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INTRODUCCION

Lacompetenciaen un mercado eslaluchapor laclientela. Hay competencia
cuando se pujapor ofrecer |o mismo o algo quelo puede reemplazar. Estalucha
debe redlizarse dentro de ciertas pautas para ser leal. De lo contrario, sera
desleal. Y cuando esdesleal seconvierteen unactoilicito queaveces, segiinlo
establezcalalegislacion, alcanzala categoriade delito. Su realizacion causara
un dafio resarcibley, desde luego, lajusticia ordenara su cese.

Existe unagran dificultad, sinoimposibilidad, en encontrar unadefinicion
del concepto de competenciadeseal. Ello, porquelavariedad de actosdedleales
estal queimpide abarcarlos en una definicion concreta.

No es competencia desleal €l captar un cliente de un competidor, ya que
esa es la esencia de la competencia. La cuestion esta entonces en los medios
que se utilizan paracaptar ese cliente. Hay mediosleales, como lo esel ofrecer
el producto de lamejor calidad posible al menor precio posible, sin llegar a
dumping, la realizacion de campafias publicitarias o promocionales, la
distribucion del producto en todos los lugares en que es buscado, paracitar los
principales. Como vemos, se trata de medios en los que el competidor solo se
apoya en su propio esfuerzo y desde esta posicion, intenta vencer a su o sus
competidores. Esta conductaesimpecabley leal.

Cuando el competidor, paraluchar por laclientela, comienzaa* apoyarse”
en su o0 sus competidores, en sus esfuerzos, o en sus productos y servicios,
entonces entra en un terreno en € que la deslealtad y, por ende, lailicitud,
puede aparecer con toda facilidad. Utilizo la palabra “apoyo” en su acepcién
masamplia, abarcando lacopia, € aprovechamientoindebido del esfuerzo gjeno
y hastalas maniobras paradafiar o destruir al competidor. También hay dedlealtad
cuando lo que se ofrece no eslo que se dice of recer. Aparece asi el engafio que
intenta mostrar lo que no es.

El tener unanociénlo masclaraposible delo que esun acto de competencia
desleal essiempreimportante. Lavariedad casi infinitade actosdesledes, y la
ausencia de normas especificas nos obligan, en muchos casos, arecurrir alos
principiosgeneralesdel derecho en buscade proteccion. Cuanto mésclaradicha
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nocion, mas cercaestaremosdellegar aunajustasolucion. Al tratar de encontrar
unaidealo mas cercanaalaimposible definicion, debe tenerse cuidado de no
convertir lacompetenciaen algo tan condicionado que termine eliminandola. Si
esto ocurre, el consumidor serael gran perjudicado yaque no tendra frenteasi
lamejor seleccidn, y los preciosy calidad no seran los mejores posibles.

Sirve parasaber si lahay competenciadeslea, el determinar si ha habido
honestidad al actuar o si se han contravenido normas que defienden lamoral y
las buenas costumbres. Conceptos estos también generales que deben ser
aplicados con cuidado. El panoramase complica, porque hay otrosderechosen
juego seguin sea el medio competitivo utilizado, como ser el derecho de
expresarse, de trabgjar y de informar libremente, el derecho de copiar 1o que
estaen el dominio publicoy €l derecho acomerciar. Estos factores jugaran un
papel fundamental en ladeterminacion deladeslealtad, es decir, delailicitud.

La constante evolucion de las técnicas y estrategias de comercializacion,
es una fuente inagotabl e de nuevos actos que se realizan en el marco, también
cambiante, delo queescons derado permitido, posible, mora o ético. Lalegidacion
nunca se modifica con la mismavelocidad con que lo hace larealidad, por lo
guelostribunales son los que, aplicando los principiostradicionales, resuel ven
sobre nuevos actos en un contorno social cambiante. Tarea dificil. Hay actos
cuyadesledtad ayer no se discutiay que hoy no parecen serlo. Laausenciade
normas especificas, como dije, acentlael problema, pero no lo hace desaparecer.
En estamateria siempre habra nuevos actos que se apartaran del tipo legislado
y que requeriran unainterpretacion delaley y delos principios generales.

Como hien dice Nims. “No existe un indice de actos que constituyan
competencia desleal. Ningun profeta ha intentado predecir qué actos seran
considerados de competenciadesleal en el futuro. Los tribunal es reconocen el
genio del infractor y declinan definir €l fraude, reservandose el derecho detratar
con él, en cualquier formaen que pueda presentarse. El ingenio del competidor
dedleal esilimitado por definicion. Sucampo esamplioy cambiante por siempre.
Eludeclasificacion o definicion” .

El causar un dafio es un dato importante, pero no esencial. Los actos de
competenciadesleal no siempre causan un dafio aunamismapersona. Si bien
siempre dafiaran a competidor, no siempre dafiarén al consumidor. Cuando se
roba un secreto de fébrica, se perjudica a competidor, pero esto no dafia al
consumidor. Cuando serealiza una publicidad engafiosa se perjudicano solo a
competidor sino también al consumidor. Sin embargo, en lamedida en que el
acto esté calificado como de competenciadesled, quizasel consumidor no pueda
invocar esa norma para obtener una reparacion. Esto nos muestra que si bien
puede haber actos de competencia desleal, su regulacion puede estar en leyes
gue no se denominen de competencia desleal. Es el caso, por ejemplo, de las
leyes de lealtad comercial, de marcas 'y designaciones, de modelosy disefios
industriales, y hastadelapropiedad intelectual. Su violacion, enlagran mayoria
deloscasos constituye un acto de competenciadesleal, pero losactosviolatorios
Nno seran perseguidos como tales, sino en virtud delo que esas | eyes especificas

1. Nims, Harry D., The Law of Unfair Competition and Trademarks, New York, 1947, Volumen |,
Pagina14.
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determinen. Lacompetenciades eal esasi un paraguasenunciativoy abarcativo
de cantidad de conductas. Conductas que estaran regidas por normas
especificamente designadas como de competencia desleal por la legislacion
dictadaatal efecto, o por otrasleyesque sin considerarlas como de competencia
dedledl lascastigan, o por los principiosgenerales del derecho, quelostribunales
deberan aplicar ante la ausencia de normas especificas.

Normas aplicables

Como dije antes, no hay en Argentina un cuerpo legal organico que se
refieraalosactos de competenciadesleal. Hay normas directamente aplicables
y especificamente referidas a la competencia desleal, algunas provienen del
derechointerno, otrasdel derecho internacional, adoptadas como legislacion de
nuestro pais. Entre las primeras estan los articulos 159 y 289 inciso 1° del
Caodigo Pendl, lasnormasdelal ey No. 22.802 de L edtad Comercial, lasnormas
delaley 22.362 sobre Marcasy Designaciones, y lasnormasdelal ey 24.766
de Confidencialidad.

Lasqueprovienen del derechointernacional sonlascontenidasen € articulo
10y 10 bisdel Convenio deParis, Ley 17.011y lascontenidasen el articulo 39
de las normas sobre propiedad intelectual dictadas en el marco del GATT,
conocidas internacionalmente como TRIPS, aprobadas por la Ley 22.425.2
Obviamente, hay normasen el Convenio de Parisy del TRIPS que, a defender
alasmarcasy otros derechos de la propiedad industrial e intelectual, también
serefieren aactos de competenciadesleal.

La competencia esta también regida por laLey 22.262 de“ Defensade la
Competencia’. Esta ley castiga lo que genéricamente se denominan actos
restrictivos de la competencia. Si bien se trata de una cuestion diferente ala
competenciadesleal, esdificil avecesestablecer unalineaclarade separacion.
El acto de competenciadeslea es el que implicacompetir, aunque de manera
indebida. Los actos restrictivostienen por finalidad el no competir, o competir
menos, anulando e accionar del competidor. Laley de defensadelacompetencia
protege, como su nombreloindica, alacompetencia, esdecir, d librejuego dela
ofertay lademanda. El régimen delacompetenciadedea protege a competidor.
En lo mediato ambos regimenes protegen tanto a la competencia, como a
competidor y, por ultimo, a consumidor. No debe olvidarse que cuanto mas
perfectay lea sealacompetencia, mayor serdel beneficio del piblico consumidor.

La inexistencia de normas legales que especificamente prohiban
determinados actos no debe ser dbice para obtener el cese de las conductas
indebidas. Las normas especificas tienen sustento en los principios generales
del derecho. Ellas refuerzan y aclaran esos derechos, castigan con penas en
algunos casos, pero su ausenciano hace legales alos actos indebidos.

2. Cabeaclarar quemientraslaLey 17.011 aprobo el texto del articulo 10 bisen laversion aprobada
en Lisboa, el TRIPS incluyé como propialaversion del Convenio de Paris adoptada en Estocolmo. El
texto del articulo 10 bis fue el mismo aprobado en Lisboa aunque en otros articulos hay algunas
modificacionesqueno vienenal caso explicar aqui. Paramayor informacion, Argentinayahabiaaprobado
parcialmente el texto aprobado en Estocolmo por Ley 22.195. Parcialmente porque estaley aprobé del
articulo 12 @ 30. Con laaprobacion del TRIPS, Argentinaaprobé plenamente el texto de Estocolmo.
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No hay en el Cadigo Civil ni en el Cédigo de Comercio una horma que
expresamente se refiera alos actos de competencia desleal. Debemos recurrir
entonces a las normas que se aplican a todo acto juridico, contenidas en el
Cadigo Civil y aplicables, por viasupletoria, alosactosde comercio. El primero
de ellos es el articulo 953 que establece que “ €l objeto de los actos juridicos
deben ser cosas que estén en el comercio, 0 que por un motivo especial no se
hubiese prohibido que sean objeto de algun acto juridico, o hechos que no sean
imposibles, ilicitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las
leyes, 0 que se opongan alalibertad de las acciones o de la conciencia, 0 que
perjudiquen losderechos de untercero. L osactosjuridicos que no sean conformes
aestadisposicion, son nulos como si no tuviesen objeto”.

Dado que este articulo sOlo serefiere alanulidad de tales actos, pero no a
laformadelograr su cesacion, podriasostenerse que no es base suficiente para
obtener del Juez una orden de cesacion o de abstencion en larealizacion de un
acto de competenciadesleal.

Esta interpretacion es restrictiva, excesivamente formalista y dejaria
impunes una serie de actosindebidos. Nosllevaesto a preguntarnos si un acto
de competenciadesleal eso no un actoilicito. Sin dudasi lo es, aun cuando no
haya una prohibicion expresa tal como lo exige el articulo 1066 del Codigo
Civil.2 Lo es, porque ningun sistema gque se base en la justicia puede admitir
actosincorrectos, deshonestos, que tengan como finalidad el aprovechamiento
del esfuerzo de un tercero, paraluego usarlo en contra de éste; 0 como medio
paralograr algo, el engafio o ladenigracion.

También esta el articulo 1109 que establece que “todo el que gjecuta un
hecho, que por su culpa o negligencia ocasionaun dafio aotro, estaobligado a
lareparacion del perjuicio”.

Todavez que un acto de competenciadesleal cause un dafio, € perjudicado
puede recurrir aeste articulo y obtener la correspondiente reparacion. Pero no
siempre un acto de competenciadesleal causaun dafio concreto, aunque pueda
causarloen e futuro, y si 1o ocasionamuchasvecesesmuy dificil, sinoimposible,
probarlo. ¢Significaello queta acto quedasin sancidn, que no puede ser detenido
por lajusticia? Desde luego que no. Causado €l dafio nacera el derecho ala
reparacion. Pero la ausencia del mismo no puede ser un obstaculo a que se
ordene el cese delaconductaindebida.

Estambién aplicable €l articulo 1071 del Cédigo Civil, que consideraun
gercicio abusivo del derecho e “ que excedaloslimitesimpuestos por labuena
fe, lamora y las buenas costumbres’.

Que principio masjusto y masrel acionado con estas normas que aquél que
obliga a dar a cada uno 1o suyo. La competencia desleal es una franca
contradiccion a mismo.

Roberto Goldschmidt, que hatratado el tema con profundidad afirma
que “lamoral juridica exige, especialmente, que dentro del ordenamiento
juridico, social y econdmico existente, rijan sanas condiciones socialesy
econémicasy que, por consiguiente, losnegociosy losactosinconciliablescon

3. ART. 1066: «Ningun acto voluntariotendrael caracter deilicito s no fuereexpresamente prohibido
por lasleyes ordinarias, municipal es o reglamentos de policia; y aningin actoilicito sele podraaplicar
penao sancién de este Codigo, si no hubiere unadisposicion delaley quelahubieseimpuesto».
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ellas no encuentren ningun reconocimiento juridico o que responsabilicen
por el dafio causado” .*

Agrega este autor que de la“ilicitud objetiva nace siempre un derecho al
restabl ecimiento de lasituacion conforme aderecho, sin que hayanecesidad de
recurrir auna accion de reparacion” .5 Serefiere ala accién de supresion, que
tiende a“impedir larealizacion de un acto objetivamente antijuridico” .6

Veremos luego cdmo nuestros Tribunales han recurrido a estas normas
para sancionar |os actos de competenciadesleal.

