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I. INTRODUCCION.

La publicidad es realizada por las empresas con el objeto de
atraer a los consumidores, pero existen casos en donde esta atrac-
cion de clientela se logra a través de conductas o actos que re-
sultan contrarios a la buena fe y a los usos comerciales. En estos
casos estariamos frente a actos de competencia desleal.

Los actos de competencia desleal se pueden presentar de varias
maneras, ya sea atentando a un competidor o bien a los consumi-
dores, o al mercado en general. En cuanto a aplicacién del derecho
de la competencia desleal, se ha sostenido en doctrina lo siguiente:
“Un derecho moderno de la competencia desleal es multifuncional
y requiere una ponderaciéon de todos los intereses afectados, es
decir los intereses del anunciante, del competidor afectado, de los
consumidores y del publico en general.”

Dentro de la clasificacion de los posibles actos desleales es til que
recordemos que los mismos se encuentran agrupados en tres grupos.
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El primero de los grupos esta conformado por los actos de des-
lealtad hacia el competidor, entre este tipo de actos se encuentran
aquellos que generan confusién, los de denigracion y aquellos que
suponen la desorganizacién interna de una empresa rival, denomi-
nados de agresion, generalmente estos se llevan a cabo a través
de publicidad engafiosa, denigratoria, falsa y/o que lleve a confu-
sién con el objetivo de desplazar al competidor y restarle clientela
o consumidores de su producto o servicio.

El segundo de los grupos esta conformado por actos en donde se
produce una deslealtad hacia el hacia el consumidor, en esta cate-
goria se encuentran las conductas que atentan contra la libertad de
eleccidén por parte del consumidor, con este tipo de actos se afecta
en forma mas directa al consumidor ya sea atentando en su buena
fe alahora contratar u ofreciéndole prestaciones que no son ciertas.

El tercer grupo lo forma los actos de deslealtad del mercado. En
este grupo se incluyen todas aquellas practicas que trastornan el
normal y correcto funcionamiento del mercado, ya sea a través de la
obstaculizacion de entrada o salida del mercado, por medio de la dis-
criminacién de precios o a través de las ventas por debajo del costo.

Antes de comenzar con el desarrollo del tema principal de este
trabajo que es la “publicidad comparativa” corresponde hacer una
breve resefia sobre el derecho de propiedad industrial y, especifica-
mente, con referencia al derecho de marcas y designaciones y sus
aspectos principales.

Il. DERECHO INDUSTRIAL.

Industria, proviene del latin “struere” que significa reunir o acumu-
lar; ello implica que los caracteres connotativos del vocablo con-
sisten en la reunién de materias primas en general, con miras a
obtener productos elaborados destinados a cubrir las necesidades
humanas. Esta significacién es pasible de critica porque hace refe-
rencia a un acto humano, y en la actualidad la voz industria también
significa establecimiento.
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El Derecho Industrial “es el conjunto de normas y principios juri-
dicos, que regulan las relaciones que nacen y estan vinculadas con
el desarrollo del acto elaboral ”.

El derecho industrial regula las marcas y designaciones, las pa-
tentes y secretos empresariales, como también los modelos o di-
sefios industriales.

I1l. DERECHO MARCARIO.

Laidentidad de una empresa, suimageny su “MARCA” son pilares
esenciales para desarrollarse y diferenciarse de la competencia. La
adecuada proteccion de una marca impone que sea registrada, con
el fin de preservar y cuidar el patrimonio intelectual de su creador:
un capital intangible, valioso y, a veces, incalculable.

Habitualmente, las preocupaciones de los sujetos titulares de
una marca se enfocan en su cuidado y proteccién. Ello estd intima-
mente vinculado con las practicas llevadas a cabo por la compe-
tencia, en especial con relacién a la reproduccién o “copia”, como
asi también en el uso de signos similares que generen confusion
en el publico receptor. A su vez, las posibles imitaciones o falsi-
ficaciones pueden afectar el prestigio, reputacion y éxito que ha
adquirido en el publico general y en el consumidor particular.

IV. CONCEPTO.

El Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI), a lo largo
de estos afios, ha tomado protagonismo en el terreno del derecho
de Marcas, y en virtud de ello ha sido insistente en brindar un con-
cepto general, aduciendo que “es todo signo con capacidad distinti-
va, que permite diferenciar un producto o un servicio de otro".

Es de publico conocimiento que, la legislaciéon argentina, con
base en reiteradas opiniones doctrinarias, es reacia a brindar con-
ceptos legales. Pero, se ha observado en estos Ultimos tiempos y,
mas aun, con la sancién del nuevo cédigo civil y comercial, que ha
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cambiado esta tendencia.

Si bien el presente concepto es bastante abstracto, permite dis-
tinguir las notas caracteristicas del instituto descriptas por la ley
23.362 y, como el mismo no esta regulado expresamente en la mis-
ma, no es menester realizar reparos a cerca el mismo. Otros auto-
res, en cambio, han brindado conceptos mas descriptivos.

V. CARACTERES.

Las marcas en general presentan los siguientes caracteres:

¥ Novedad y especialidad: es nueva, no registrada, para no dar
lugar a confusion y para distinguirla de otros productos.

v No injuriosa: no debe tender a ridiculizar a otro (por €j. las
caricaturas).

¥ Sin dimensiones fijas: puede ser de gran o reducido tamafio,
nuestra ley no dice nada al respecto y queda a voluntad del industrial.

¥ No engafiosa: estan castigados con multa y arresto todos los
que con intencién fraudulenta pongan o hagan poner en la marca
una enunciacion falsa, sea con relacion a la naturaleza, calidad, can-
tidad, nimero, peso o medida, lugar o pais, menciones, medallas, etc.

¥ Facultativa: pero puede ser obligatoria cuando las necesida-
des asi lo requieran.

¥ No es necesario que sea adherente al envoltorio: basta que
esté donde es costumbre encontrarla (por ejemplo, los tapones
marcados a fuego de las botellas).

VI. UTILIDAD.

La marca juega un papel importantisimo en el terreno de la com-
petencia. La calidad de los productos o servicios seran conocidos
por el publico a través de su identificacién con la marca que los de-
signa. De alli que en muchos casos, el valor de la misma sea mayor
que el que representan otros bienes que pueda poseer la empresa.
Por ende, ella sirve para:
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* Distinguirse frente a la competencia.

* Indicar la procedencia empresarial.

« Sefalar calidad y caracteristicas constantes.
* Realizar y reforzar la funcién publicitaria.

VII. FUNCIONES.

+ Distinguir un producto o servicio de otro(aptitud distintiva).

* Funcién de garantia: Garantiza la calidad del producto.

* Funcién publicitaria: La marca es una poderosa herramien-
ta de publicidad. Con ella, las empresas intentan llegar a la mayor
cantidad de consumidores en el mercado para aumentar sus ga-
nancias, por eso suelen destinar grandes sumas de dinero en cues-
tiones publicitarias.

Vializa la produccién mas alla de lo que una persona desea consumir.

VIil. CLASES DE MARCAS.

» Denominativas: Son las compuestas Unica y exclusivamente
por palabras, letras 0 nimeros y sus combinaciones, sin reivindicar
caracteristicas graficas o color especifico.

Hay que diferenciarla de la llamada “denominacién de origen”,
que es el nombre de un pais de una regién, de un lugar o area geo-
gréafica determinado que sirve para designar un producto originario
de ellos y cuyas cualidades y caracteristicas se deben exclusiva-
mente al medio geografico. También se considera denominacion
de origen la que se refiere a un area geografica determinada para
los fines de ciertos productos.

» Figurativas: Son los simbolos gréaficos, dibujos y logotipos.

> Mixtas: Son las que se integran por la combinacién de ele-
mentos denominativos y figurativos a la vez, o de elementos nomi-
nativos cuya grafia se presente de forma estilizada.

