabo
patrimonial, surge del informe aportado por la perito contadora
designada de oficio Aida Beatriz Lifschitz quien manifiesta que por el
periodo corrido de 922 dias, la demandada ha facturado en concepto
de comisiones por la venta de productos NIKE, la suma de pesos
$281.502,28, lo cual arroja un promedio histérico diario de $303,32
(fs. 881) (confr. fs. 98, 114, 115, 119 y ss.). Mas de lo que se trata
aqui, es enjugar el perjuicio derivado de la infraccion marcaria, siendo
ese uso uno de los factores -tan so6lo uno- de los que inciden en la
comercializacion del producto, extremo que conduce a observar una
actitud de extrema prudencia en la fijacion del resarcimiento, desde
que la indemnizacion debe cumplir su funcién especifica y no
significar un indebido beneficio.

Aceptado entonces que un dafio existié y no probada su
exacta cuantificacion economica, corresponde fijarlo
prudencialmente, como lo dispone el art. 165, tltima parte del Codigo
Procesal y dentro del marco de dificultades que es propio del tema y
valorando en conjunto las circunstancias de la causa, juzgo razonable
la indemnizacién fijada por el a quo en la suma de $180.000.-
(art.165, ultima parte, del Codigo Procesal).

La suma indicada, devengara intereses a partir de la
notificacién de la demanda, esto es el 17/04/08. La tasa sera la activa
vencida en que en descuentos a treinta dias aplica el Banco de la
Nacion Argentina (Conf. esta Camara, Sala II, plenario de hecho en la
causa 6.378/92 del 08/08/95).

X. La actora -como dije- se agravia por que el sefior juez
omitié el tratamiento de la solicitud sobre la denuncia en la causa del
origen de la mercaderia en infraccién, su fabricante o productor, en
tanto la demandada cuestiona dicho planteamiento por ser de

imposible cumplimiento.
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En funcion de lo expuesto en los parrafos precedentes
respecto del rol y funcionamiento de sitios web como el de la
demandada, resulta obvio que lo solicitado por la actora en los
términos del articulo 39 de la ley 22.362, resulta de imposible
cumplimiento (ver considerandos VI y IX).

Sin embargo, corresponde -en el caso- recordar la
vigencia del art. 1° de la resolucion 104/2005 de la Secretaria de
Coordinacion Técnica, Defensa del Consumidor, que incorpora al
ordenamiento juridico Nacional la resolucion n°® 21 del Grupo
Mercado Comun del Sur del 8 de octubre de 2004, relativa al derecho
de informaciéon al Consumidor de las transacciones comerciales
efectuadas por Internet, de fecha 24 de mayo 2005. Aclaro: que
entiendo por consumidor tanto al vendedor como al comprador.

Pues bien, el art. 1° mencionado dice “En las relaciones
de consumo realizadas por comercio electréonico a través de Internet,
debe garantizarse a los consumidores durante todo el proceso de la
transaccion comercial, el derecho a la informacion clara, precisa, y de
facil acceso sobre el proveedor del producto o servicio, sobre el
producto o servicio ofertado; y respecto de las transacciones
involucradas”. Y si el demandado ha cumplido con el recaudo
mencionado, es claro que posee la informacion del usuario vendedor
del producto.

En dos precedentes de esta Camara se tratd un tema
similar al aqui debatido: Sala, I causa 980/08 del 13.11.2008 y de Sala
II, causa 6463/08 marzo 2009. Alli se dijo que el ordenamiento
juridico debe habilitar la persecucion del autor de la infraccién, siendo
insuficiente una practica comercial que no asegure al consumidor y
todo tercero portador de un interés legitimo, -como es el titular de la
marca que sufre la dilucién y el perjuicio por falsificacion- la
posibilidad de conocer el nombre completo, inscripcion registral en

caso de ser persona juridica, domicilio y direcciéon electronica,
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nimero de telefénico y de identificacion fiscal -CUIT o CUIL-, del
presunto infractor. Por otro lado, se ordeno alli a la demandada a que
implementara los medios técnicos para recoger y poner en lo sucesivo
esa informacién a disposicién de Nike en caso de comunicacion de la
infraccion.

En virtud de lo expuesto en los parrafos precedentes,
considero importante establecer cual sera la conducta que deberan
adoptar las partes en lo sucesivo, a fin de evitar las infracciones
marcarias y el uso indebido que aqui se denuncian.

Habida cuenta el caracter dinamico del sistema de
comercializacién desarrollado en la plataforma de la demandada,
mediante el cual -y como ya fuera dicho en los ultimos parrafos del
considerando VI- se realizan transacciones licitas, tales como la del
propietario de un producto de marca legitimo que lo ofrece en venta
como usado, no corresponde hacer lugar a la pretension de la actora
respecto de ordenar el cese de toda aparicion de sus marcas “NIKE” y
de toda comercializacion de productos identificados con tales marcas
en la plataforma de la accionada.