Las actividades comprendidas

El régimen en andlisis cubre todaactividad que serealice seaestacomercia
ono. Lasentidadessinfinesdelucro pueden ser victimas de actos de competencia
desleal. También pueden serlo las personas que desarrollen una actividad
profesional. De hecho, muchos profesionales actlan regidos por codigos de
€ética, que en definitiva no son mas que pautas para competir sanay lealmente
entresi.

Por lo tanto, no hay actividad excluida. Todos los que realicen cualquier
actividad por lacual ofrezcan algo aaguien deben actuar lea mente.

El competidor. La competencia parasitaria

Competenciaimplicanecesariamente que hayamas de uno que puje por 1o
mismo. Enel caso, luchan por laclientela. Paraque existaun acto de competencia
desleal tiene que haber otro aquien se quiere perjudicar, otro dequien sequiere
aprovechar su esfuerzo, otro aquien selequiere quitar laclientela. En definitiva,
habra un competidor perjudicado, 0 aquién seintenta perjudicar. Con lo cual,
parecieraser que un acto realizado en perjuicio de quien no es un competidor,
no esun acto de competenciadesleal. Podriaser ilicito, pero no de competencia
desleal. Como veremosluego, €l articulo 159 del Codigo Penal castigaaquien
realice determinados actos para captar clientelagjena. Este concepto declientela
gjenarequiere que haya a menos un competidor. Por tanto, para que se dé el
tipo penal, debe existir tal competidor.

¢Eslo correcto mantener este concepto en laesferacivil? Pienso queno. El
concepto de competenciadesleal, como vimos, esun nombre que seledaaun
conjunto de actosdiversos. Muchosde ellos son castigados aun cuando no exista
un competidor. Por ejemplo, quien realiza publicidad engafiosa es castigado
aun cuando seael Unico oferente en el mercado en que actlia. El acto escastigado
porgue es malo en si mismo, y, desde luego, porque causa un dafio a publico.
Hay otros actos que pueden ser realizados en perjuicio de quienes no son
competidores. Por gemplo, €l que copia un estilo comercial 0 una marca de

4. Goldschmidt, Roberto, Hacienda Comercial y Competencia Desleal, ImprentadelaUniversidad
de Cérdoba, Argentina, 1950, pagina53.

5. Goldschmidt, op. cit., pagina82.

6. Goldschmidt, op. cit., pagina89, quien explicaluego (pégina92) quelaaccion de supresion no
requierelaculpabilidad, y quederivadel derecho delapersonaprotegidaalacesacion delaturbacionde
laobligacionlegal denorealizar actos prohibidos. También existe, diceel autor, laaccion deabstencion
«propuestapor o general después de un acto objetivamenteilicito, cuyarepeticion amenazax.
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alguien que actla en otro mercado, dentro o fuera del pais. O quien roba
informaci én que otro guarda confidencia mente.

¢No deberian estos actos ser prohibidos? La solucion est4 en castigar €l
acto porqueesmalo en si mismo'y no por ser hecho en perjuicio deun competidor.
Ni siquieraes necesario paraello el ampliar el significado de competidor, para
gue comprendatambién a eventual o potencial.

Ives Saint Gal sehareferido hace muchos afios aesta cuestion. El denomina
alas conductasrealizadas fueradel marco delacompetenciacon el nombrede
accionar parasitario. Define esta conducta como “el acto de un comerciante o
un industrial que, mismo sin laintencion de dafiar, obtiene o trata de obtener
provecho del prestigio adquirido legitimamente por un tercero, y sin que haya
normal mente riesgo de confusién entre los productosy los establecimientos’.”
La represion de estos actos, para este autor, puede fundarse, criterio que
comparto, en los principios generales del derecho relativosalabuenafey que
sancionan los actos realizados con maliciay malafe.®

Un caso de esta naturaleza se da cuando al guien utilizaunamarcanotoria
de un tercero, obviamente sin su autorizacion, para distinguir productos para
los cuales aguélla no esta registrada. No se da el acto de competencia pero
existe un aprovechamiento del prestigio g eno. Lo mismo puede suceder cuando
se copiaunapublicidad o un estilo publicitario, utilizados con intensidad para
otros productos.

El conocido autor norteamericano Rudolf Callman explica que “es €l
propésito delaley de competenciadesieal €l proteger la posicion competitiva
de la empresa’.® Agrega luego que para que tal proteccion sea efectiva, es
también necesario proteger sus derechosy valores particulares contralos actos
daninos de no competidores’. Aungue aclara que “en tales casos, €l dafio
constituye unaviolacién legal, independientemente de laley de competencia
dedledl, y esta sujetaalasreglas delaley general de dafios’.*°

En estaidea, todo aquello que cause un dafio alos bienes que se utilizan
para competir deberia ser prohibido. El uso de la marca de un no competidor
puede afectar su poder distintivoy €l uso de su publicidad puede disminuir su
impacto ante el publico. Quien actlie en el mercado debe entonces, no solo
competir lealmente, sino valerse de su propio esfuerzo. En otras palabras, debera
siempre correr con sus propios colores.

Krasser explica que “ €l hecho que dos empresas pertenezcan a escalones
diferentes del circuito econémico no excluye una competencia desleal de uno
contrael otro”.'Y dacomo gjemplos, e caso del farmacéutico quefue condenado
por denigrar a un fabricante de medicamentos, y el del vendedor minorista
condenado por comparar un producto peyorativamente con otro. En ninguno de
estos casos quien actud indebidamente competiacon el damnificado.

7. Saint-Gal, Yves, Protection et defense des marques de fabrique et concurrence deloyale, 2me.
edition, J. Delmaset Cie., Paris, 1962, paginaX-A 3.

8. Saint-Gal, op. cit., paginaX-A 4.

9. Callman, Rudolf, Thelaw of unfair competition and Monopolies, Callaghan & Co., lllinois, 1990,
Volumen 1, Capitulo 109, pagina 33.

10. Callman, op. cit., volumen 1, Capitulo 109, pagina 33.

11. Krasser, Rudolf , La repression de la concurrence deloyale dans les Etats Membres de la
Communaute Economique Europeenne, De. Dalloz, 1972, T 4, pagina 53.
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Lanocion de competenciadesleal, debea canzar paraprevenir larealizacion
de actos que, sin tener por objeto quitarle la clientela a otro, chocan con la
buenafe. Si se quiere, deberia cambiarse el nombre de competencia desleal,
por el de competenciaincorrecta. Y asi reflejar acabadamente el deber ser que
sedeseaexistacadavez que alguien actllaen un mercado. El régimen estableceria
entonces como debe comportarse quien actle en un mercado, sin importar si
aprovechael esfuerzo de, o perjudica, aun competidor o aquiennoloes.

Clasificacién de actos de competencia desleal

Lo dicho antes respecto de la dificultad de definir a acto de competencia
dedeal, estambién aplicable cuando setratade hacer unaclasificacion. Cualquiera
estarainfluenciadapor |os actos de competenciades eal reconocidos comotales
hasta hoy. Unaclasificacion ayudaaestudiar y comprender lacuestion, pero no
siempre servirdparaconsiderar desleales aotros actos que no caigan dentro dela
misma. A lo largo de los afios, la doctrina ha elaborado ditintas clasificaciones.
Laque considero més completay abarcativa esla que da Roubier.*2

Este autor divide alos actos de competenciadesleal en actosde confusion,
actosde denigracion, actos de desorgani zaci on internadelaempresacompetidora
y actos de desorgani zacion general del mercado. Seguiréestaclasificaciony al
tratar los diversos actos me referiré tanto alalegislacion aplicable como alos
casos resueltos por nuestrostribunales, si los hay.

LA CONFUSION

I ntroduccion

Unade lasformas clasicas y mas habituales de competenciadesleal esla
detratar de confundir a consumidor. EI competidor desleal intentamodificar la
eleccion del consumidor mostrandole unarealidad que no estal. Laconfusion
es, entonces, la consecuencia de un engafio. La confusion ala que me refiero
aqui eslaque seintentaprovocar sobre el origen delos productoso servicios, o
sobrelos productos o servicios mismos. Este acto de competenciadesleal seda
cuando se realizan actos que hacen creer al consumidor que un negocio o
actividad, o queel producto o servicio quevaacomprar, esel de un competidor.

Paralograr esto, el competidor puede realizar |os siguientes actos.

1.Usar unamarcaconfundible con lade un competidor.

2.Usar elementos distintivosen larealizacion de su actividad confundibles
conlosdeun competidor. Esto comprende el uso de unadesignacion confundible
con lade un competidor o bien utilizar elementos distintivos caracteristicos de
un competidor o confundibles con ellos, como ser, la presentacion genera de
los productos, uniformes de empleados, decoracion interior o exterior de lo-
cales, laimitacion delapublicidad de un competidor, laimitacion o reproduccion
deelementosdistintivos delaactividad o negocio fueradel mismo, como ser los
utilizados en camiones y otros vehiculos del competidor, los utilizados en

12. Paul Roubier, Le Droit dela Propriete Industrielle, 1954, Paris, volumen 1, pagina 504.
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uniformes del personal del competidor, de sus vendedores ambulantes,
repartidoresy visitadores, entre otros.

3.Afirmar que el producto propio escomo el de un competidor. Esel caso
en que se vende un producto afirmando que es*“tipo” el de un competidor.

4. Hacer creer que el producto del competidor es de una distinta calidad,
estado o clase, o bien que no es del competidor.

5.Usar e nombre del ex-empleador 0 ex-socio en la propia actividad
gueriendo mostrar un vincul o inexistente.

6.Imitar el producto del competidor.

Enlos casos de confusion, paraque existacompetenciades eal esnecesario
que el elemento distintivo usado por el competidor sea precisamente eso,
distintivo. Ese elemento debe ser un elemento habil paradistinguir al competidor
y asusproductos o serviciosdelosdemas. Esto significaquesi dicho elemento
esde uso comun, entonces cual quiera puede utilizarlo. Por gemplo, nadie podria
pretender que hay un acto de competenciadedeal por utilizar ununiformedecolor
blanco en unafarmacia, o por usar en unabotellade color verde paravender vino.

Por lo tanto, cuanto més distintivos, Unicos y caracteristicos sean los
elementos usados menos podran acercarse |os competidores sin correr un riesgo
deactuar deslealmente. Quien elige usar mediosdistintivos débiles o publicidad
gue escomun amuchos, sabe que debe aceptar que otrostambién podran hacerlo
y que él no tendra accion paraimpedirlo.

Veamos |os distintos supuestos en los se que recurre a la confusion para
competir:

Uso de marcas confundibles

Toda vez que se utiliza una marca para distinguir un producto que es
confundible con laque usaun competidor, estamosfrente aun acto de competencia
deded. Cabe aclarar que en muchos casos, seguramente casi en la totalidad de
dlos, setratard del uso de una marca confundible con otra marca registrada. En
este caso, € titular de esamarcatendraalamano las accionesqueledalaley
22.362 deMarcasy Designaciones. Por o cual, su accion serdunaaccion marcaria
y no unaaccion de competenciadesleal. Cabe agregar, quelaley de marcasda
proteccion alamarcaregistradasinimportar que existao no un acto de competencia
dedleal, y alin cuando en lamayoria de la veces ésta exista. Laley de marcas
protege alamarcaregistraday le otorgaun derecho exclusivo asu titular que se
limita, en principio, alos productos o serviciosparalosquelamarcafueregistrada.
El régimen de competenciadesleal castigaal acto por €l acto indebido en si.

LaLey de Marcas protege la marca registrada sin importar si €l que usa
una marca confundible actla deslealmente. Es més, hay casos en los que no hay
acto de competencia deded, ni siquiera parasitaria, y hay violacion del derecho
marcario. Por jemplo, cuando hay unamarcaregistraday desconocida, queno es
usada por su titular porque es meramente defensiva de su nombre comercial, que
cubre productos no afines con laactividad de su titular y es usada por un tercero.

Con esto, vemos que puede darse €l caso en que el régimen de competencia
desleal se separe del régimen marcario, aun cuando suceda en pocas
oportunidades. El régimen de marcas tiene su origen y necesidad, después de
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todo, en evitar que los productos y servicios que estén en el mercado sean
confundidos por el publico consumidor.

El régimen de competencia desleal adquiere relevancia determinante en
materiade confusion marcariacuando el titular delamarcano puederecurrir a
laley demarcas. Y esto sucede cuando lamarca en cuestion no estaregistrada
conformealaley 22.362.

El articulo 4° de dicha ley establece que la propiedad de una marcay el
derecho exclusivo se adquieren con su registro. Todas las medidas y acciones
gue otorga esta ley 1o son para la marca registrada. Hasta tanto la marca sea
registradalaley de marcasno entraen escena. Y esto valetanto paralasmarcas
entramite deregistro como paraaquellasqueni siquierahaniniciado esetramite.