» Evocativas: Son marcas débiles en cuanto a la funcién esen-
cial distintiva porque su capacidad distintiva aparece muy atenuada.
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Por ejemplo la "LECHE™ no puedo registrar con la designacién del
producto, pero sila marca "LECHERITA", que posee una caracteris-
tica distintiva pero débil.

La aptitud distintiva es DEBIL pues si un sujeto quiere denominar
a su producto leche blanca no podra oponerse al registro. Es decir,
permiten que puedan producirse derivados de esa primera descrip-
cion pero no asi que puedan oponerse a ello.

No se deben confundir con las “familias de marcas”, que tienen un
duefio y se componen de un prefijo, como por ejemplo NEStIé, NEScafé.

» Marcas denigratorias: Es un signo distintivo en la lucha por
la competencia.

Comunmente se piensa que las marcas son solo las denomina-
tivas, figurativas o mixtas, una mezcla de ambas. Pero es mucho
mads amplio que eso. Asi, pueden protegerse o registrarse: marcas
tridimensionales, envases o el packaging de un producto e incluso
su envoltorio. La forma de los productos -cuando no sea la necesa-
ria o habitual, o determinada por su funciéon (Ejemplo: un jabén con
figura de 0so o de casa, la forma de un dispositivo electronico, etc.).

Las combinaciones de colores aplicados sobre los productos
de cualquier tipo, incluso sobre fachadas o exteriores de edificios.
También sobre sus envoltorios. Mds aun, se pueden registrar mar-
cas sonoras, tactiles y olfativas. Y la combinacion de varios sig-
nos en movimiento, marcas secuenciales o moéviles. La eleccién
del signo que se usard y protegera dependera de factores comer-
ciales, de marketing y del publico al que se dirigira el producto o
servicio, pero también de su factibilidad registral.

IX. {QUE PUEDE REGISTRARSE?

Es fundamental saber y tener en cuenta cuales son los signos
que pueden ser efectivamenteregistrados y cuales no.
En Argentina cualquier signo que tenga capacidad distintiva pue-
de registrarse como marca, salvo que su registro esté prohibido por
la ley. Desconocer los alcances de la ley nacional al respecto puede
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dejar en el tintero de las ideas, o en el cesto de los proyectos, sig-
nos registrables que fueron fruto de la imaginacién y la creatividad.
Las prohibiciones pasan por no poder registrarse las marcas idén-
ticas o similares a otras, ya sea que estén registradas o en tramite;
las marcas genéricas, descriptivas o engafiosas o signos contrarios
a la moral y a las buenas costumbres. Las denominaciones de ori-
gen nacionales o extranjeras. Las letras, palabras, nombres, distinti-
vos, simbolos, que usen o deban usar la Nacién, las provincias, las
municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias; o las na-
ciones extranjeras. El nombre, seudénimo o retrato de una persona,
sin su autorizacién o la de sus herederos hasta el cuarto grado, etc.
El abanico de signos registrables es amplio pero siempre es acon-
sejable comenzar con la proteccién de las marcas denominativas.

X. DERECHOS DEL TITULAR MARCARIO.

El art. 4 de la ley de Marcas y Designaciones N° 22.362 afirma
que “la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtie-
nen con su registro. Para ser titular de una marca o para ejercer el
derecho de oposicién a su registro o0 a su uso se requiere un interés
legitimo del solicitante o del oponente™.

La ley garantiza al titular la propiedad y el uso exclusivo de la mar-
ca, pudiendo ejercer todas las defensas por el uso no autorizado
por arte de terceros. Puede autorizar sus usos por terceros me-
diante contratos de Licencia, tanto exclusivos como no exclusivos,
venderlas en forma total o parcialmente por productos u obtener
créditos ofreciéndolas en garantia con registro de prenda.

En cuanto a su duracion, la ley dispone que el plazo es de 10
afios contados desde la fecha de concesion del registro, renovable
por periodos iguales y sucesivos, siempre que acredite haber hecho
uso de la misma dentro de los 5 afios anteriores a su renovacion.

XI. CLAVES PARA EL REGISTRO.
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El trdmite de registro de una marca no es breve y si, llegara a en-
frentar problemas, se demoraria atin méas. Si las objeciones son
varias, suelen terminar en juicio y esto puede llevar un costo consi-
derable, ¢por qué hacerlo entonces?

Aligual que un automavil o una casa, una marca es un bien regis-
tral. La propiedad de la misma y la exclusividad de uso se obtienen
con suregistro. Es atributivo de la propiedad, hace fe en principio,
sobre quién es el titular de la marca y sobre su validez. Del registro
se derivan ventajas y derechos para el titular tales como:

* La duracion de la marca es de 10 afios y puede renovarse
por periodos iguales y en forma indefinida.

* Su proteccion es vélida en todo el territorio nacional.

* Puede utilizar el simbolo ® el cual advierte a terceros que
se trata de una marca registrada y desalienta su uso no autorizado.

« Puede celebrar, entre otros, contratos de licencias (cobran-
do regalias), otorgar franquicias, etc.

* Usarla como garantia, celebrando contratos de prenda, fi-
deicomiso.

* Ejercer las acciones para impedir que otros la usen sin su
autorizacion.

» Solicitar embargos, secuestro e inventarios de la mercade-
ria en infraccion.

« Cobrar indemnizaciones por el uso no autorizado de su marca.

« Solicitar judicialmente el cese de uso de marcas idénticas
o confundibles, como asi también de nombres sociales, comercia-
les, de establecimiento, o de nombres de dominio.

« Impedir la importacion o exportacion de bienes que utili-
cen la marca sin autorizacion.

* Presentar oposiciones contra otras solicitudes de registro
de marcas similares o idénticas, las cuales son detectadas me-
diante la vigilancia semanal del Boletin de Marcas y Patentes.

La marca usada por su titular sin registro, en cambio, es mas
dificil de defender, lleva mas tiempo y es més costoso. Ello debido
a que no tiene certeza sobre su propiedad ni sobre el alcance de la



CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS

misma y no puede decir que “sin lugar a dudas” la marca en cues-
tion forma parte de su patrimonio. Por estas razones, es necesario
registrarla y que se use o se vaya a usar para distinguir los produc-
tos comercializados o los servicios brindados por su titular.

Las marcas pueden registrarse en 45 clases: 35 de productos y
10 de servicios del Nomenclador Marcario Internacional. Al solici-
tar el registro se debe especificar la clase que se quiere proteger,
y si se pretende proteccion sobre todos los productos o servicios
incluidos en la misma o solo sobre algunos de ellos. Varias de las
clases tienen interrelacién, ya sea por afinidad entre los productos,
-bebidas y productos alimenticios- o porque los productos de dife-
rentes clases se pueden comercializar en los mismos locales, ropa,
carteras, perfumes, relojes, anteojos para sol, etc. También por la
relacion entre un producto —automoviles clase 12- y la reparacion
o service de los mismos, clase 37. O las confecciones y calzados,
clase 25 y su venta clase 35.

Es clave identificar la clase que incluye los productos o servicios
que especificamente se explotaradn y aquellas que mas intimamen-
te se relacionan con éstay que pueden incluir productos y servicios
que seran necesarios para una futura expansion de la marca.

A diferencia de otros sistemas -que requieren que la marca se re-
gistre para los productos o servicios que efectivamente se distin-
guen con la misma - es importante saber que el sistema argentino
permite el registro de las llamadas “marcas de defensa”. Asi, pue-
den registrarse en clases donde se incluyen productos o servicios
sobre los que no se la usard, pero que pueden ser motivo de uso en
forma directa o a través de licencias en el futuro. O simplemente
se las cubre para evitar que un tercero use la misma o una similar.
Forman parte del patrimonio del titular y valorizan el paquete mar-
cario completando la marca principal.