En tal sentido, considero que en lo sucesivo debera recaer
sobre la demandada la obligacion de utilizar medios tecnolégicos
eficientes a los fines filtrar y eliminar anuncios u ofertas de productos
en ostensible violacion de los derechos del titular de la marca notoria.
No obstante ello, queda en cabeza de la compafiia actora la obligacion
de notificar a la accionada la alerta de infraccion respectiva.

A su vez, la demandada debera dar de baja del sitio que
administra aquellos anuncios u ofertas de productos presuntamente en
infraccion de los derechos de la actora, dentro de las 24 horas de
recibir la notificacion fehaciente de la aparicién de dicho anuncio u
oferta.

Posteriormente y de manera inmediata a tal comunicacion

de “alerta de infraccion”, la accionada deberda comunicar a la actora
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los datos completos de identificacion (esto es, nombre completo,
inscripcion registral en caso de ser persona juridica, domicilio y
direccién electrénica, numero telefénico y de identificacién fiscal,

cuit o cuil del presunto infractor) que el sitio “masoportunidades.com”

debera registrar al tiempo de la inscripcion del usuario/vendedor.

Cabe destacar que al momento de registrarse, cada
internauta que ponga un anuncio de marca notoria “Nike” debera ser
informado de que sus datos podran ser comunicados a la empresa
titular de las marcas y que eventualmente podra ser pasible de
sanciones.

Por ultimo, debera mantener la demandada por tres afios
los registros con los datos identificatorios completos de los
vendedores-usuarios que ofrezcan productos que usen las marcas
“Nike”, ello a partir de la aparicion del anuncio u oferta.

XI. En mi criterio, corresponde desestimar el pedido de la
destruccion total de todos los elementos que ostentan la marca
“NIKE”, pues una pretension de esa naturaleza requiere -por lo
pronto- que se demuestre e individualice fehacientemente cuales son
esos productos y quiénes son sus propietarios; prueba que no ha sido
rendida en autos.

XII. Por ultimo y segun lo dispuesto por el art. 34, dltima
parte, de la ley de marcas corresponde confirmar la orden dispuesta
por el a quo respecto de publicar la parte dispositiva de esta sentencia
a costa de la demandada. Ademas, la sentencia debe ser publicada en
forma completa en la pagina web de la demandada.

XIII. Voto porque se confirme la sentencia apelada en
cuanto hizo lugar a la demanda interpuesta por Nike International
LTD contra Compafiia de Medios Digitales CMD SA, con los
alcances establecidos en los considerandos IX, X, XI y XII y con
costas de ambas instancias a la demandada vencida (conf. art. 68,

primera parte del CPCC).
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El Dr. Antelo por analogos fundamentos adhiere al voto

precedente. Con lo que termind el acto, de lo que doy fe.-

Buenos Aires, de mayo de 2015.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se
arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar
la sentencia apelada en cuanto hizo lugar a la demanda interpuesta por
Nike International LTD contra Compafiia de Medios Digitales CMD
SA, con los alcances establecidos en los considerandos IX, X, XI y
XII y con costas de ambas instancias a la demandada vencida (conf.
art. 68, primera parte del CPCC).

Corresponde ahora, tratar los recursos interpuestos contra
la regulacion de honorarios practicada por el a quo (ver fs. 1055,
1058, 1066 y fs. 1068):

Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto y su
resultado, la extension, calidad e importancia de los trabajos
realizados, asi como las etapas cumplidas (conf. arts. 3, 6, 7, 9,10, 37
y 38 de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432), se confirman los
honorarios regulados en primera instancia a los profesionales que

intervinieron tanto por la parte actora como por la parte demandada
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(conf. arts. 3, 6, 7, 9, 10, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la
ley 24.432).

En atencion a las cuestiones sometidas a estudio de los
expertos designados en autos, a la calidad y extension de sus
dictamenes, se confirman los emolumentos que les fueron regulados
por el a quo.

Por las tareas de Alzada, se regulan los honorarios de los
Dres. Santiago Ferrer Reyes y Laura Plavnick en las sumas de pesos
cinco mil cien ($5.100) y de pesos dieciséis mil ochocientos ochenta
($16.880) respectivamente. Los del Dr. Hernan Frisone, en la suma de
trece mil novecientos veintiocho ($13.828) (art. 14 de la ley de
arancel).

El Dr. Recondo no suscribe la presente por hallarse en uso
de licencia (articulo 109 del RPJN).

Registrese, notifiquese, publiquese y oportunamente

devuélvase.
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