Unamarca no registrada es una marca de hecho, como se ladenominaen
lajerga marcaria. Otorgar la proteccion que reconoce laley de marcas a una
marcade hecho esdesvirtuar completamente el régimen marcario.

Es por ello que, ausente el registro, € titular de la marca debe recurrir a
otras normas para obtener proteccion. La cuestion es importante pues tendra
que probar cosas diferentes, no solamente latitularidad de la marcaregistrada
y €l uso confundible como sucede cuando hay marcaregistrada.

Extremos a probar

En primer lugar, €l accionante debe probar que es €l titular de unamarca
de hecho que esreconocidapor el publico. Esto implicaque hausado unamarca
durante un plazo tal quele hapermitido ganar unaclientela. Es necesario probar
un grado dereconocimientoy laexistenciade clientela, yaque delo contrario,
€l otro no habra competido desleal mente.

La prueba del uso y la clientela darén la medida de la proteccion.
Supongamos que en laciudad de Saltaa guien vende empanadas con unamarca
gquenoregistroy su clientelaselimitaaunazonadedichaciudad, en sumayoria
habitantes de la misma. Este empresario no tendra accidn alguna contraquien
utilice la misma marca en Bahia Blanca. Aqui no hay aprovechamiento de
prestigio alguno, no hay competencia, ni dafio. Distinto seriael caso si alguien
comenzaraavender empanadas con lamismamarcaen laciudad de Salta.

Desde luego €l titular de la marca de hecho debera demostrar que existe
posibilidad de confusién. Esto se daracuando setrate delos mismos productos
0 servicios o sin serlo, tengan unarelacion tal que hagan creer a consumidor
gue provienen del mismo origen.

Al igual que sucede conlamarcaregistradabastacon que existaposibilidad
de confusién, y no confusion probada. Esta confundibilidad se puede dar por
las similitudes gréficas, ideol6gicas o fonéticas que existan entre las marcas.
No me extenderé sobre el tematratado con profundidad en el derecho marcario.

Laproteccion geograficay de producto o servicio querecibiralamarcade
hecho estar4 dadapor laextension del uso. Lamarcaregistradatiene proteccion
nacional y lo merece paratodos |os productos o servicios que ampara aunque
no sea utilizada, mientras esté vigente.

En ciertaformala marca de hecho tiene una proteccion similar aladela
designacion de actividades. Cuando masdifundidasealamarcay mayor seael
ambito geogréfico en el que se usa, mayor serd su proteccion.

9
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Elementos distintivos de la actividad

Unaactividad puede ser distinguidade otrasde distintasformas. El elemento
distintivo principal de una actividad comercia es el nombre comercial. Es €l
elemento distintivo con el que el comerciante se daaconocer frenteal pablico.
Cuando ese elemento distintivo se coloca sobre la fachada del local, se le
denominaensefiacomercial. Eshabitual que ambosnombre comercial y ensefia
comercial coincidan.

Laley 22.362 protege aladesignaci on de actividades comprendiendo tanto
alasactividades con finesdelucro como alasquenolotienen. Aquellas son el
nombre y ensefia comercia y estas serén simplemente designaciones, siendo
ésta su denominacion genérica.

Pero no es estala tinicamanerade distinguir unaactividad. Hoy en diaes
comun ver en una sola empresa una cantidad de elementos usados para
diferenciarla, paradistinguirla, paraidentificarla. Entre ellos estan entre otros,
ladecoracion exterior einterior deloslocales, los uniformes de empleados, l1a
decoracion de los vehiculos de la empresa, |a presentacion genera de los
productos, un estilo publicitario, etc.

En lo que hace aladesignacion y hasta la ensefia, no hay duda que estan
amparados por lasnormasdelal ey 22.362. Conlo cual, cual quier perjudicado
por un uso confundible apelaadichas normasy tendrala proteccion especifica.
Pero cuando otrosson lose ementos distintivos delaactividad podriainterpretarse
eventualmente que no entran dentro del concepto genérico de designacion y
entonces el perjudicado tendraque recurrir aotras normas del derecho.

De todas maneras, no hay muchas diferencias en lo que debe probarse se
apele o no alalLey 22.362. En todo caso debe probarse el uso del elemento
distintivo, sutitularidad y la posibilidad de confusion.

a) Designacion de actividades y nombre comercial

El caso tipico esla utilizacion de una designacion confundible que haga
creer al publico que esa actividad o negocio es otro o relacionado con otro.

Puede haber unainfraccidn auna designacidn sin que exista competencia
dedleal. Por gjemplo, cuando al guien no esun distribuidor o representante oficial,
utiliza el nombre 0 marca de éste de tal manera que hace creer que si lo es. Es €l
caso de vendedores de repuestos o de quienes sededican alareparaciony usan
|as designaciones o marcas de un tercero con tal preeminencia para causar ese
engafno. Lajurisprudenciaha considerado esta practica como violatoriade los
derechosprotegidospor laley 22.362. Pero no como un acto decompetenciadesledl.

b) Publicidad de ex-empleados

Algo que se da con bastante frecuencia es que empl eados de una empresa
se desvinculen de ésta, seinstalen por su cuentay en su nuevaactividad hagan
referencia a su antiguo empleo. Este supuesto no ha sido considerado delito o
ilicito civil por lajusticia.

Sehadicho que*lossimplesavisos de propagandarel ativosalainstalacion
de una casa de comercio constituida por |os ex-empleados de Francisco José
Chauvin, no constituyen maguinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o
un medio de propaganda desleal paradesviar en su provecho laclienteladeun
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establecimiento comercial o industrial”.*® Este criterio fue confirmado en sede
civil en un caso que comentaré después.t

El simple hecho, entonces, de mencionar que se trata de ex-empleados no
parece ser, por si solo, un acto de competencia desleal. Sin embargo, ese uso
debe ser realizado detal manera, ami juicio, queno permitainferir al consumidor
gue existe una vinculacién con el ex empleador. Si ello ocurriese estariamos
frenteaun acto de competenciadesieal.

¢) Decoracion Exterior

Unaempresa puede caracterizarse frente al publico por laformaespecial
que le da al edificio o edificios en los que desarrolla su actividad. Es posible
registrar esaforma especial como marcay también es posible que tal registro
no se haya solicitado. La imitacion de esa forma confundird a publico y por
tanto constituye una forma de competencia desleal. Podria también darse el
caso que los locales se caractericen por construcciones particul ares colocadas
fuerade local quelosidentificany distinguen. Su reproduccin o copiaprovocara
confusiony seraun acto desedl . Lo mismo sucederdcuando seimitenloscolores
con los que se distingue €l local. Las estaciones de servicio son un gjemplo
tipico de diferenciacion delos distintos competidores por medio de colores.

d) Decoracion Interior

Hay quienes decoran €l interior de suslocales de manerauniforme. Usan
muebles con ciertas caracteristicas y los combinan de manera especial, usan
colores en paredes, pisosy techos, u otros elementos, de maneratal de crear
unaimagen propia. Seguramente, tomadosindividua mente no tendran mucho o
quizés nadade particular o distintivo. Pero combinados crean esa caracteristica
gue los distingue. Su imitacién provocara confusion y constituiraun acto de
competenciadesleal.

€) Uniformes

M uchasveces se usan combinaciones de coloresen losuniformesquellevan
los empleados que atienden a publico o que salen alacalle arealizar tareas
para su empleador. En muchos casos esos colores son |os caracteristicos de la
empresa. Asi vestidos, son vistosy reconocidos por €l publico como de una
empresa determinada. El gemplo més clésico o vemos en las principales
estaciones de servicio. Con solo ver € color de sus uniformes sabemos de qué
empresasetrata. Suimitacidn provocard unainevitable confusiony, por ende,
serdtambién un acto de competenciadesleal.

f) Vehiculos

Hay casos en |os que una empresa puede utilizar un tipo caracteristico de
vehiculos o bien vehiculos con una decoracion exterior caracteristica. Esta
précticaconstituye unaformade publicidad yaquea verloscircular recuerdaa

13. Chauvin, Leopoldina, S. de CamaraNacional Criminal y Correccional delaCapital Federal,
10-6-1936, LL-3-341.

14. Brown Boveri Sudam S.A. v Ruffa, M.y Otros. Causa29824, CamaraNacional Comercial,
SalaB, 14-3-1980, JA., 15-10-80, N° 5172, pagina. 32.
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la empresa a la que pertenecen. Ademés, acrecientan el vinculo empresa-
consumidor, cuando ladecoracion sigueloslineamientosdistintivosdelaempresa
en otras manifestaciones. Su imitacion también provocard confusion y es un
acto de competenciadesleal.

Imitacion de la publicidad

Cuando sereproduce lapublicidad que otro realiza podemos estar frentea
unaviolacién de un derecho de propiedad intelectual protegido por laley 11.723
0 por las convencionesinternacional es aprobadas por nuestro pais. En estos casos,
setrate 0 no de competidores, habrauna proteccidn contralacomision del ilicito.

Nosinteresan agui |os casos en |os que no hay unareproduccion en dichos
términos. Son los casos en 1os que un competidor toma unaidea publicitaria
gue hasido utilizada por otro competidor. Es decir, cuando imitalapublicidad
de un competidor. Cuando esto sucedey el publico esinducido acreer que ese
producto o servicio tienen otro origen, habrd competenciadesleal. Desdeluego
habraqueanalizar con cuidado lapublicidad yagque muchas“ideas’ publicitarias
son conocidas y han sido utilizadas antes por distintos empresarios, aun en
otrosrubros. Lo mismo sucede con lapublicidad que es necesariaparapublicitar
un producto o servicio determinado. Por gjemplo, el mostrar un producto que se
rompe paraluego demostrar lavirtud de un pegamento.

Laconfusion en este rubro se dacuando se utilizano solo unamismaidea
0 tema, sino también, frases o palabras caracteristicas, o signos de cualquier
tipo que son asociados por €l publico con un producto o servicio determinado.

Cabe sefidar que en nuestro pais, la Asociacion Argentina de Agencias de
Publicidad, en su Codigo de EticaProfesional, consideraunafatadeéticael copiar
unaideapublicitaria. En ese Codigo, las agencias establ ecen las pautas que han de
regir suconductay entreloscompromisosqueasumen estael deno“producir”, no
“mangiar” cuaquier publicidad basada en, o que incluya, una o varias de las
siguientes caracteristicas indeseables: “... Plagiar ideas, logos, lemas, textos,
ilustraciones, etc., que hayan sido utilizados previamente por otro anunciante tanto
dentro como fuera del pais’:*® Paralos que hacen publicidad € imitar o copiar,
ellos hablan de plagiar, resaltando el carécter deindebido, es un acto desleal.

Callman’® cita varios casos fallados en los Estados Unidos de Norte
América, en los que laimitacidn de la publicidad daba lugar a confusion, que
fueron considerados actos de competencia desleal. Citaun caso de 1981 en el
quequienusd en el slogan “ | give my man English leather every chancel get”
(Ledoy ami hombre English Leather en cada oportunidad que tengo), obtuvo
una orden de cese contra quien usd “ Yardley Leather” . Give it to your man
tonight” (Yardley Leather. Déselo a su hombre esta noche).

Este autor sefiala, sin embargo, la dificultad que existia en su pais para
condenar la imitacion de la publicidad, debido a énfasis exagerado que los

15. Capitulo E, parrafo 6. En Brasil, laL ey 4680 sobre el Ejercicio delaProfesion de Publicitario
establece unaproteccion especificaalaideapublicitariaal decir ensuarticulo €°... VIII: «Laideautilizada
en publicidad es presumiblemente de laagencia, no pudiendo ser explotadapor otro sin que aquella, por la
explotacion, recibalaremuneracion justa, salvolo dispuesto en el articulo 454 delaconsolidacion delas
Leyesdel Trabajo».

16. Callman, op. cit. Capitulo 15, paginas 83-85.
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tribunales ponian sobre el Copyright. Asi, en muchos casos, ausente aquél, el
imitador quedabaimpune. Callman criticaestoy afirmaqueel uso de publicidad
g enahecho por un competidor, esté o no protegido por un derecho de autor, es
competenciadesleal.

I mitacion del Producto

Esun principio establecido, que un producto que no esté amparado por una
patente deinvencion o por un modelo de utilidad, y si se quiere por un modelo
industrial, estaen el dominio publicoy puede ser fabricado por quien [o desee.