Procedimiento seguido, se procede a realizar la factibilidad re-
gistral y la busqueda de antecedentes. Con respecto al primero, se
caracteriza por el estudio que se realiza en los registros del INPI,
para ver si existe alguna marca similar a la que se desea registrary
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que pueda impedir su registro.

En base a las estadisticas, los indicadores dejan en claro que
alrededor de un 35% de las solicitudes de registro no se termina.
Esto se debe principalmente a objeciones (oposiciones u objecio-
nes legales) que surgen en el proceso de registro de marcas. Estas
objeciones se originan basicamente cuando se presenta una mar-
ca similar (ya sea gréfica, fonética o ideoldgicamente) a otra ya
registrada. O cuando se presenta una marca que es notoriamente
famosa en el exterior, sin autorizacion de su titular y recibe una
oposicion del mismo.

Aun cuando solo se quiera cubrir la clase donde se incluye el
producto o actividad especificamente explotada y no se tenga in-
tencién de cubrir clases como marcas de defensa; es util hacer la
busqueda de antecedentes en las clases especificas y en las que
se relacionan directamente con ella para conocer si existen mar-
cas idénticas o similares a la pretendida. Ello dara la pauta de even-
tuales oposiciones que puede sufrir el tramite o de la imposibilidad
de ampliar la proteccion en el futuro.

Equivocarse en esta fase es demorar el lanzamiento o incluso
abortar el proyecto. Ademés se debe evaluar antecedentes regis-
trales de otras marcas, coexistencias, identificar riesgos e hipéte-
sis de conflicto con terceros para prevenirlos y buscar soluciones.

En cuanto al plan de proteccion de cada marca dependera de
cada caso, del interés del titular, de la proyeccién que se haya pla-
nificado sobre la explotacion de la marca y sus tiempos y del pre-
supuesto con que se cuente.

Sila marca que se lanzara al mercado esté destinada a distinguir
un solo producto o servicio su plan de proteccién es mas simple.
Puede que no sea necesario registrar mas que una clase de nomen-
cladory la marca en su forma denominativa o mixta. Cuando el pro-
yecto que el titular tiene para ella incluye productos y/o servicios de
uso actual o futuro que abarcan distintas clases, se impone planifi-
car el alcance de la proteccion y los tiempos en que se la intentara.

Una pauta béasica a seguir es que la marca debe poder registrarse
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para distinguir la actividad especificamente explotada o a explotar
en el corto plazo.

Es vital cubrir los productos o servicios que mas se vinculan con
la marca principal. Si estos consisten en “confecciones y calzados”
contemplar la posibilidad de usar o de evitar que otro use la marca
en cuestion en productos tales como “anteojos para sol”, “bijou-
terie, relojes y joyas” o perfumes”; por ejemplo, que se relacionan
con aquellos, pueden venderse en los mismos locales, pueden ser
motivos de licencias a terceros y se incluyen en otras clases.

Se deberia intentar cubrir en el mismo momento que se solicita
el registro de la marca en las clases de los productos principales,
las clases donde se incluyen los productos adicionales. Si existie-
ran antecedentes surgidos de la busqueda en alguna de las clases
principales puede significar el abandono del proyecto mientras que
si lo fuera en alguna clase adicional, anteojos, y de uso futuro, de-
beré buscarse otra marca para distinguir dicho producto. En ambos
casos, luego de evaluar la posibilidad de atacar el antecedente en
cuestién, por ejemplo por falta de uso, o habiendo fracasado las ne-
gociaciones con sus titulares para adquirir las marcas en cuestion.

Las marcas se comparan en su conjunto, sin desmembraciones.
Por ello, si se va a proteger una denominacion y un logo, en princi-
pio es conveniente solicitar su registro en forma separada. Cada
una corre su suerte y no ve impedido su acceso al registro por los
problemas que pudiera tener la otra. Pueden usarse en forma sepa-
rada o en conjunto dependiendo del interés del titular.

Desde otro punto de vista, si se ha representado a la denominacién
con un tipo especial de letra y combinacién de colores, la buena prac-
tica indica que, de ser posible, la marca a registrar debe ser la deno-
minacion en si misma, sin ningun otro aditamento. De esta manera, la
marca no se desactualiza por el cambio de la forma de representacién.

Teniendo registrada la marca denominativa, el registro de la for-
ma de representacion (tipo de letra y colores) se impone y deja de
ser una opcién, cuando no serd modificado en el futuro cercano y
su uso se ha impuesto en el mercado o serd motivo de importantes
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inversiones publicitarias (el amarillo y negro de Kodak, la combina-
cién de colores de OCA, el 6valo negro y tipo de letra de Freddo, etc.)

Es menester afirmar que el registro no es inmediato. El proceso
administrativo dura aproximadamente de 12 a 14 meses, si la soli-
citud de registro no enfrentd oposiciones de terceros ni objeciones
legales del INPI, en cuyo caso la duracion se extiende. Desde el mo-
mento de la solicitud de registro, su titular cuenta con la posibilidad
de oponerse a solicitudes posteriores confundibles (derechos de
prioridad y de defensa).

A los 6 meses aproximadamente, se podra saber si la solicitud
enfrenta oposiciones de terceros y la entidad de las mismas. La
blusqueda de antecedentes ya habra dado una primera aproxima-
cion al tema. Pero no es definitiva en sus conclusiones.

Si bien las marcas se comparan gréfica, fonética e ideoldgica-
mente, con criterios ya establecidos por nuestra practica adminis-
trativa y judicial, no deja de tener importancia un elemento sub-
jetivo. Es el que hace que el titular de una marca confundible no
presente oposicion a nuestra solicitud porque ya no tiene interés
en la misma, y si lo haga cuando si bien podrian coexistir, tiene
maximo interés en su defensa.

Esto lleva a no poder predecir los tiempos exactos que llevara el
tramite y a la necesidad de proyectar con la anticipacion necesaria la
proteccion de la marca para poder salir sin sobresaltos al mercado.

Falsificacién, aprovechamiento ilicito, avasallamientos, pirateria,
litigios legales interminables y costosos, inversiones de tiempo, di-
nero y recursos en defender algo que por derecho creativo le perte-
nece al creador. Como afirma el viejo dicho, es mejor prevenir que
curar. Una marca registrada, es un bien en el patrimonio de su titular
y tiene las armas necesarias para su debida defensa. Es clave antici-
parse todo lo posible al lanzamiento para la proteccién de la misma.

XIl. PUBLICIDAD COMPARATIVA.

La publicidad ha sido definida como toda forma de comunicacion

>
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realizada en el marco de una actividad comercial, industrial, arte-
sanal o liberal con el fin de promover el suministro de bienes o la
prestacién de servicios, incluidos bienes inmuebles,los derechos y
las obligaciones.

La publicidad comparativa es “aquella en la que el anunciante
compara su oferta con la de uno o varios competidores identifica-
dos o inequivocamente identificables, con el resultado directo o in-
directo de resaltar las ventajas de los propios productos o servicios
por sobre los ajenos”.

La comparacién o cotejo puede cefiirse al precio, al resultado, a la ca-
lidad, al reconocimiento del cual goza una determinada marca, o bien a
realzar cualquier cualidad o caracteristica de los productos o servicios
de los cuales se trate, estableciéndose un contrapunto con los crea-
dos o comercializados por la competencia, la cual puede ser individua-
lizada de modo concreto o genérico e innominado (por ejemplo: Coca
Cola o bien quienes compiten en el mercado de bebidas “cola”).

Comunmente se trata de una tactica o herramienta agresiva por
parte de quien pretende ingresar en un mercado. La idea fuerza es
ingresar, posicionarse en él o en uno de sus segmentos, hacerse
conocido y comenzar a instalarse como punto de referencia.

El camino justamente es tomar como trampolin un producto o
servicio existente de un competidor y aprovechar su renombre o
prestigio para posicionarse en el mercado. Como por ejemplo el
caso “Quilmes ¢/ Isenbeck”del cual més adelante voy a desarrollar.