La cuestion se debatio en los Estados Unidos de Norte América en dos
sonados casos, Sears'’ y Compco.*® En el primer caso Searslanzd unalédmpara
idéntica alafabricada por una empresa llamada Stiffel. Esta Ultima alego que
lacopiaidénticadel producto constituiaun acto de competenciadeslea. Stiffel
también habia alegado violacion de patentes que cubrian laldmpara pero éstas
fueron declaradas invdlidas. El caso llegd a la Suprema Corte que revoco la
sentencia del tribunal de apelaciones que habia sostenido que Sears habia
cometido un acto de competenciadesleal . La Corte sostuvo que “ un articulo no
patentado, como un articulo sobre el cual la patente ha expirado, esta en €l
dominio publicoy puede ser hechoy vendido por quienquieraqueelijahacerlo”.
La Corte admitié que podia haber confusion en cuanto a quien podia haber
fabricado las |amparas. Pero agrego que la “mera inhabilidad del publico de
poder diferenciar dosarticul os, no es suficiente para sostener unaorden de cese
contralacopiao el otorgar unaindemnizacion de dafios por copias|o que las
leyesfederales de patentes permiten copiar”.

Sin embargo, la Corte admitié que un Estado podia “en circunstancias
apropiadas, requerir que los productos patentados o no patentados, sean
etiquetados, o que otras medidas precauci onales setomen, paraimpedir quelos
consumidores sean engafiados en cuanto a origen, tal como puede proteger
negocios en el uso de sus marcas, etiquetas o presentacion distintiva en el
empaque de sus productos paraimpedir queotros, a imitar esas marcas, engafien
alos compradores en cuanto al origen de los productos’.

En & segundo caso, fallado €l mismo afio por laSupremaCorte, se mantuvo
lamismadoctrina. Compco habia copiado exactamente aparatos deiluminacion
fabricados por Day-Brite. Dijo esetribunal quelo que no esta patentado, “bajo
lasleyesfederaesde patentes, estd, por lo tanto, en el dominio publicoy puede
ser copiado en cadadetalle por quienquiera que lo desee”.

Este es €l principio que rige también en Argentina. Sin embargo, €l que
pueda copiarse algo que esta en el dominio publico hasta en su mas minimo
detalle, estalimitado alos aspectosfuncionalesy no alosdistintivos. Lacopia
o reproduccion del producto no autoriza la confusién sobre el origen, aunque
aquella pueda contribuir a ésta. Quien copia deberd cuidarse bien de dotar al

17. Suprema Corte delos Estados Unidos de Norte América, 1964, 376 US 225, 84 S. Ct. 784, 11
L. Ed. 201.661, 376 US 973, 84 S. Ct. 1131, 12 L. De. 201.87, en Edmund W. Kitch & Harvey S.
Perlman, “ Legal Regulation of the Competitive Process’ , New York, 1979, pagina 39.

18. Suprema Corte delos Estados Unidos de NorteAmeérica, 1964, 376 US. 234,84 S. Ct. 779, 11
L. De. 2d. 669, 377 US913, 84 S. Ct. 1162, 12 L. De. 2d. 183, en Kitch & Perlman, op. cit., pagina43.
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producto copiado de elementos distintivos que permitan distinguirlo del origi-
nal. Delo contrario, habra competenciadesleal.

Lajusticiapenal haconsiderado en tres oportunidades que laimitacion,
lacopiao lareproduccion de un producto no constituye delito castigado en
el articulo 159 del Codigo Penal. En el primero de ellos se reprodujo con
exactitud una pared sanitaria, cuyo secreto de fabricacion habia sido
entregado al reproductor ante la creencia que habia de formarse con él una
sociedad para su explotacion. No se hizo lugar ala querella porque no se
probd que el querellante tuviera clientela que pudiera ser desviada.’® Se
dijo también que la cuestion podia caer en el ambito de laley de patentes
pero no en lanormadel articulo 159.

En &l segundo caso el querellado habiareproducido unassillas cuyalicencia
de fabricacion le habia sido dada por el disefiador “Bertoia’ a un tercero. El
querellado lasvendi6 como“ Bertoid’ o “tipo Bertoia’. Laquerellafuerechazada
por faltar, ajuicio del tribunal, e “ propdsito de captar maliciosamentelaclientela
gena’. Agregod que laventade una mercaderiaen aparienciasimilar aladela
licencia, de menor o igual consistenciay de precio algo inferior, no alcanzaa
constituir, de por si sola, una maguinacion fraudulenta’, si no se comprueba,
ademas, que esa conducta estuvo informada por aquél elemento subjetivo.®

Este criterio fue confirmado en el Ultimo caso tratado por lajusticiaen el
que el querellado “fabricd y vendid una bocina para automotores cuya forma
externa era igual o casi igua a las fabricadas por el querellante”. La
Excelentisima Camara dijo aqui que “no cualquier estratagema es suficiente
para integrar la “maguinacion fraudulenta” a que se refiere el Codigo. Es
necesario que se trate de una maniobra de cierta magnitud; o que no es dable
admitir eslasimpleimitacion delaformasi ademés no se recurre aagun otro
recurso engafoso que hagadel fraude una“ maguinacion” .2

Estajurisprudenciaes acertaday no podriaser diferente. Laexclusividad
enlafabricacion de un objeto solo latiene el titular de unapatente deinvencion,
de un modelo de utilidad o de un modelo o disefio industrial. Aquello que no
esta asi protegido, puede ser fabricado por cualquiera. El articulo 159 de ser
aplicado en otra formaimplicaria lainvasion de otro &mbito ya regulado por
leyes especificas.

Referencia explicita al producto del competidor

Hay quienes paravender mas su producto, afirman en su publicidad que es
igua o parecido aotro de un competidor. Utilizan generalmente lapal abra*tipo”
seguidadelamarcadel competidor paraindicar queambos productossoniguales.
Aunque también usan otras palabras o frases, tales como “igual &’ o “s le
gusta xxx le gustara 0oo”.

En e dmbito marcario, este accionar ha sido considerado delito. Se ha
castigado aquienes usaban las expresiones “tipo Faber” y |4pices“ t/Faber” 2 0

19. Corte, Mario, Camara Crimina y Correcciona de Capital federal, 7-5-1946, L L-43-285.
20. Cavacanti, Anibal, CamaraNaciona Crimina y Correccional, SalaV, 22-3-1968, ED-25-161.
21. Gorojovsky M., CamaraNaciona Criminal y Correccional, Salalll, 6-8-1968, ED-25-159.
22. «Bleistiff Fabrik Johan Faber A.G. ¢/ Cerini, Américoy Otro» del 22-12-1977, LL-9-796.
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“tipo Carlitos’? 0 “como Dentol” % 0 “ Fernet tipo Branca’ 0 “ Anistipo 8H" .

En estos casos habia una marca registrada y se consider6 que el uso en
cuestion congtituiaunaviolacion delamisma. ¢Deberiaser lasolucionlamisma
en ausenciadel registro marcario? Entiendo que si. Nadietiene derecho avender
su producto basandose en el prestigio gjeno. Y esto eslo que sucede cuando se
nombra la marca ajena. Ademas, existe la posibilidad de engafio ya que
dificilmente puede darse siempre una reproduccién exacta del otro producto.
Habra diferencias, aunque minimas, que harén que los productos no sean los
mismos. Justamente, el uso de la marca gjena se hace para eliminar las dudas
que acertadamentetendrael consumidor.

Engafio sobre el producto del consumidor

Existeami juicio competenciaded eal todavez queaguienintentaconfundir
al publico respecto delas caracteristicasdel producto de su competidor, actuando
sobre el producto del competidor. Por ejemplo, ensuciar 1os envases exhibidos
en unagondolaparadarlesel aspecto devigjosy en mal estado. Igual efecto se
consigue rompiendo, aunque sea parcialmente, la etiqueta o e envoltorio o
rayando el envase.

Otro supuesto esel delaeliminacion delamarcadel competidor del producto
quelalleva, paraque el publico no puedaidentificar el producto que desea.

Otraformade confusién puede darse cuando un competidor, hace creer quee
producto del competidor tiene caracteristicas diferentes alas que realmentetiene.
Imaginemosqued competidor dedeal organizauntest deeficienciaentre productos
de 100 gramos de peso eincluye el de un competidor que pesa 120 gramos.

Normas aplicables

El articulo 159 del Cadigo Penal consideradelito el intentar captar clientela
g enamediante maqui naci ones fraudul entas.

Unamaguinacién segun el Diccionario de laLengua EspafioladelaReal
Academia Espariolaes* un proyecto o asechanza artificiosadirigidosaun mal
fin”. Ademés, lamaquinacion debe ser fraudulenta, es decir, unamaguinacion
basada en € engafio. En otras palabras, engafiar para confundir. Todos los
supuestos antes vistos caen en esta norma. Cabe advertir que lanormaexige,
segunlos Tribunales, quetanto €l sujeto activo como el pasivo, sean comerciantes
oindustriales” y que ademés sean competidores.?®

Luego tenemos €l articulo 10 bis del Convenio de Paris que establece la
obligacion de prohibir “ cua quier acto detal naturalezaque cree unaconfusion,

23. «Selasco, Pochy Mufiiz ¢/ Ledn Yernazian», Primeralnstanciadel 17-10-1938, en Patentesy
Marcas, 1938, pagina 465.

24. «E. Vaillanty Cia. ¢/ C. Bertini y H. C. Orsted», Primeralnstanciadel 18-5-1932, y Segunda
Instanciadel 19-2-1932, en Patentes y Marcas, 1932, paginas 321y 646.

25. «Antonio Freixasy Fratelli Brancac/ Pedro NievaPlaza», en Patentesy Marcas, 1934, paginas
329y 501.

26. «S.A. LaQuimicaBayer c/ D. Lowell E. Alderman», CSIN, 6-7-1945, fallos: 202:188.

27. «Chaud, Jorge A .», Tribunal Superior de Cordoba, 13-2-1947, LL, pagina427.

28. «Natin, Albertoy otro», CamaraNacional Penal, 5-7-1957, LL- 89-183.
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por cual quier medio que sea, con €l establecimiento, los productos o laactividad
industrial o comercial de un competidor” (articulo 10 bis 3 1°).

Quedan agui comprendidos todos los actos de confusion que hemos
analizado. EI competidor damnificado tiene con estanormaun instrumento que
le permitird obtener el cese delaconductailicita

LA DENIGRACION

I ntroduccion

Hay quienes, paravender susproductoso serviciosrecurren aladenigracion
del competidor o de sus productos o servicios. Todo aquello que contribuya a
desacreditar de cua quier maneraal competidor olo que éste hace, 0 sus productos
0 servicios, constituye un acto denigratorio y por tanto, de competenciadesledl.
Se trata de juicios, basados en hechos 0 en opiniones emitidos sobre el
competidor, sus productos o serviciosque seréninterpretados por lamayoriade
|os consumidores como unadescalificacion, como una“ malanota’.

Aqui hay dos cuestiones que deben ser tenidas en cuenta. La primera es
guelaafirmacion deberedlizarse en el marco delacompetencia, con €l propésito
de perjudicar a otro como competidor y de beneficiar laactividad comercia de
su autor.? En este sentido, no es o mismo decir que un sefior esfeo y que se
vistemal, 0 que nunca paga sus deudas. L adenigracion en este marco eslaque
tienelaposibilidad de tener un efecto en el mercado.

La denigracion sobre la persona del competidor es la menos comun y
seguramente lade maés dificil prueba. Por lo general, quien habla mal de un
tercero noloratificapor escrito. Son ejemplos de denigracion, €l afirmar que es
un mal pagador, que nuncaentregaen término, que no respetalas exclusividades
gue asume, entre otras. También hay denigracion cuando se revelan hechos
que, sin ser relativos a su actividad comercial, pueden desacreditarlo. Decir
gue acabade salir delacércel, 0 que no paga susimpuestos, en lamedida que
esto tenga efecto en el mercado, también es denigratorio.

Callman® destaca que: “1) Un ataque dirigido a un competidor es
presuntivamente impropio a menos que sea justificado, por gemplo, por la
necesidad de auto-ayuday 2) La publicacion de una afirmacion competitiva
denigratoriaestaclaramentedirigidaainfluir €l juicio del consumidor en perjuicio
del rival”. Reconoce que la cuestion estd en determinar en qué medida el
competidor puede vender “no sobre los méritos de sus propios productos o
servicios, sino en las alegadas deficiencias de sus competidores” .

Laprimerapreguntaque surge ante estacuestion es, si esdesleal e afirmar
algo que es cierto. Parece razonable que alguien pueda decir que el producto
del competidor explotaalas 10 horas de uso, si efectivamente asi sucede. ¢ES
desleal que lo haga? En principio si 1o es. En lugar de realizar esa afirmacion
puede decir que su producto no explotaalas 10 horas de uso, o si fueracierto,
que es el tnico que no explotaalas 10 horas de uso.

29. Krasser, op. cit., T. |V, pagina 283.
30. Calman, op. cit., 11.03., capitulo 1, paginas.
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No quiero confundir este acto de denigracion directa, con la publicidad
comparativa, calificada cuando desleal, como una denigracion indirecta. La
veracidad en la publicidad comparativa es esencia para la legalidad de la
publicidad comparativa. ¢Por qué entonceslaverdad no estambién ladiferencia
entrelolegal y loilegal en un acto de denigracion? Puede decirse que cuando
hay verdad no hay denigracion, y que en todo caso esel objeto de laafirmacion
el causante de ladenigracion.

Sin embargo hay diferencias. Cuando se comparan caracteristicas de dos
productos se hacen afirmaci ones de hechos que deben ser objetivos. Semuestralo
quees, loqueestaen competencia. Si sequiere, seayudaaquee consumidor elija.

Cuando se denigradirectamente, €l objetivo no esinformar, esto se puede
hacer con la publicidad comparativa. El objetivo es atacar y destruir a
competidor. No es la destruccion resultado de una sana competencia, es la
destruccion como consecuencia de las afirmaciones hechas en su contra, y no
delalibreeleccion del consumidor.

Callman® enumera una serie de afirmaciones verdaderas que es Util
recordar: a) Lareferenciaacrimenes cometidosen el pasado por el competidor.
No hay relacién alguna entre los actos pasados y la actividad presente de
competencia; b) Afirmaciones relativas a la conducta presente. Por ejemplo,
gueno pagaimpuestos. El competidor puede recurrir alas autoridades pertinentes
y hacer ali la denuncia; c) Afirmaciones que pueden ser engafiosas como las
relativas al origen, religion o raza. No hay por qué apelar a esto para vender,
excepcion hecha en los casos en que un pais adopte medidas contra otro en
virtud de guerras o conflictos. En cuyo caso no se declarailegal el proclamar
gue tiene determinado origen; d) Afirmaciones sobre un producto especifico.
Callman afirma que “en el contexto competitivo, sin embargo, la afirmacion
facticaverdaderaesunarareza’; €) Afirmaciones sobrelano continuidad en el
negocio por el competidor. Es muy cuestionable que quien hace la afirmacion
sepa s realmente esto va a pasar.

Callman opinaque en todos estos casos que enumerade afirmaci ones sobre
hechos verdaderos debe regir laregladelanecesidad. Opinaquesi no hay una
necesidad competitiva u otrarazén validaparahacer laafirmacidn, mas que el
desviar la clientela de un rival sin tener en cuenta los méritos relativos del
producto, entonces hay denigracion.

Esobvio que bajo estalinea de separaci 6n no cabriapréacticamente ninguna
afirmacion que se justifique. El consumidor no necesita que el competidor
descalifique demaneraa gunaanadie, parapoder elegir. En pocas oportunidades
existira“necesidad” de denigrar, de descalificar aotro en formadirecta.

Se me ocurre un caso. Supongamos que por cualquier razén existe la
creenciade que un género de productostiene un vicio que desaconsejasu Uso 0
adquisicion, o de que todos los productores 0 empresarios en una determinada
actividad estan en quiebra. En estos casos puede existir lalegitima necesidad
de diferenciarse, de destacar que la situacion que comprende a otros no es la
propia. Pero alin en estos casos seguramente esto puede hacerse sin hacer una
referenciaconcretaaun competidor, o competidores, sus productos o servicios.

31. Calman, op. cit., pagina 7, capitulo 11.
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Otro caso de necesidad puede existir cuando se actliaen defensapropia. El
competidor responde a un acto de denigracion con otro de denigracion igual o
mayor. Sin embargo, no es admisible que serespondaaun actoilegal con otro
actoilegal . EI competidor perjudicado, siempre puede responder con unaaccion
judicia einformar d publico queharecurrido alajusticiaen defensade susderechos.

No parece estar en juego, en estos casos, lalibertad de expresion. Si bien
todos tienen derecho aexpresarse libremente, existen cantidad de situaciones,
gue no he de enumerar aqui, en las que esaexpresion estalimitada o prohibida.
El secreto profesional es un ejemplo. No es tarea del competidor el informar
sobre un defecto pasado o presente de su competidor, productos o servicios. No
essutareainvestigarlo paradar aconocer a publico susdefectos. Estolo haran
lasautoridades, | os periodistas, las asociaciones de consumidores o las entidades
cientificas. El competidor debelimitarse avender sus productosy serviciosy a
publicitarlos. En estapublicidad, como veremos enseguida, puedereferirseala
competencia, pero no puede denigrar. Ladenigracion no puede esconderse bajo
€l disfraz de lalibertad de expresion.

Obviamente, cuando laafirmacion esfalsa, €l acto si cabe, es doblemente
desleal. A ladenigracion se agrega el engafio. Si hay falsedad, esto basta para
gue hayaun acto desleal . No es necesario discutir lacuestion deladenigracion.

Unaformade denigrar puede darse en una publicidad en la que sin hacer
afirmacion alguna, seridiculizaa competidor o asus productoso servicios. La
utilizacion del humor enlapublicidad puede ser un recurso mésenlacompetencia
leal. Setrata, sin embargo, de un recurso que debe ser utilizado con cuidado ya
que de un toque de humor alaridiculizacion denigratoriahay un paso muy corto.

Normas aplicables

El articulo 159 del Codigo Penal consideradelito € intentar desviar clientela
gena mediante la propagacion de sospechas malévolas. Crear una sospecha
malévola es inspirar desconfianza sobre alguien o algo. En el caso, sobre €l
competidor, su actividad, sus productos o servicios. Ladenigracion que hemos
analizado en este capitulo encuadra perfectamente en este tipo penal. La
denigracidn esel término genérico que describe el efecto que se buscamediante
|apropagacion de sospechas malévolas.

Edtrictamented tipo pend vamasalade acto dedenigracion, yaquepareceria
incluir lameraingnuacion, noyalareferenciadirectay concreta. Edainterpretacion
es la correcta ya que cualquiera sea la forma utilizada para crear esa
desconfianza, unadudaen € &nimo del consumidor, esun acto deslea y punible.

El articulo 10 bis 3.2. del Convenio de Paris, establece que constituyen
actos de competencia desleal “las aseveraciones falsas, en el gercicio del
comercio, capaces dedesacreditar el establecimiento, losproductoso laactividad
industrial o comercial deun competidor”.

Estanormano serefierealapublicidad engafiosa, yaque éstaesconsiderada
como deslea en el parrafo 3.3. de ese mismo articulo 10 bis. Se refiere ala
denigracion. Pero, sdlo consideratal alaque es consecuenciade aseveraciones
falsas.

Sin embargo, esto no significaque el Convenio de Parisconsideralegal la
denigracion realizada mediante aseveraciones ciertas. Como explica
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Bodenhausen,* quefuedirector del entonces BIRPI,* hoy OMPI: “sehadejado
ala legislacion interna o a la jurisprudencia de cada pais €l decidir si las
aseveraciones que desacreditan pero no son estrictamente inexactas, pueden
constituir también actos de competenciadesleal, y en qué circunstancias’.

Jurisprudencia

Para los tribunales argentinos la denigracion es un acto de competencia
desleal. Asi 1o han entendido a declarar que “la divulgacion publica por un
medio eficaz de difusion, como son las transmisiones de radio, atribuyendo
calidades nocivas a productos individualizados por su clase y ensefia, y
anunciando a mismo tiempo laexcelenciade productossimilares, conindicacion
de su marcay lugar de fabricacion y expendio, constituye un acto tipico de
competenciadeslea” .*

En otraoportunidad, fueron condenados|os duefios de unafirmadedicada
ala fabricacion de cerraduras. Estos, en visitas a distintas personas, habian
realizado una intensa campafia de descrédito contra una firma competidora.
Denigraban las cerraduras que ésta fabricaba a decir que “no eran confiables’,
“quenoibanadurar”, “queeranmalas’, etc. Y también denigraban a competidor
a manifestar “ quelacerradura Rench eraunaimitacion delaqueellosproveiany
quehacian competenciadesleal”. Y también “ que eraunaaventuracomprarlas,
porgue eran unaaventuralas cerraduras como asi también losquelasvendian”.

Lo interesante del caso fue que se condeno a los imputados a pagar ala
damnificada una indemnizacion en concepto de reparacion del dafio moral
causado, siendo éstauna personajuridica, “todavez que el hecho tuvo aptitud
paraafectar el prestigio de lasociedad, y su nombre frente aterceros’.®

Lajusticiatambién aplico el articulo 159 en un caso en el que un Sr. Castro
habia remitido varias cartas alos clientes del querellante diciendo que contra
éste se habia librado una orden judicia de embargo. Esta orden amenazaba
impedirle disponer libremente de lamercaderiay por ello no existia seguridad
deque pudieravenderlesen el futuro. Por ello no debian comprarlea Sr. Pérez,
el querellante, sino aé1.*®

La publicidad comparativa

Si hay unaprécticadel comercio que hadespertado posiciones encontradas
y hahecho correr riosdetintaes|apublicidad comparativa. Eslapublicidad en
laque un competidor nombraauno o mas competidores 0 asus marcasy hace
unacomparacion, entrelaactividad, producto o servicio propioy losdesu o sus
competidores.

32. GeorgeH. C. Bodenhausen, “ Guia paralaaplicacion del Convenio de Parisparalaproteccion
dela propiedad industrial” , BIRPI, Ginebra, 1969, pagina 160.

33. BIRPI, Bureaux Internatinales Reunies pour la Protection de la Propriete Industrielle.

34. «CuencaDePonsy Otrov. Romeroy Otro», CamaraCivil y Correccional delaCapital Federal,
15-6-1931, JA-6- 1145.

35. «Rabinowicz, Juany Otro», CamaraCivil y Correccional, Salal, 2-5-1977, LL-1.978-S-590.

36. «Castro, Jose M.», Camara Civil y Comercial, 19-5-1931, J.A.-35-1041.
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En un principio lapublicidad comparativaconsistiaen comparar lamarca
propia con “unade las marcas lideres’ o con “otramarcalider”, mostrandose
un envase con la Unicaleyenda “XX”. Desde luego que, sin que se dijese, €l
publico en general sabia que producto se trataba. Otras veces se deformaba el
producto comparado de maneraque quien veiael aviso no podia identificarlo.
En muchas oportunidades algiin competidor deciaver las caracteristicas de su
marcay no se eguivocaba.

Cuenta Thomson que en los Estados Unidos de Norte América muchos
anunciantes creian que si nombraban a competidor 0 a su marca, le crearian
unaimagen simpaticaante el publico, haciéndole publicidad gratis. Pero un dia
comenzé lacampaiiadeAVISbgo el slogan* WE TRY HARDER” amediados
de 1960. La campafia hablaba del competidor como el Ndimero Uno y aunque
no se lo nombraba, la referencia a HERTZ era evidente. Esta campafia fue
tremendamente exitosa. Tanto es asi que luego de su primer afio AVIS tuvo
ganancias por primeravez luego de 15 afios.*

En ese pais en 1971, sigue Thomson, la cadena NBC, que previamente
habia obtenido laautorizacion pertinente delaFederal Trade Comission (FTC),
anuncié quetelevisariaavisos enlos que seidentificariaal os competidores por
el nombre. De estamanera, laFTC estimulé la publicidad comparativa. LaFTC
considerd en ese entonces, que dicha publicidad invariablemente promocionaba
la competenciay podiallevar a bajar 1os precios en el mercado. Esta agencia
gubernamental vio alapublicidad comparativacomo un medio efectivo de presentar
informacion sobred productoal piblicoy permitir hacer comprasmésracionales.®

Informacion y mas competencia dicen los defensores. Aprovechamiento
del prestigio gieno y confusion, contestan quienes no laaprueban.

L os cuestionamientos ala publicidad comparativa parten de varios|ados.
El primero es que se usaunamarcaajenasin autorizaciony asi se aprovechael
prestigio gjeno. Ademas, a hacerse la comparacion es obvio que la marca
comparadallevalapeor parte, con lo cual, se dice que existe denigracion. Por
ultimo, al no compararse todas | as caracteristicas esenciales de |os productos,
lapublicidad esengafiosay confunde a consumidor. Asi, Monteiro afirmaque:
“Lacomparacion publicitariaentre dosmarcas, en lugar de contribuir ainformar
al consumidor, es la mas de las veces fuente de confusion entre las marcas
comparadas’.* Mathely a su vez dice que: “puede ponerse en duda que la
publicidad comparativa sea en el interés de los consumidores’ ya que “la
publicidad, mismo la comparativa, es siempre parcial y no puede ser méas que
parcia yaque emanade quien laformulaen su propio interés’ .

Todolodichorecién escierto pero no parece alcanzar paradecretar lailicitud
detd préctica. Ene mundo competitivo dehoy eshabitud ver unaintensapublicidad
gue muchas veces atribuye los mejores resultados, caracteristicas, més altos
montos de venta, entre otros. Esta es una forma de comparar, aunque sin

37. Thomson, David |.C., «Problems of Proof in False Comparative Product Advertising: How
gullible is the Consumer? Trademark Reporter», volumen 72, pégina 386.

38. Lee, Jerome G, «Comparative Advertising, Commercial Disparagement and False Advertis-
ing», Trademark Reporter, volumen 71, pégina621.