Es pertinente puntualizar que esta tactica también puede ser utili-
zada, y de hecho lo ha sido, por quienes ya se encuentran posiciona-
dos en el mercado, e incluso por quienes lo dominan ampliamente.
Recuérdese al respecto el conocidisimo caso “Coca Cola c/ Pepsi”.
Lafinalidad en este caso seria incrementar el market share en mercados
0 segmentos de muy alta competencia, a costa de los competidores.

La publicidad comparativa no estéa prohibida en Argentina y pue-
de ser perfectamente ensayada si quien la vehiculiza tiene en cuen-
ta parametros que no son solo juridicos, sino de estricto sentido
comun. Hay que sefialar aqui como pardmetro la publicidad debe
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ser veraz, objetiva y no puede ser engafiosa o denigratoria.

Tanto en el derecho como en la vida social el comportamiento debe
estar presidido por la méxima alterum non laedere (no dafar a otro).
He aqui el hilo conductor que debe tenerse en cuenta, entre otras co-
sas, al planear una campafia publicitaria a través de cualquier medio.

XIll. CLASES DE PUBLICIDAD COMPARATIVA.

Con respecto a las clases de publicidad comparativa, la doctrina
ha sido uniforme en considerar las siguientes:
» INDIRECTA: Se compara el producto o servicio propio con
la universalidad de productos competidores, pero sin identificar a
estos ultimos.
» DIRECTA: Si se identifica al competidor, ya sea de forma DI-
RECTA o INDIRECTA.
» DIRECTA EXPLICITA: En la que el competidor es explicita-
mente identificado.
» DIRECTA IMPLICITA: En la que mediante referencias inequi-
vocas el competidor es facilmente identificable.
Debo remarcar que las clasificaciones antes mencionadas no hay
sido receptadas explicitamente por los tribunales aunque en algu-
nos casos parecieran referirse a algunas de ellas en forma implicita.

XIV. COMO ESTA LEGISLADA LA PUBLICIDAD COMPARATIVA
EN ARGENTINA.

Antes de la unificacién de los cédigos civil y comercial, la pu-
blicidad comparativa no estaba legislada de manera sistemdtica
en nuestro pais. Ello por cuanto no existia una ley u ordenamiento
normativo integral que reglara esta materia. Puntualizo ademas,
que previamente han existido varios proyectos para legislar esta
materia, como el presentado ante la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires con el No. 1204/2007 por el diputado Helio Rebot,
que no llego a convertirse en ley.
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Lo que si existia era un cimulo de legislacién de diferente origen 'y
de variada jerarquia que resulta aplicable a la publicidad comparativay
gue enmarca de manera asistematica pero bastante clara, esta moda-
lidad. A continuacién detallo las principales normas aplicables siguien-
do un orden decreciente de jerarquia, todo ello antes de la reforma.

« Constitucion Nacional: el texto constitucional original (1853/
1860) preveia el derecho de “trabajar y ejercer industria licita” y
el principio de “reserva” contenido en el art. 19 que consagra que
“todo lo que no esta prohibido esta permitido”. De ello se sigue, sin
demasiado esfuerzo argumentativo, que: (a) la actividad publici-
taria en general, en cuanto trabajo o industria licita, esta tutelada
constitucionalmente; (b) en particular, la publicidad comparativa
no esta prohibida en ninguna norma legal, entendiéndose por tanto
que se encuentra permitida. Eso si: debe cefiirse a las normas le-
gales que resulten aplicables, lo cual es una caracteristica de todos
los derechos de raigambre constitucional.

A este panorama vino a sumarse la reforma constitucional del
afio 1994, la cual incorporé el art. 42 que en lo pertinente dispone:
“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho,
en la relacién de consumo (...) a una informacion adecuada y veraz
(...). Las autoridades proveeran a la proteccién de esos derechos, a
la educacion para el consumo, a la defensa de la competencia con-
tra toda forma de distorsién de los mercados (...)".

* Convenio de Paris: este convenio internacional fue incorporada
al derecho interno a través de la Ley 17.011. Entre muchas otras
normas, puede rescatarse lo dicho en su art. 10 bis, el cual dispo-
ne: “1) Los paises de la Unién se obligan a asegurar a los subditos
de la Unién una proteccién eficaz contra la competencia desleal. 2)
Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competen-
cia contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial.
3) Principalmente deberan prohibirse: (...) 2° Las alegaciones falsas,
en el ejercicio de comercio, que tiendan a desacreditar al estable-
cimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor; 3° las indicaciones o alegaciones cuyo uso, en el ejerci-
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cio del comercio, sea susceptible de inducir al publico a error sobre
la naturaleza, el modo de fabricacidn, las caracteristicas, la aptitud
en el empleo o la cantidad de mercancias”.

* Codigo Civil de Vélez: el viejo cédigo preveia entre las normas
que reglan a los contratos, que éstos no pueden tener causa ilicita
(arts. 500, 502 y cdtes.), objeto ilicito (art. 953), violar el principio
de buena fe (art. 1198), ejercer un derecho de manera abusiva (en
este caso el de realizar una actividad publicitaria) (art. 1071), ni
dafiar a otro a partir de una accién o de una omisién (art. 1109).

+ Cadigo Penal: este cédigo castiga el delito de “concurrencia
desleal, disponiendo que sera reprimido con multa “el que, por ma-
quinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio
de propaganda desleal, tratare de desviar en su provecho, la cliente-
la de un establecimiento comercial o industrial”’(Art. 159 CPN).

* Ley de marcas N° 22.362: entre otras normas, cabe mencionar
a los arts. 4y 31 inc “b". El primero dispone que “La propiedad de
una marca y la exclusividad de su uso se obtiene con un registro”. El
segundo establece que serd sancionado con la pena de prisién de 3
meses a 2 afios, pudiendo aplicarse ademas una multa, al que usare
una marca registrada a nombre de otro sin requerir su autorizacion.

* Ley de Lealtad Comercial N° 22.802: cabe destacar las siguien-
tes normas: (a) art. 9: en el cual se veda “la realizacién de cualquier
clase de presentacion, de publicidad o propaganda que mediante
inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engafio o con-
fusién respecto de las caracteristicas o propiedades, naturaleza,
origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones
de comercializacién o técnicas de produccion de bienes muebles,
inmuebles o servicios”, (b) art. 18: que castiga con multa a quien
infringiere la prohibiciones contenidas en la ley, facultando a la Se-
cretaria de Comercio como autoridad de aplicacién (art. 11); (c) art.
19: que establece un agravamiento de las eventuales multas im-
puestas en caso de reincidencia o negativa a acatar la resolucion
administrativa de la cual se trate, consistente en una duplicacion de
los minimos y los maximos; (d) art. 20: que establece la posibilidad
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que la autoridad de aplicacion, si la gravedad del caso lo hiciera con-
veniente, ordene la publicacién completa o resumida del pronun-
ciamiento sancionatorio por cuenta del infractor, utilizandose en tal
caso el mismo medio a través del cual se cometié la infraccion.

* Ley de Defensa de la Competencia N° 25.156: Entre muchas
otras, podemos rescatar las siguientes normas: (a) art. 2 inc. f):
en el cual se castiga: “Impedir, dificultar u obstaculizar a terceras
personas la entrada o permanencia en un mercado o excluirlas de
éste”; (b) art 51: que otorga la facultad a los damnificados, a raiz
del desarrollo de actos prohibidos en esta ley, de iniciar las accio-
nes de dafios y perjuicios de acuerdo a las normas del Cédigo Civil
en pro de lograr su integral resarcimiento; (c) art. 46: que castiga
con multa a quienes violen las prohibiciones contenidas en esta
ley; (d) art. 47: que establece que las personas juridicas resultan
responsables por las conductas desarrolladas por las personas fi-
sicas que hubiesen actuado en nombre de ellas; (e) art. 48: que
dispone que la eventual multa que se imponga se extendera soli-
dariamente a los directores, gerentes, administradores, sindicos y
miembros del consejo de vigilancia, mandatarios o representantes
de la persona juridica que cometi6 la infraccion en aquellos casos
en que tal infraccién haya tenido lugar por accién u omision en sus
deberes de control, supervisiéon o vigilancia, habiendo ello contri-
buido, alentado o permitido la comisién de la referida infraccién.
También prevé esta ley la imposicién de inhabilitacién para ejercer
el comercio durante un lapso de 1 a 10 afios.

La resolucion N° 100 dictada por la Secretaria de Comercio es-
tableci6 lo siguiente en su art. 29: “Anélisis comparativos: cuando a
los fines de verificar el cumplimiento de la ley resulte necesario efec-
tuar el andlisis de dos o mas productos en forma comparativa (por
ejemplo: para verificar la veracidad de una publicidad comparativa),
los mismos se realizaran en presencia de todos los interesados (...)".

También existen varios Cédigos de Etica sancionados por di-
ferentes entidades que nuclean a diferentes anunciantes. Todos
ellos admiten a la publicidad comparativa como un recurso publici-
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tario licito, en tanto y en cuanto no se denigre a una marca ajena
o bien se incurra en falsedades respecto a las caracteristicas de
un producto. Estos ordenamientos no constituyen derecho positivo
vigente, pero si resultan vinculantes para los asociados nucleados
en tales asociaciones, los cuales estan sujetos a lo que dispongan
sus organismos disciplinarios internos.

Para finalizar este apartado, querido lector, si ain no sucumbié
a los encantos del suefio, le ruego que prolongue su vigilia porque
ahora viene lo realmente interesante. Sigame, no lo voy a defrau-
dar!l! (Confio en que su memoria sea lo suficientemente corta para
omitir recordar a quien acufiaba este slogan).

XV. LA PUBLICIDAD COMPARATIVA Y SU RELACION LA COM-
PETENCIA DESLEAL.

La publicidad comparativa se trata de un acto de competencia
cuando se traduce en actos de lucha por la clientela. Por ende, la
misma debe realizarse dentro de un marco de correccién y ética,
sin aprovechar el esfuerzo ajeno, ni engafiando al publico consumi-
dor. La misma vendria a conformar una especie dentro del género
competencia desleal.

En cuanto a los efectos de la publicidad comparativa, se ha dicho
que es un elemento importante y tiene como fin lograr el acceso
del consumidor a una informacién mas amplia y racional sobre los
productos y, consecuentemente, estimular una actitud mas reflexi-
va en el proceso de eleccion. A su vez, favorece y estimula la libre
competencia, contribuyendo a una mayor eficiencia de nuestro sis-
tema productivo y, consecuentemente, a un mayor bienestar de la
comunidad. Una actitud excesivamente restrictiva en este sentido
atentaria contra el derecho de libre expresion y -su necesaria con-
trapartida- el derecho a la informacién que, por su jerarquia consti-
tucional, tienen preeminencia sobre supuestos privilegios marcarios.

Por otro lado, también se ha sostenido que la publicidad compa-
rativa constituye un uso indebido de la marca ajenay es necesaria-
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mente parasitaria, entendiendo que, quien utiliza la marca ajena
pretende asociar su imagen a la marca propia y colocarla en un
nivel a veces superior.

Es cierto que una comparacion entre productos o servicios simi-
lares puede facilitar la eleccion a los consumidores, pero mas dificil
es poner limites especificos a quien desea hacer uso no autorizado
de un nombre o marca ajena. Todo ello lleva a pensar que la publici-
dad comparativa es aceptable en cuanto no se denigre al competi-
dor ni se pretenda confundir a los consumidores o usuarios.

XVI. SURGIMIENTO Y EVOLUCION DE LA PUBLICIDAD COMPA-
RATIVA EN LA JURISPRUDENCIA ARGENTINA.

Poco mds de 40 afios han pasado desde que la sala Il dela cama-
ra nacional de apelaciones en lo civil y comercial (Camara Federal)
dictara sentencia en lo que se conoce como un célebre caso de
publicidad comparativa resuelto por los tribunales argentinos.

Desde aquel entonces hasta nuestros dias, ha existido un im-
portante desarrollo no sélo en la jurisprudencia de los tribunales
nacionales sino también en el resto de los actores involucrados.

El criterio de los tribunales fue evolucionando desde uno mds bien
riguroso y estricto, a uno menos riguroso, y lo que se ha discutido en
el caso "Rolex” es si la referencia o mencién al competidor y sus mar-
cas constituyen un uso marcario y, en su caso, si ese uso puede re-
sultar licito atin cuando no se cuente con la autorizacién de su titular.

Caso “Rolex c. Orient”, 1971.

En este caso se trataba de una publicidad que comparaba a
Orient, “el reloj desconocido”, con el reloj Rolex, sefialando que el
primero era tan bueno como el segundo, pero ademas tenia una
garantia de mayor plazo y un precio menor.

En dicha oportunidad se estableci6 que existia competencia des-
leal por el solo hecho de que dos marcas eran comparadas sin el
consentimiento del titular de la marca competidora. En referencia a
este caso Otamendi, sefialo, lo siguiente: “es interesante sefialar que
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para el tribunal fue un acto de concurrencia desleal el “iniciar una
campafia publicitaria para imponer una marca de reloj comparan-
dola con otra ya conocida, y sin contar con el consentimiento de su
titular”. Y agregé que éste solo hecho era suficiente sin “que sea me-
nester analizar si en el parangon resultaban puestos de manifiesto
las bondades del producto comparado o no”. Sin duda una definicién
terminante, que calificéd de ilegal a cualquier publicidad comparativa.

En resumidas cuentas, se tomd una “Posicién Restrictiva” res-
pecto de la legalidad de la publicidad comparativa segun la cual
“el simple uso de una marca ajena para promocionar los productos
propios, sin contar con el consentimiento de su titular, aun sin con-
siderar las circunstancias o la forma en que se lo hiciera, implicaba
un acto de concurrencia desleal”.

Caso “Navarro Correas S.A. c. Agro Industrias Cartellone”, 1991.

La publicidad cuestionada por Navarro Correas lanzaba al mer-
cado un vino llamado “Saint Valery”, donde se reproducian botellas
con la etiqueta de la marca actora. La actora entendié que se vio-
laban sus derechos marcarios y que se trataba de una publicidad
comparativa, que como tal era un acto de competencia desleal y
por ende, un acto ilicito.

El Dr. Craviotto, uno de los jueces, entendié que la publicidad com-
parativa explicita, que es aquélla en la que se menciona la marca
comparada con la propia, no es admisible. Salvo cuando dicha pu-
blicidad se refiere a precios, esta comparacion, era para él licita. Al
respecto sefialé que “"no hay norma que en nuestro derecho prohiba
este tipo de publicidad, y que por ello, debe estarse a la ley marca-
ria, o sea, corresponde seguir tutelando al publico consumidor, no
aceptando la publicidad comparativa en tanto y en cuanto no haya
normas ‘privadas o legales’ que en forma seria protejan el ya menta-
do bien tutelado, es decir, veracidad de la informacién, obligacién de
probar lo publicitado, lo que implica que ante el publico, no se podria
‘directa o indirectamente’ desmerecer el producto del competidor”.