39. Monteiro, José, «Droit de Marques et Publicite Comparative», Gazette du Palais, Paris, 13-6-
1996, pégina 30.

40. Mathely, Paul, «Le Nouveau Droit Francais des Marques», pagina 184.
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mencionar marcao nombre comercial aguno. Spolansky en un recientetrabajo
explicaque con lapublicidad comparativa permite que los competidores exhiban
“loquesonconrelacionalosotros’ y ademés* garantizael derecho alainformacion
objetivaal consumidor que esel destinatario final del sistemacompetitivo”.*

Si se quiere, la publicidad comparativa es una forma de combatir una
posicién de liderazgo que, de ser cierto lo que se dice en la publicidad
comparativa, demostraria que puede haber razones paraque el publico no siga
dando por sentado que esos productos son indiscutiblementelos mejores. Es asi
gue la publicidad comparativa que vemos habitualmente es informativa. Por
tanto, quien realiza este tipo de propaganda esta en cierto modo g erciendo su
derecho de libertad de expresion.

Esto me lleva a sefialar que la publicidad tan discutida en el ambito
comercial, nolo esen otros ambitos. ¢Por qué no esilegal lacomparacidn que
hacen, hastael hartazgo, |os candidatos politicos en las contiendas el ectoral es?
Nadie cuestiona el derecho que un candidato tiene de decir como se diferencia
delosotros candidatos. El candidato sevendeasi mismoy usael nombredelos
otros candidatos. No hay diferenciaalgunade fondo entre estapromociony la
deun producto o servicio. ¢Por quétiene el publico el derecho aser informado
sobrelo que ofrecen |os candidatos competidores pero no sobrelasde un producto
0 servicio? Esconocidalaestrategiade candidatos desconoci dos que parahacerse
conocer, atacan alos que més posibilidadestienen. Esto no hasido considerado
ilegal. ¢Por qué no sucede lo mismo con productos y servicios? El que aun
candidato politico selo vote unavez cadatanto y aun producto o servicio todos
los dias, no cambiala situacion.

Ahorabien, tal como un candidato no puede decir cualquier cosa de otro,
o mismo debe suceder con los productos y servicios. El problema no esta en
nombrar a candidato, alamarca, a competidor, a producto o servicio deotro.
El problemaestaenlo que sedicedeellos.

Latendenciamundial, es permitir lapublicidad comparativa. Enlos Estados
Unidos de Norte América, la publicidad comparativa es legal si efectlia una
comparacion veraz, pero nolo seras confunde alos consumidores en cuanto a
lo que estén comprando.”

L ee transcribe en su trabgjo® los requisitos exigidos por la cadena NBC
parala publicidad comparativa, establecidos en 1974. Bésicamente, se exige
gue los competidores sean honestos y apropiadamente nombrados, que el
mencionar a competidor debe ser para propositos de comparar y no de crecer
por asociacion, que no se desacredite, denigre o desleal mente se ataque alos
competidores, sus productos u otrasindustrias, debe compararselo mismo, y lo
comparado debe ser significativo en términos del valor o utilidad del producto
parael consumidor y, por tltimo, ladiferenciadebe ser medibley significativa.

L ostribunal esde ese paishan exigido que paraquelapublicidad comparativa
sealegal, debe ser veraz, no ser denigratoria, ni debe causar confusion a publico.

41. Spolansky, Norberto, «El Delito de competenciay el mercado competitivo», Editorial AD-
HOC, BuenosAires, 1997, paginas6.

42. McCarthy, Thomas J., «Trademarksand Unfair Competition», Rochester, 1973, Volumen 2,
pagina192.

43. Lee, op. cit., pagina 638.

21



Revista Juridica de la Universidad de Palermo

La Comunidad Econdémica Europeahalegalizado, si cabe el término, ala
publicidad comparativa. Ello surgedelaDirectiva97/55 dictadael 6 deoctubre
de 1997 por el Parlamento Europeoy el Consejo delaUnion Europea. Setrata
de un proyecto que se viene estudiando desde hace algun tiempo y finalmente,
con leves modificaciones ha sido aprobado. En |os considerandos se reconoce
gue la misma “cuando compara caracteristicas pertinentes, verificables y
representativas cuando no seaengafiosa, esun medio legitimo deinformar alas
comunidadesen su propio interés’ . #

En su articulo 3 bisestablece las siguientes condiciones paraque sealicita:

a) que no sea engariosa

b) que compare productos o servicios que respondan a las mismas
necesidades o tengan el mismo objetivo.

C) que compare objetivamente una o0 varias caracteristicas esenciales,
pertinentes, verificablesy representativas de |os productos o servicios,
delasque el precio puedeformar parte.

d) que no provoque confusién en el mercado entre el anunciante y un
competidor o entre las marcas, nombres comerciales, otros signos
distintivos, productos o servicios del anunciantes y aquellos de un
competidor.

€) queno entrafie descrédito o denigracion de marcas, nombrescomerciales,
de otros signos distintivos, productos, servicios o0 actividades de un
competidor.

f) paraproductos que tengan una denominacion de origen, ellaserefiera
en cada caso a productos que tengan |a misma denominacion.

0) no genere un beneficio indebido de la notoriedad de una marca, de un
nombre comercial o de otrossignosdistintivosde un competidor o dela
denominacion de origen de productos competidores.

h) que no presente un bien o un servicio como imitacion o réplica de un
bien o un servicio con unamarcao un nombre comercia protegidos.

Puede advertirse que setratade unaenumeraci 6n compl eta, que no difiere
mucho de lo exigido en los Estados Unidos de Norte América para que la
publicidad comparativasealicita. Se esperaque, con minimas modificaciones,
€N pocos Meses se apruebe este proyecto.

Monteiro criticd el proyecto de directiva en su momento, al que califico
como reductor de los derechos de los titulares de marcas; no porque declaraba
lalegalidad de cierta publicidad comparativa, sino porque admitia unaforma
de uso indebida de la marca gjena. Este autor diferencia la publicidad
comparativade productos, delade marcas. Enlaprimerase comparan calidades
y caracteristicas de los productos y la marca juega un papel accesorio. En la
segunda, lamarcarival aparece como Unico argumento de venta.* El reconoce
gue mientraslapublicidad comparativa“ sealegal, exactay quelacomparacion
serefieraalapropiedades determinantesdel producto, ellapuede ser unafuente
de progreso”.*® La otra publicidad, la que se hace entre marcas, es para €,
sinénimo de parasitismo.

44. Considerando 5°.
45. Monteiro, op. cit., pAgina31.
46. Monteiro, op. cit., pagina32.
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Monteiro serefierealapublicidad de réplicas (knock-offs). Eslapublicidad
gue se basa en afirmaciones tales como “compre XX tipo AA”. O las que
gemplifica este autor “si Ud. ama Tressor, Ud. adorara XXX” y “YYY es una
mejor version de ANAISANAIS'. Ya me he referido a esta préctica como
causante de confusion y por tanto desleal.*” Critica, con razon, el proyecto de
directiva por no ser determinante en declarar lailegalidad de esta préctica, y
por no permitir que los paises, tal como lo hace Francia, ladeclarenilegal.

El inciso h) del Articulo 3 bis que no existia en el proyecto de directiva,
declaralailegalidad de este tipo de publicidad.

Clases de publicidad comparativa

Hay varias clases de publicidad comparativa. Meinteresaaqui referirmea
aquellaen laque un competidor nombraaotro competidor por sunombre, enla
gue hacereferenciaconcretaasu ensefiacomercial 0 asusmarcas, comparando
unao mas caracteristicas de su actividad o de sus productos o servicioscon los
propios. Veamos a continuacion | as distintas clases que existen.

Un tipo de publicidad comparativa es la que consiste en comparar un
producto con otro, en algunade sus cualidades o caracteristicas. Por ggemplo, la
cantidad de combustible que consumen los automaviles, o el precio deventa, o
|a cantidad de consumidores que tienen. Una forma més atenuada si se quiere
deestaformade publicidad comparéativa, eslaquedesignaavarioscompetidores,
oavariasmarcas. Un caso tipico del primero eslaque serealizamostrando un
ranking de todos los que actlian en el mercado. Es €l caso de las AFJP que
peri6dicamente muestran la cantidad de afiliados que tienen los competidores.
En el segundo caso estan las comparaciones de precios de los productos
competidores. En todosestos casosel denominador comun esel describir hechos
comprobablesy muchas veces comprobados.

Unavariante de este tipo de publicidad comparativa es aquella que toma
los resultados de un estudio realizado por una entidad independiente, distinta
del anunciante, y los publicita. Es posible que estaentidad hayasido contratada
por el anunciante pararedlizar tal estudio. En lamedidaen que €l estudio sea
objetivo y no hecho amedidano seincurrirden publicidad engafiosa.

Otra publicidad comparativa es la que se basa en juicios de valor, en
opiniones con algun sustento en la realidad. Es el caso en que se comparan
productos diciendo que uno de ellos es méas confortable, 0 mésrico, 0 con mejor
sabor que €l otro u otros.

Estan también las comparaciones que se realizan en 1os puntos de venta
usando el producto propioy uno delacompetencia. A veces serealizan pruebas
de sabor, en las que el consumidor sin saber qué producto esta probando elige
uno delosdos. A vecesseusan productos parademostrar que uno es mejor que
€l otro, por emplo con detergentes, comprobandose que uno limpiamas que el
otro. Estas pruebas son generalmente filmadasy usadas |uego como publicidad
del producto que, obviamente, demostrd ser mejor.

Una categoria especia de publicidad comparativa, aunque no es tal
estrictamente, eslaque consiste en mostrar ambas marcas 0 productosy servicios

47. Ver ut supra capitulo: «Referenciaexplicitaal producto del competidor».
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en una situacion gue provoca risa. Obviamente, quien realizala publicidad es
quien salemejor parado 'y el competidor tiende aser ridiculizado. Cuando esto
ocurre, lalinea divisoria con la denigracién puede pasarse. De no ser asi, no
serdmas que unaexpresion de sano humor gque solo provocararisas en quienes
vean esapublicidad. El publico no pensaraque ese producto es peor porquerie
viendo lapublicidad.

Uso de marca

El denominador comin en toda publicidad comparativa eslamencion de
lamarcao del nombre comercial del competidor o competidores. ¢Constituye
esto un uso indebido de marcaen lostérminosdelaLey 22.362?

Hay uso marcario toda vez que se usa la marca gjena en formulas tales
como “tipo XX” ,igual a“ XX" y todavez que se dice que unamarcaescomola
otra. Yahemos visto como en nuestro pais, esta practica es considerada como
violatoria de la ley de marcas. En estos casos la marca ajena es usada para
vender el producto propio.

Enlosdemés casos, si bien hay quienes afirman que hay un uso marcario,
porgue se muestrala marca gjena, en mi opinidn no hay tal uso. No seusala
marcaen funcion marcaria. No seusalamarcaaplicandoselaa producto propio
para hacerlo pasar por el producto de otro. No hay unaventa de producto con
marca falsificada. Tampoco es éste el supuesto de uso de marca gena sin
autorizacion de su titular en lostérminosdel inciso b) del articulo 31, delaley
demarcas. Esteinciso serefiere a uso de marcas | egitimas ajenas paravender
productos propios. Esel supuesto, por gjemplo, del delito derelleno, que consiste
en llenar un envase con marcade otro, con un producto que no esel original.

Resumiendo, €l uso delamarcaen lapublicidad comparativano esun uso
gue caigabgjo lasnormasdelaley de marcas. Lapublicidad comparativadebe
ser analizada dentro de las pautas de lacompetenciadesleal. Y paraque no sea
ilegal, hay limites que no deben traspasarse. Lailegalidad estara dada cuando
lo que se diga sea falso o denigratorio. La publicidad comparativa tampoco
debe inducir a confusion. Confusién no solo sobre la calidad del producto sino
sobre su origen. El proyecto de directivaque he analizado mésarriba, y lo mismo
sucede en el derecho norteamericano, exigen que la comparacidn se haga entre
caracterigticas esenciaes, pertinentes, verificables y representativas. Y que los
productos pertenezcan aunamisma categoria o satisfagan unamismanecesidad.

Lajurisprudencia argentina

En nuestro pais hay ya varios casos en los que la publicidad comparativa
ha sido objeto de causasjudiciales.