Acé se produce un cambio de paradigma, ya que el Dr. J. Pérez
Delgado sostuvo que se debe distinguir entre el: 1) Uso de una mar-
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ca ajena como si fuera propia: siempre habra una infraccién a los
derechos marcarios; y 2) La Mera referencia o mencién de ella en
la utilizacién de otra marca propia: dependera de las circunstancias
del caso, pues la referencia a una marca ajena puede constituir una
actitud legitima, cuando se reconoce que otro es su titular y no se
trata de denigrarla o desacreditarla, o la mera referencia o evoca-
cioén de una marca ajena, o inclusive una publicidad comparativa,
no se encuentra vedada en nuestro ordenamiento juridico, en tanto
no se lesionan legitimos derechos de su titular.
Caso “Axoft Argentina S.A. c. Megasistemas S.A.” (Caso Tango), 1994.
En este caso, decidi6 la misma sala que decidié en el caso Na-
varro Correas, el caso se trataba de un aviso publicado por la de-
mandada, ex distribuidora de la actora, en el que se detallan una
cantidad de funciones que cumple el programa de computacion de
la demandada, pero no en el de la actora. Para el Dr. Farrell la legis-
lacién marcaria no prohibe la publicidad comparativa. “Lo que la ley
prohibe es el uso de una marca ajena como si fuera propia, prohibe
entonces, el apoderamiento de una marca ajena. Pero no prohibe el
uso de la marca ajena como ajena, para comprobar los productos
que ampara con los propios”. A esta afirmacion, agrega la siguien-
te: “cuando hay mala fe la publicidad comparativa no es legitima”.
La mera comparacién ilustra al consumidor cuando es veraz.
Considera un error creer que cualquier comparacién denigra, y
opina que siempre se compara un producto con uno bueno, pero
no con uno desastroso. El doctor Pérez Delgado disiente en esta
oportunidad con el doctor Farell y afirma que no concibe “ninguna
utilizacion de la marca ajena, aun con el reconocimiento de que
pertenece a otro, en tanto de esa manera se la intente desacredi-
tar”. En su opinion la publicidad era engafiosa ya que “fraccioné la
marca, destacando sélo una de sus aplicaciones y omitiendo otra
complementaria que, de haber sido tenida en cuenta, no le habria
permitido sefalar las falencias que puso de manifiesto en su pu-
blicidad”. Admite que se puede hacer referencia a la marca de un
tercero en la publicidad, o poner de manifiesto su existencia, pero
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“no puede llevar esa prerrogativa a los extremos de desacreditarla
o de desmerecer sus atributos”.

A diferencia del caso “Galeria”, la Cdmara Federal reconocié ex-
presamente que se trataba de un caso de publicidad comparativa
y consideré que no se encuentra por si vedada en nuestro ordena-
miento legal, pero que dadas las circunstancias del caso, resultaba
ilegitima por ser engafiosa y denigratoria.

Como sintesis de los pronunciamientos expuestos se podia ad-
vertir que nuestra legislacién marcaria no prohibe la publicidad
comparativa y que estd bien que no lo haga pues beneficia al con-
sumidor. Lo que la ley prohibe es el uso de una marca ajena, como
si fuera propia, pero no prohibe el uso de la marca ajena como aje-
na, para comparar los productos que ampara con los propios.

Caso “Coca Cola c. Pepsi”, 1994.

En este conocido caso por la opinién publica como el “Desa-
fio Pepsi”, se trataba de una comparacion entre las dos bebidas
Pepsi y Coca-Cola. La Cdmara sostuvo en dicha oportunidad, que
“la campafia propagandistica denominada “Desafio Pepsi” puede
llegar a comportar, al usar o sugerir la marca del competidor con
fines de referencia, un sutil modo de apoderamiento del magnetis-
mo de dicha marca, siendo una forma de uso de la marca ajena”.

También afiadio el tribunal, que no podia ser descartado, que la
conducta de difundir un producto tomando como punto de vista los
productos rivales, configure un proceder incompatible con los usos
honrados en materia comercial o industrial en los términos del art.
10 bis del Convenio de Paris, como tampoco podria ser apartada
la posibilidad de que la referencia sugerida por incuestionable de
la marca Coca-Cola, alcance a constituir un uso que prescinde del
art. 4° de la ley de marcas.

No puede afirmarse que se haya hecho por parte de las deman-
dadas un uso indebido de las marcas de las demandantes. Va de
suyo que en ningiin momento pretendieron distinguir su propio pro-
ducto con el de las actoras, lo que si esta vedado por la ley. No se
trata entonces del uso de una marca ajena sino de su mencion.
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La publicidad comparativa leal, en cuanto no denigre ni menos-
cabe con falsedades los productos o servicios del competidor, no
cae bajo la sancién de ningun precepto legal. El uso de la marca de
un tercero en el marco de una publicidad comparativa, en tanto no
se atribuya su propiedad ni se intente denigrar o menoscabar con
falsedades los productos o servicios del competidor, no cae bajo la
sancidén de ningun precepto legal.

Caso “Bimbo c. Fargo”, 2003.

En este caso se trataba de la referencia visual de la marca de la
actora, realizada por parte de la demandada (Bimbo).

En el fallo se dijo lo siguiente: “En la publicidad analizada, no se
hace mencién de la marca de la actora, y la Unica referencia visual
se hace con relacién al envase donde existen las mismas figuras de
flores que da contenido al que se dice es su producto. Para el caso
de tenerse por configurada la utilizacion de la marca ajena (de lo
que tengo dudas) por la demandada, debe recordarse que “la mera
referencia o mencion de ella no se encuentra por si vedada en nues-
tro ordenamiento positivo, en tanto no se lesionan legitimos dere-
chos de su titular”, lo cual “dependera de las circunstancias de cada
caso, pues la referencia de la marca ajena puede constituir una ac-
titud legitima, cuando se reconoce que es otro el titular y no se trata
de denigrarla o de desacreditarla” (voto del Dr. Pérez Delgado).

El caso “Quilmes vs Isenbeck’, afo 2004.

La promocién no escondia ningun error estratégico de la agen-
cia de publicidad encargada de realizar la nueva campafa de Isen-
beck. Tampoco habia una falla de apreciacion del televidente o del
lector. Ni mucho menos un problema de visién. Causa asombro,
extrafieza y desconfianza, pero es tal cual como se leg, sin rodeos.
Una tapita + otra tapita = una botella de cerveza. Lo llamativo es
que para obtener una Isenbeck gratis se necesitaba juntar una tapi-
ta de cerveza de la misma marca y otra de Cerveza Quilmes.

Isenbeck invirtié millones en una campafia en la que se podia
leer que “Quilmes es la cerveza que hoy toma la mayoria”. {Una
publicidad que halaga a la competencia? Algo asi, pero no tanto: la
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promocién también decia “Isenbeck es la mejor cerveza”.

¢:Se trataba de un caso de Competencia desleal o de apropiacion
ilegal de una marca de la competencia por otra? La polémica derivo
en solicitadas cruzadas entre las dos empresas.

Desde un primer momento, la promocién que Isenbeck lanzé al
mercado el 7 de mayo de 2004 llamé la atencién. ;Cémo era po-
sible que con una tapita de Isenbeck y otra de Quilmes se pueda
obtener gratis una botella de cerveza Isenbeck retornable? ;Y que
ambas marcas formen parte de un mismo aviso? ;Las compafias
se habian asociado? Nada de eso.

La publicidad formaba parte de una estrategia integral de co-
municacion audaz que Isenbeck intenté instalar desde hacia diez
afios atras, cuando lleg6 al pais. De hecho, cuando a principios del
2002 la brasilefia Brahma absorbié a Quilmes (a través de la com-
pafiia madre, AmBev), Isenbeck lanz6 inmediatamente una publici-
dad en la que rezaba: “Los brasilefios compraron Quilmes. ¢Justo
antes del Mundial? ;Cémo se decia ‘vendido’ en portugués?”. La
publicidad iba graficada con una bandera brasilefia con una tapita
borroneada de Quilmes en el centro.

“El objetivo de la promocién es que los consumidores de cer-
veza comparen y elijan en materia de cerveza en un sentido real”,
explicaba a Pagina/12 Cecilia Artusi, jefa de relaciones publicas de
Isenbeck: “Estamos premiando a aquellos que se animan a realizar
la prueba en serio. Y nos permitimos dirigirnos a los clientes de
Quilmes porque confiamos en nuestra cerveza”, apunté.