El primero de ellos es el conocido caso de los relojes ORIENT. Lafirma
ORIENT S.A. realizé una publicidad en la que se presento al reloj ORIENT
como €l reloj desconocidoy selo compard con € reloj ROLEX. Se enumeraban
unaaunalasventgjasy bondades del reloj ROLEX y deinmediato se deciaque
también las tenia el reloj ORIENT. La parte final del aviso erala siguiente:
“ROLEX tiene un afio de garantia. Pero ORIENT tiene dos afios de garantia.
Este ROLEX en particular cuesta875 pesosnuevos. Este ORIENT en particular
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cuesta 325 pesos nuevos. Hacemoslacomparacion paramostrarleque ORIENT
también es un reloj muy fino y que no siempre hay gque pagar mucho mas,
simplemente por comprar un reloj fino. Reloj ORIENT. No sera desconocido
por mucho tiempo”.*®

El Juez de Primeral nstanciaen fallo confirmado por €l Tribunal deApelacion
sostuvo que tal préctica constituia “una clara violacion del articulo 953 del
Cadigo Civil por ser repugnante alamoral y las buenas costumbres -entre las
cual es debe entenderse comprendido el gjercicio honestoy leal delaactividad
comercial- y tener por finalidad el perjuicio deterceros’.

LaExcelentismaCamara, a confirmar e fallo, consagro las pautasrel ativas
alalegdidad delapublicidad comparativacuando, citando aZavala Rodriguez,
afirmd: “ Lapropagandacomparativaseriaaceptabl e en principio, cuando destaca
los méritos de una mercaderia frente a todas las demés, pero no cuando las
individualiza designandolas por sus marcasy caracteristicas’.* Claro que este
autor sereferiaauna publicidad que no eslallamada publicidad comparativa.

Un aspecto interesante de este fallo es el referido a dafio. Luego de
reconocer que no hay derecho a obtener reparacion si no hay ofendido que
prueba el dafio, la sentencia afirmé que “en esta materia no se debe ser
excesivamente riguroso en su apreciacion por ser ladesviacion declientelaun
elemento sutil, de muy dificil prueba’.

Y agrego, fundamentando la obligacion de indemnizar que impuso, que
“el sblo hecho de efectuar propaganda comparativailicitaacarrealapresuncion
de que ocasiona dafio mediante captacion de clientela...”.

Aunqueen estefalo secito el articulo 10 bisdelaConvencidn de Paris, €l
fundamento delailicitud se encontrd en €l articulo 953 del Cadigo Civil. Debo
destacar que en € fallo no se fundamentd porque la préctica condenada era
contraria a los usos honestos, a la moral o a las buenas costumbres, lo que
hubiera sido muy Util parael estudio delacuestion.

En los Ultimos afios esta posicidn terminante adoptada en 1971 parece
estar enviasde unamodificacion.® En el caso Navarro Corress, € Dr. Craviotto,
en opinion no compartidapor sus colegas, afirmo quelapublicidad comparativa
no es admisible, salvo cuando se refiere aprecios. Lamayoria, liderada por €l
voto del Dr. Pérez Delgado, rechazd la demanda por entender que no habia
publicidad comparativa por no haber mencion de marca. A pesar deello, € Dr.
Pérez Delgado manifest6 que “lareferencia de la marca g enapuede constituir
una actitud legitima, cuando se reconoce que es otro €l titular y no se tratade
denigrarlao desacreditarla’. Y agreg6 que “lamerareferencia o evocacion de
una marca se encuentra por si vedada en nuestro ordenamiento positivo, en
tanto no selesionen legitimos derechos de su titular”.

48. «Rolex SA ¢/Orient SA y otro», Camara Civil y Comercial Federal, Salall, 30-12-1971, LL-
1147-233.

49. Lacitade C.J. ZavalaRodriguez corresponde a «Publicidad Comercial», Editorial Depalma,
1947, péaginas 416/19.

50. Me refiero alo que denomino un cambio de tendencia en “ Publicidad Comparativa: ¢un
cambio detendencia?” , publicado por LaLey: Afio LVIII, No. 121, 28-6-1994. El fallo Navarro Correas
fue decidido en la causa “ Bodegas J. Edmundo Navarro Correas SA. ¢/ Agroindustria Cartellone
SA" . Causa 1407, Salal del 22/3/91.
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Luego vino el caso Tango.5! Aqui e Juez preopinante es el Dr. Farrell,
quien reitera su voto en el caso Navarro Correas, avanza un poco més en el
camino del Dr. Pérez Delgado en dicho caso. Reiterd que laley marcaria no
prohibe lapublicidad comparativa. Agrega: “Lo quelaley prohibeesel uso de
unamarcaajenacomo si fuera propia, prohibe -entonces- el apoderamiento de
unamarca gena. Pero no prohibe el uso de una marca ajena como gjena, para
comprobar |os productos que ampara con los propios’ y afirma “ cuando hay
malafelapublicidad comparativano eslegitima’.

El Dr. Pérez Delgado no concibe “ ninguna utilizacion de la marca ajena,
ainconel reconocimiento de que perteneceactro, entanto deesamanerasela
intente desacreditar” . Aunque admite que se puede hacer referenciaalamarca
de un tercero en la publicidad, o poner de manifiesto su existencia, ello “no
puede llevar esaprerrogativa alos extremos de desacreditarla o de desmerecer
susatributos’. El Dr. Craviotto reiterasu posturacontratodaformade publicidad
comparativa, salvo lade precios. En el caso se falaen contradel demandado
porque la publicidad habia sido engafiosa.

Estosfallos contienen material suficiente paraenriquecer lapolémicasobre
lalegalidad de la publicidad comparativa.

Se puede agregar alo dicho respecto del cambio de tendencia, dos hechos
gue también son significativos. El primero eslacantidad de avisosenlosquese
hace publicidad comparativay queno son cuestionados por las partesinteresadas.
Abundan este tipo de avisos de canales de televisidn, de administradoras de
fondos de pension, bancosy fabricas de autos.

El segundo es la actitud que han asumido las agencias de publicidad
agrupadas en laAsociacion Argentinas de Agencias de Publicidad. El parrafo
7, del Capitulo D, del Codigo de Etica de dicha asociacion, establece: “ Toda
vez queunaAgenciautilicee recurso deladenominada publicidad comparativa,
debera adecuarle alas siguientes normas:

A. Que lacomparacidn sea objetiva

B. Quelas afirmaciones que se realicen puedan ser comprobadas

C. Quelacomparacion no induzcaaerror”.

Estos hechos son significativosyaque, tratdndose de conductas que hacen
alosusosy costumbres, esinteresante como lapropiacomunidad, y en cierta
formalos propiosinteresadosla tratan.

Enrigor de verdad, debe reconocerse que naturalmente lamayoriaestaen
favor delamisma. Quienes se oponen son en general losqueno recurren aella.
Estos son los lideres en cada mercado, ellos son los comparados. Los que no
son lideres, son los que comparan paraacortar distancias. También hay doctrina
gue estd en favor de latesis de lailegalidad. Por todo €llo, el que la mayoria
esté en favor no parece ser un gran argumento, aungue si lo son los avisos que
aparecen periddicamente sin cuestionamientos.

En mi opinidn, y modifico la que sostuve hace 20 afios, la publicidad
comparativaen tanto no denigre, seaveraz, no induzcaaconfusion, serefiera
a caracteristicas determinantes de la calidad de los productos o servicios o

51. «Axoft ArgentinaS.A. ¢/ Megasistemas S.A.», causa6275/71, Salal, del 30-12-93, LaL ey del
1-6-94, paginas.
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actividades y compare lo que es comparable, deber ser admitida. No es fécil
cumplir con estos requisitos, pero ese es otro problema.

DESORGANIZACION INTERNA DE LA EMPRESA COMPETIDORA

Violacion de Secretos

Una de las formas clésicas de competir aprovechando indebidamente el
esfuerzo gjeno, es utilizando informacion que hasido robada a un competidor.
Quienes no estan dispuestos a desarrollar esa informacion y no tienen los
escrupulos, selaroban a sus competidores. Recurren alo que se conoce como
espiongje industrial. Estainformacion es sin duda valiosa tanto para el que la
posee, como para el que se apropiadeela

Ahorabien, no todalainformacion que estd en manos de un competidor es
considerada un secreto, en términos tales que merezca proteccion contra su
apropiacion indebida, y contra su posterior comunicacién y utilizacion. Por
ello es necesario definir qué es el secreto protegible. Maxime porgue la
informacién o conocimientos que no estén protegidos por un derecho tal como
una patente de invencidn, estan en el dominio publico.

Si bien no hay una definicidn exacta de o que es secreto, ladoctrinay la
legislacion internacionales coinciden en establecer cuales son los requisitos
que debe reunir lainformacion para merecer proteccion. El Diccionario de la
Lengua EspafioladelaReal Academia, entre las varias acepciones que ledaa
la palabra, tiene dos que nos interesan “lo que cuidadosamente se tiene
reservado” y “conocimiento que exclusivamente alguno posee de la virtud o
propiedades de unacosao deun procedimiento Util enlamedicinao enotraciencia,
arteu oficio”. Con estos conceptos nos aproximamos ya alaideade secreto.

Un primer problema que se ha planteado con respecto a secreto es el de
saber si debe exigirse unanovedad absolutao unarelativa. Creo que debe bastar
con larelativa. Quien roba un conocimiento de un tercero, o quien viola un
secreto que le fue confiado no puede luego ampararse en que el mismo yaera
conocido en otro pais. Esto, por supuesto, no significaadmitir que essecretolo
gue esde conocimiento pablico. Ladoctrina predominante conviene actual mente
en que es suficiente unanovedad relativa.

En otros paises se ha exigido que €l objeto del secreto no sea conocido y
ademas su conservacion para el propietario presente un interés econémico. Esto
ultimo esf&cil deprobar yaque nadie puede dudar que existe uninterésecondmico
en mantener un secreto que otorga una posicion de privilegio en el mercado.

Secreto debe ser considerado aquello que no esconocido y que su propietario
mantiene bgjo reserva, aguello que no quiere divulgar. Esta ocultacion no debe
ser tampoco absol uta, €l propietario puede haber hecho conocer a secreto aun
pequefio grupo de personas a quienes ademas les hamanifestado el caréacter de
tal y les haimpuesto la obligacion de mantenerlo como tal.

Clases de secreto

Hay dos clases generalmente admitidas de secreto. Por un lado esta el
secreto industrial, que comprende i nvenci ones patentabl es pero no patentadas,
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innovaciones y perfeccionamientos no patentables, métodos de fabricacion,
formulas quimicas, etc.

Por otro lado, tenemos los secretos de comercio donde quedarian
comprendidos, entreotros, lossistemas de ventas, listasdeclientes, informaciones
sobre ellosy formas de organizacion delaempresa.

Violacion de secretos. Casos:

Por sus caracteristicas pueden distinguirse trestipos o clases:

1. Violacién de secretos por empleados o ex-empl eados,

2. Por terceros;

3. Por terceros que obtuvieron lainformacion por unarel acién de negocios.

Por empleados

El primer caso esdel empleado que, corrupto por un competidor, lerevela
esta informacion de su patron. Este caso es tipico de violacion, de robo de
secreto. Esindudable que laobtencién del secreto es contrariaalavoluntad de
sutitular y por tanto indebida. Existe ademéas unaviolacidn del deber defidelidad
que existe hacia el patron.

Ex-empleados

Esel caso dequienal finalizar su relacion detrabajo utilizalainformacion
obtenidadurante su empleo en su beneficio, instal&ndose por su cuentao con un
competidor. El acto de competencia desleal se configura aunque no haya una
obligacion contractual de no establecerse, y de no competir.

Ladiferenciaentre el acto de competencia deslea y el desarrollo de una
actividad licita no es tan clara. Muchas veces no es clarala division entre los
conocimientos que son propiedad del empleador de aquellos que son del
empleado, ladivision del secreto con el desarrollo de su propia capacidad. Un
gjemplo puede ser el siguiente: supongamos que alguien hatrabajado durante
veinteafiosen unacompafiafrancesay se haenterado de algunosdelos secretos
de lamisma, como ser, laorganizacion de ventas y también aprendi6 a hablar
francés. Si bien esilicito que divulgue ese secreto, nadie le puede prohibir que
hable francés y tampoco se le puede acusar de realizar competencia desleal
porqgue trabaje en otra empresa en esa misma area de ventas.

Nointeresas e ex-empleado se apodera en forma deshonesta de dichos
conocimientos porgue bien los puede haber tenido por su actividad normal dentro
delaempresa. El problemase reduce adeterminar si laactividad que desarrolla
es la explotacion del secreto de un ex-jefe o € desarrollo de sus capacidades
normales o intelectuales. Se trata de saber si se trata de valores que presentan
un enriquecimiento personal por su actividad o de val ores correspondientes al
patrimonio de su viejo empleador.

Un caso interesante en €l que se cuestiond la conducta de un ex empleado
fue decidido por la suprema corte de Pennsylvaniaen 1960. Un Sr. Greenberg
entrd atrabajar en unacompahiallamadaBukingham, que se dedicabaafabricar
productos quimicos. El trabgjo de este sefior eraanalizar y duplicar productos
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de la competencia. Luego les introducia mejoras para que su compafia los
fabricara. Afios después, sefue de estacompariiay se coloco como director de
Brite, empresa que era cliente de su antiguo empleador. Desde ese entonces,
Brite, comenzo afabricar productos segun lasférmulas de su anterior proveedor
y dejé de comprarle a Bukingham.