La comparacion entre productos de un mismo rubro a través de
la publicidad no es nueva, es un recurso publicitario al que estamos
habituados en otros ambitos, pero no en consumo masivo.

Quilmes se encargé de sefialar que no tenia nada que ver a través
de una solicitada. “La solicitada intenta contener una confusién ge-
neralizada que estaba esparcida: que Quilmes habia adquirido a Isen-
beck”, apunt6 Fernando Lascano, director de Relaciones Instituciona-
les de Quilmes: “Es una confusion que si bien halaga nuestra vanidad,
alos fines de la transparencia del mercado hay que lamentarla.”

>
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La utilizacién en un aviso publicitario de Isenbeck de la marca Quil-
mes, sin autorizacion previa, desata una controversia juridica. Todo
depende de los fines por los que se utiliza la marca competidora.

La legislacién permite utilizar o nombrar otra marca en una publi-
cidad a los “fines comparativos”; en cambio, se trata de un hecho
punible cuando la marca es usada a los “fines comerciales”. Una
delgada y ambigua linea. Mas alla de la disputa legal, y teniendo en
cuenta que Isenbeck tiene sdlo el 7 por ciento del mercado de cer-
veza nacional (contra el 80 por ciento de Quilmes) (datos de 2004),
esté claro que la jugada mediatica estd favoreciendo a la empresa
mas pequefia. ;0 acaso Isenbeck tiene una mejor forma de incre-
mentar sus ventas que no sea utilizando todo el poder, la fuerza y
el liderazgo de una marca centenaria como Quilmes?

El fallo del 19 de Mayo de 2005, la Sala | de la Camara Nacional
de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dict6 sentencia en el
caso “Cerveceria y Malteria Quilmes c/ CASA Isenbeck s/incidente
de apelacién”y en sus considerandos realiz6 un detallado analisis
sobre la cuestién de la publicidad comparativa en la Argentina.

La cuestion comenzé cuando ISENBECK, la cuarta cerveceria
en ventas de la Argentina, decidié realizar publicidad comparativa
usando la marca QUILMES de la cerveceria lider del mercado. El
conflicto entre ambas empresas ha ocasionado causas judiciales
en los afios 2001 y 2003 por la persistente mencién que hace la
primera de la marca de su competidor.

En la ultima campafia publicitaria ISENBECK realiza dos avisos
consecutivos:

En el primero publicita que es la mejor cerveza en comparacion
con QUILMES vy realiza una promocion por la cual ofrece regalar
una de sus cervezas si se le entrega una tapita del competidor.

En el segundo aviso se ve la contratapa de las botellas de QUIL-
MES e ISENBECK en las que se muestra el contenido de cada una
de ellas. Por ejemplo dice que ISENBECK es 100% cerveza a dife-
rencia de QUILMES que contiene aditivos, entre otras afirmaciones.

El Juzgado de Primera Instancia hizo lugar a las medidas cautelares
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solicitadas por QUILMES, prohibiendo a ISENBECK hacer referencia al-
guna ala marca QUILMES en sus publicidades. La decisién fue apelada.
Seguidamente, la compafiia decidié emitir nuevos avisos publicita-
rios reemplazando la marca de la competencia por el sonido PIP. Sin
embargo, el juez de la causa entendi6 que esta nueva publicidad era
una continuacién de la anterior y que debia prohibirse su emisién.
Apelada la decisién, la cuestion central a resolver en la segundains-
tancia era si las publicidades comparativas emitidas por ISENBECK
configuraban una violacién a los derechos marcarios de QUILMES.
Sobre la base de precedentes judiciales, la Sala distingui6 entre di-
ferentes tipos de publicidades comparativas y reiteré que una cosa
es el uso sin autorizacion de una marca ajena como si fuera pro-
pia, y otra cosa es la mera referencia o mencién de la marca ajena.
Mientras que en el primer supuesto siempre existiria una infraccion
a los derechos marcarios, en el segundo supuesto el uso de la mar-
ca ajena seria legitimo, siempre que no se la denigre o desacredite.
En primer lugar, la Sala reafirmo el criterio que debe ser utilizado
cuando se comparan dos productos, afirmando que la compara-
cion debe ser leal y veraz, tomando en consideracién productos
homogéneos y solamente comparando caracteristicas esenciales,
pertinentes, verificables y representativas de los bienes o produc-
tos. Sostuvo la alzada en su razonamiento que “uno de los benefi-
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cios de la publicidad comparativa estd en su tendencia a equilibrar
las fuerzas del mercado”.

La Sala | en su fallo considerd que no se advierte prima facie que
denigre o desacredite a QUILMES la publicidad que afirma en tono
sarcastico que ISENBECK es la mejor cerveza y QUILMES la que
toma la mayoria, y resolvi6 revocar la medida cautelar de cese de
uso decretada en primera instancia.

Por el contrario, la Sala | confirmé la medida de cese de uso con-
tra la publicidad comparativa que muestra las supuestas etiquetas
traseras de las botellas de cerveza QUILMES e ISENBECK porque los
textos contienen datos diferentes a los contenidos en las botellas
que se comercializan en el mercado. Respecto del tercer aviso publi-
citario, la Sala | considerd, al igual que el Juez de Primera Instancia,
que la publicidad de ISENBECK que reemplazé la marca QUILMES
por el sonido PIP era una continuacioén de las anteriores publicidades
y estaba comprendida en la medida de cese de uso dictada en autos.

Por ultimo, la Sala | revocé la decisién del a-quo que prohibia en el
futuro la emisién de publicidades que hagan mencién de la marca
QUILMES en las publicidades de ISENBECK, en virtud de que ello
implicaria una censura previa y una violacién del derecho constitu-
cional de libertad de expresion.

A pesar de tener una sentencia en contra, la empresa Isenbeck
en cierto modo desobedeci6 la resolucién judicial, por lo que la ac-
cionante pidié otra vez el cese de la publicidad y la aplicacién de
multa. Los hechos fueron los siguientes:

El juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar inno-
vativa tendiente a que una empresa del rubro cerveceria cese en
una publicidad comparativa. Tiempo después se denuncié que el
cautelado no habia cumplido dicha manda al conservar el esque-
ma bdésico del anuncio publicitario reemplazando la marca de la ac-
tora por una expresion idiomatica, siendo que se le habia mandado
cesar de inmediato todo uso de la marca de la actora, sea expreso
o tacito, implicito o explicito, bajo apercibimiento de multa.

El magistrado aduce con buen criterio que; ... “en el supuesto de
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la pagina web de fs. 117, se advierte que la palabra “Quilmes” ha
sido reemplazada por la expresion “Pip!”, conservandose el esque-
ma bdsico de la anterior, circunstancia que en mi opinién, resulta
inapropiada... esto asi, habida cuenta de que estando ya instalada
la primera imagen en la percepcion del publico consumidor, extre-
mo respecto del cual es posible sostener el caracter de notorio, no
resulta dudoso concluir que el mero cambio nominal adoptado por
la cautelada, manteniéndose practicamente inalterable el resto de
la publicidad, carece de entidad suficiente”...

Cuando la publicidad comparativa ha sido puesta a considera-
cion de los consumidores, si es ésta denigratoria, el dafio a la ima-
gen de la otra marca, se puede suponer producido.

El caso tuvo tratamiento también en el fuero penal, ya que “Quil-
mes” en papel de querellante denuncia a Isenbeck por el delito de
desobediencia a la autoridad, en los términos del art. 239 del C.Pe-
nal, en primera instancia el juez ordena se archive la causa, medida
que es apoyada por la Camara.

Este caso deja como aporte importante los lineamientos bajos
los cuales una publicidad comparativa puede considerarse licita:

* No es admisible que la publicidad trate de denigrar o desa-
creditar a la marca del competidor o que sea engafiosa.

+ Unicamente cuando hay mala fe la publicidad comparativa
no es legitima, pero para demostrar la mala fe debe acreditarse
alguna falsedad en la publicidad.

« Deben confrontarse productos o caracteristicas homogéneas.

« La confrontacion debe ser leal y veraz.

* La publicidad debe comparar de modo objetivo una o mas
caracteristicas esenciales, pertinentes, verificables y representati-
vas de esos bienes o servicios, y no debe dar lugar a confusién
en el mercado entre las marcas, los nombres comerciales, otros
signos distintivos o los bienes y servicios del anunciante y los de
algin competidor (Directiva 97/55/CE del parlamento europeo y
del consejo de la unién europea).



CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS

XVII. LA PUBLICIDAD COMPARATIVA EN EL NUEVO CODIGO
CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION.

Lo expuesto precedentemente es de gran importancia, pues fue-
ron los lineamientos de la jurisprudencia lo que llevaron a regular la
publicidad comparativa con la ley 26.994.

A partir de la sancion del Cédigo Civil y Comercial se puede apre-
ciar un gran avance en el tema en cuestion que convoca en el presente
trabajo. El nuevo cuerpo legal regula en los contratos de consumo, en
la seccién segunda, denominada “informacién y publicidad dirigida a
los consumidores™, en su art. 1101 inc. A) Publicidad engafiosa y en
suinc. B) a la Publicidad Comparativa.

En cuanto al primer inciso dispone que esta prohibida toda publi-
cidad contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induz-
can o puedan inducir a error al consumidor, cuando recaigan sobre
elementos esenciales del producto o servicio. Ello estd intimamen-
te relacionado con el deber de informacion del proveedor. Si bien
las publicidades omisivas o subliminales no estéan reguladas, tam-
bién forman parte del género mencionado.

En lo que respecta al segundo inciso, sigue mencionando que sera
prohibida toda publicidad en aquellos casos en que se efectien
comparaciones de bienes y servicios cuando sea de naturaleza tal
que conduzca a error del consumidor. Al tratarse de la proteccién
de un derecho colectivo de incidencia colectiva y del principio del
deber de prevencion de dafio bastara con que la publicidad compa-
rativa tengo idoneidad engafiosa.

La Publicidad Comparativa se restringe en los casos en las cua-
les la practica implica valerse de la marca de un competidor o de-
nigrarla. En efecto, la comparacion adecuada implicard ampliar la
produccién de informacién y brindarle mayores elementos. Tiene
como habilidad el demostrar la superioridad de una marca o de
un producto o servicio y ello es causado cuando se crea una pu-
blicidad negativa que dafia la credibilidad del cliente en forma de
publicidad engafiosa.
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Por ultimo, también regula la publicidad abusiva, discriminatoria
e inductiva ordenando terminantemente su prohibicién en los ca-
sos mencionados en el inc.C) del respectivo articulo, cuestion que
no es andlisis del presente trabajo, pero que es deber aclarar que
vulnera el derecho de igualdad reconocido constitucionalmente.
Sin ello, se perpettan estereotipos de grupos histéricamente des-
ventajosos, estigmatizandolos.

XVIIl. CONCLUSION.

La publicidad comparativa en materia marcaria era una deuda del
legislador que clamaba, desde hace largo tiempo, una regulacién
especifica por parte del ordenamiento legal argentino. El nuevo cé-
digo civil y comercial viene a zanjar esto y deja de relieve lo expresa-
do durante muchos afios por la doctrina y jurisprudencia nacional.

El texto legal realiza un enorme aporte a la clarificacion de los
limites que deben observar quienes ofrecen bienes y servicios a
través de la emisién de anuncios publicitarios que persiguen cauti-
var potenciales clientes, ya que establece un régimen juridico de la
publicidad que se encontraba ausente hasta la actualidad.

Si bien es cierto, como dice el viejo dicho “las comparaciones son
odiosas”, no es menos cierto también que la publicidad compara-
tiva, siempre y cuando se la realice bajo los pardmetros expuestos
por la jurisprudencia y, mas precisamente, por el nuevo régimen
legal, hace a la transparencia del mercado, ya que proporciona in-
formacién al consumidor. También favorece al derecho de libertad
de expresién y al de informacion.

Es mi deseo cerrar el articulo con una reconocida frase de Will
Rogers, para reflexionar acerca de la publicidad comparativa, que
dice: “si los anunciantes se gastaran la misma cantidad de dinero
en mejorar sus productos de lo que se gastan en anunciarlos, ni
siquiera necesitarian anunciarlos”.

XIX. BIBLIOGRAFiA.



CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS
Articulos.

- Gustavo Giay y Diego Fernandez, Titulo: “a 40 afios del fallo
Rolex- Actualidad del régimen de la publicidad comparativa”. Héc-
tor Alegria, Rafael M. Manovil, Osvaldo Marzorati, Julio César Rivera.
Adolfo A. N. Rouillon, “Revista de Derecho Comercial del Consumidor
y de la Empresa”, afio IV, nimero 3, Junio de 2013. Editorial LA LEY.

- Luis Eduardo Bertone, Guillermo Cabanelas de las Cuevas,
Derecho de Marcas 1y 2, “Marcas, Designaciones y Nombres Co-
merciales”, Ed. Heliasta, afio 2012.

- DuPont, Luc. 1001 Trucos Publicitarios. Ediciones Robin-
book. Barcelona. 2004.

- Martinez Medrano, Gabriel. “La competencia desleal en la
Argentina”. Editorial J.A. 2002.

- Menke, Burkhart. Publicidad comparativa. Nuevas modali-
dades en Europa. Editorial La Ley. 1999.

- Zapiola, G. “La publicidad comparativa (Aspectos juridi-
cos)”. Editorial La Ley. 1988.

- “Propiedad Industrial”, VIII Cursos Intensivos de Posgrado,
Facultad de derecho UBA, Carlos M, Correa y Salvador D. Bergel,
afio 2007.

- "CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION COMENTA-
DO", Director Ricardo Luis Lorenzetti, Coordinadores Miguel F. de
Lorenzo y Pablo Lorenzetti, Tomo VI, Arts. 1021 a 1279, Rubinzal
Culzoni Editores, 2015.

- Vélez Sarsfield y Eduardo Acevedo, Cédigo de Comercio de la

583

REVISTA CONEXIONES
Republica Argentina y Leyes Complementarias, afio 2012, Ed. Zavalia.
- Codigo Penal de la Nacién Argentina, afio 2011, Ed. Abeledo Perrot.

- Ley de Marcas y Designaciones 22.362 y Decreto Regla-
mentario 558/81.

- Ley de Lealtad Comercial 22.802.
Paginas web.

- Por Ramiro Gonzalo Vifial, Leonhardt, Dietl, Graf & von der
Fecht Publicidad Comparativa: La Eterna Seduccion de lo... ¢ Prohibi-

do? 6 de Julio de 2010. Disponible en:http://www.abogados.com.ar
/publicidad-comparativa-la-eterna-seduccin-de-lo-prohibido/6028 .

- Cabrera, José Luis. “Publicidad Comparativa”. Extraido el
29 de junio de 2012. Disponible en: http://publicon.blogspot.com.a
r/2005/08/fallo-publicidad-comparativa.html?showCom-
ment=1127771340000.

- Vitolo, Daniel. “Publicidad desleal”. Extraido el 28 de junio
de 2012. Disponible en: www.vitolo-abogados.com.ar

- Publicidad Comparativa. Disponible en: www.infoleg.com.ar

- Respighi, Emanuel. Isenbeck y Quilmes ahora se pelean
por un “quitame de ahi esas tapas”. Extraido el 29 de junio de 2012.
Disponible en: http://www.paginal2.com.ar/diario/espectaculos/6
-35538-2004-05-19.html.

- http://www.infoleg.com

- http://www.inpi.gov.ar