Lademandafue rechazada porque se prob6 que Greenberg habiasido quien
habia desarrollado las formulas, sin “ninguna apreciable asistencia via
informacién o gran gasto o supervision por Buckingham, fuera de los gastos
normales de su trabgjo”. El tribunal sefial 6 también que no se habia firmado
contrato de confidencialidad con Greenberg. Con lo cual, este tenia todo el
derecho de usar dichos conocimientos.

El Tribunal establecié que no era suficiente para castigarlo que este sefior
supiera que la competencia con productos iba a dafiar a su ex-empleador. Que
no se estabadivulgando un secreto del ex-empleador sino aprovechandolatécnica
y conocimientos del Sr. Greenberg.>

Por terceros

Esel caso del tercero que, en formaindebida, y en contradelavoluntad de
sutitular, obtienelainformacion guardada con cuidado. Eslaformaclésicadel
espiongjeindustrial. Por o general seirrumpeen el local en el queseguardala
informaciény selaextrae, de cual quier forma. Pero, hay otros medios de robar
informacion, tal como veremos en el caso que fue tratado por un tribunal
norteamericano hace al gunos afos.

La empresa Du Pont estaba construyendo una fébrica en la que iba a
producir metanol. Dado que laespecia disposicion delasdistintas partesdela
misma podian revelar el proceso que se iba a utilizar, y que esto queria
mantenerse secreto, laempresafue valladaen todo su perimetro. Unos hermanos
Ilamados Christopher, contratados por un tercero, fotografiaron desde el airela
planta. Seguiin Du Pont estas fotos permitirian a alguien técnico o avanzado en
el arte deducir el procedi miento secreto parafabricar metanol.

El tribunal condend alos hermanos a devolver lasfotosy al tercero ano
utilizarlas. Al hacerlo, realizo afirmaciones que tienen plena vigencia hoy por
su claridad. Dijo que“ Uno puede usar €l proceso secreto de un competidor si lo
descubre por ingenieriareversaaplicadaal producto terminado; uno puede usar
el proceso de su competidor si o descubre por su propia e independiente
investigacion; pero uno no puede evitar estas tareas quitando el proceso de su
creador sin su permiso en un momento en el que éste toma precauciones
razonables para mantener su secreto. El tomar conocimiento de un proceso sin
gastar el tiempo y dinero para descubrirlo independientemente es impropio a
menos que su titular 1o revele voluntariamente o fracasa en tomar precauciones
razonables para asegurar el secreto”.

También es interesante leer lo que dijo el tribunal respecto de las
precauciones que deben tomarse paraguardar €l secreto. “No deberiamosexigir
a una persona o a una corporacion el tomar precauciones irrazonables para
impedir aotro hacer lo que él no deberia hacer. Podemos requerir precauciones

52. « Wexler c/ Greenberg», en Kitch & Perlman, op. cit., pagina517.
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razonables contra ojos predatorios, pero una fortaleza impenetrable es un
requisito irrazonable, y no estamos dispuestos a hacer cargar a inventores
industriales con tal tarea para proteger el fruto de sus esfuerzos’.%

A raizde una relacion de negocios

Eshabitual que quienesrealicen negociaciones paraconcluir agiin negocio,
entreguen alaotra parte informacién que permitirdun mejor conocimiento de
laempresao del negocio que se discute. Desde luego, hablamos deinformacion
gue es secretay que de no ser por esas negoci aciones no se dariaaconocer. En
muchos casos no se firmaacuerdo de confidencialidad y de no uso. El duefio de
lainformacion, ingenuo quiza, cree en labuenafede su contrapartey confiaen
gue no ha de usar la informacion més que para e andlisis del negocio. No
siempre sucede asi. Es indudable que la ausencia de contrato o compromiso
escrito no justifica que alguien pueda aprovecharse de la buenafe volcadaen
una negociacion paraobtener y usar lo que es gjeno. Lainformacion no le fue
entregadaparasu posterior uso o divulgacion. El no pagé por lamismani pidio
autorizacion para disponer de ella. El hacerlo constituye una apropiacion
indebida que merece el reproche legal. Como veremos enseguida, la ley de
confidencialidad asi o dispone.

Legisacion Aplicable

HastaqueArgentinaaprobo el TRIPS, no habia proteccion especificapara
los llamados secretos de fabrica'y comercio. La Seccion 7°, articulo 39, se
refiereala* Proteccion de lainformacion no divulgada’” >

En estearticul o seestablece, en primer término, quelainformacion divulgada
debe ser protegida en los términos del articulo 10 bis del Convenio de Paris.
Conlo cua consideraque su divulgacion y utilizacion no autorizadas constituye

53. «E. I. du Pont de Nemoursc/ Christopher», US Court of Appeals, 5fth. Circuit, 1970, en Kitch
& Perlman, op. cit., pagina’528.

54. Articulo 39: «1.Al garantizar unaproteccion eficaz contralacompetenciadedeal, de conformidad
conloestablecidoend articulo 10 bisdel Convenio deParis(1967), losMiembros protegeran lainformacion
no divulgada de conformidad con el parrafo 2, y los datos que se hayan sometido alos gobiernos o a
organismos oficiales, de conformidad con el pérrafo 3.

2. Las personasfisicasy juridicas tendrén la posibilidad de impedir que lainformacion que esté
ilegitimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su
consentimiento de maneracontrariaalosusos comerciaes honestos, en lamedidaen quedichainformacion:

a) Seasecretaen el sentido queno sea, como cuerpo o enlaconfiguraciony reunion precisade sus
componente, generalmente conocidani facilmente accesible parapersonasintroducidasen loscirculosen
queseutilizael tipo deinformacion en cuestion; y

b) Tengaun valor comercial por ser secreta; y

¢) Hayasido objeto de medidasrazonables, en las circunstancias paramantenerla secreta, tomadas
por lapersonaquelegitimamentelacontrola

3. LosMiembros, cuando exijan, como condicién para aprobar |acomercializacion de productos
farmacéuticos o de productos quimicos agricol as que utilizan nuevas entidades quimicas, |apresentacion
de datos de pruebas u otros no divulgados cuya el aboraci 6n suponga un esfuerzo considerabl e, protegeran
esos datos contratodo uso comercial desleal. Ademas, |os Miembros protegeran esos datos contratoda
divulgacion, excepto cuando seanecesario paraproteger a publico, o salvo que se adopten medidas para
garantizar laproteccion delos datos contratodo uso comercial desleal”.
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un acto de competenciadesleal . El articulo 10 bisno enumerabaentrelos casos
de competenciadesleal alaapropiacidn de secretos, aungue esto no significaba
gquenolofuera, yaquelaenumeracion ali contenidaesenunciativa. Novalela
pena extenderme en la explicacion de lanormadel TRIPS, ya que ellas han
sidoreproducidasenlaley 24.766, llamada“ De Confidencialidad” . Yaveremos
como algunade las normas de esta ley se apartan del TRIPS, con lo cual son
inconstitucional es por contravenir unanormade jerarquiasuperior, comoloes
un tratado internacional aprobado por el Congreso delaNacion.

Laley de confidencialidad. | nformacion Protegida

El articulo 1 delaley reproduce préacticamente el parrafo 2 del articulo 39
del TRIPS. Aquél establece que, tanto las personas fisicas como lasjuridicas,
pueden impedir que lainformacion “ que esté legitimamente en su control, se
divulgueaterceros o seaadquiridao utilizada por terceros sin su consentimiento
de manera contrariaalos usos comerciales honestos...”. Luego establece otras
condiciones que dichainformaci én debe reunir paragque merezcalaproteccion
legal. Digo otras, porque la primera condicion es que la informacion esté
“|legitimamente bajo su control”. Al decir “legitimamente”, lanormaexige que
dichainformacion no hayasido, asu vez, indebi damente obtenidapor sutitul ar.
Esto significa que quien reclame la proteccion legal debera probar que la
informacion hasido por é desarrollada o legal mente obtenidade untercero. En
realidad, debe probar que tiene “control” sobre lainformacion. Esto significa
gue debe poder determinar qué hacer con dichainformacion, debe poder disponer
libremente delamisma.

En €l inciso a) del articulo 1, se exige que la informacion sea secreta.
Considera que es secreta cuando no sea“ generalmente conocida ni facilmente
accesible para personas introducidas en los circulos en que normamente se
utiliza el tipo de informacion en cuestion”. Esta redaccion parece adoptar 1a
novedad relativaparacalificar el secreto. Al hablar de* generalmente conocida’
y de“fécilmenteaccesible’ admitelaproteccion ainformacion que seaconocida
en otros lugares pero no en Argentina. El articulo 8 de laley agrega su parte.
Este articul o establece que no esté protegida*“ lainformacién que hubieracaido
en el dominio publico en cualquier pais, por lapublicacion decualquieradelos
datos protegidos, la presentacion de todos o partes de los mismos en medios
cientificos o académicos, o por cualquier otro medio de divulgacion”.

Lajusticiadeberddeterminar si e articulo 8 establece algo que escontrario
a lo establecido en €l articulo 39 del TRIPS. Si el TRIPS hubiese querido
establecer 1a novedad absoluta como requisito de la proteccion, lo hubiera
establecido. No debemos olvidar quelaapropiacion delainformacion de manera
indebidaesl|o que debe castigarsey constituye un acto de competenciadesleal.
Si aguien robainformacién esté actuando indebidamente. Este acto no puede
quedar impune porque luego alega que la informacién era conocida en otro
pais. Si asi fuere, nadale impediatomar lainformacidn conocidaen otro lado
enlugar derobarlalocalmente. En otras pal abras, lamejor manerade demostrar
gue no hubo apropiacion indebida, es probar que la obtuvo en otro lado.

La informacion debe ser facilmente accesible o generalmente conocida
para personas con conocimiento en el &reaen cuestion. Lainformacion podra
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ser incomprensible paralageneralidad pero no paraquienestengan un nivel de
conocimientos“ en los circulos en que normalmente se utiliza’.

En el inciso b) se exige que lainformacion “tengaun valor comercial por
ser secreta’. Es obvio que si € titular mantiene una informacion secreta es
porque tiene valor. Y si alguien se apropia de €ella, también lo tiene para €.
Parece dificil probar quetal informacion no tiene algun valor comercial.

El inciso c) establece el cuarto y ultimo requisito: “Lainformacion debe
haber sido objeto de medidasrazonables, en lascircunstancias, paramantenerla
secreta, tomadas por |a persona que legitimamente lacontrola’ . Esto significa
gue en cada acto de revelacion que realice el titular deberd hacer saber que se
trata de informacion confidencial, o bien hacer saber a quien le sea revelada
gue no puede divulgarlani utilizarla. Y, desde luego, significaque €l titular no
debe haber realizado actos que provoquen la divulgacion a publico de la
informacién. No hay una receta fija para mantenerla secreta. Laley a hablar
de “circunstancias’ admite medidas de proteccion diferentes para cada caso.
Lo que si debe ser evidente es la voluntad del titular de la informacion de
mantener lainformacién circunscriptaaun grupo limitado de personas.

Debe destacarse que lainformacion seraprotegida, cualquieraseael medio
gue la contenga, tal como lo establece el articulo 2 delaley.

La utilizacién indebida

Laley reconocelaproteccion cuando lainformacion sedivulgue, adquiera
0 sea utilizada, “de manera contraria a los usos comerciales honestos’. En €
ultimo péarrafo del articulo 1 se consideraque es contrario alosusos comerciaes
honestos “el incumplimiento de los contratos, el abuso de confianza, la
instigacion a la infraccion y adquisicion de informacion no divulgada por
terceros que supieran o no, por negligenciagrave, quelaadquisicionimplicaba
tales practicas’. Se trata de un parrafo que no se caracteriza por su claridad.
Ademés, al definir algunos supuestos, deja fuera otros tan deshonestos como
los que enumera. Por | o tanto, debe necesariamenteinterpretarse que el dltimo
parrafo contiene unaenumeraci on enunciativay no taxativa. Delo contrario, la
proteccion serdinal canzable en lamayoriade | os casos de espionagjeindustrial.
De ser asi, se estaria violando lo establecido en el TRIPS, que protege la
informacién secreta o confidencial contra su divulgado, adquisicién o uso de
manera contrariaatodos los usos honestos, sin limitacion.

La prohibicién de uso y de divulgacion

La informacion no divulgada no puede ser divulgada ni utilizada, sin
autorizacion de su titular. Este esel principio basico que ledarazon de ser ala
ley. Como veremos luego, las acciones que tiene a su alcance €l titular asi lo
demuestran. Sinembargo, en el articulo 3 parece crearse unacategoriaespecial
para determinadas personas. En este articulo se establece una prohibicion de
divulgacion y de uso a toda aguella persona a quien en razén de “su trabgjo,
empleo, cargo, puesto de desempefio de su profesion o relacion de negocios’,
hayaconocido lainformacion, querelinalosrequisitosdel articulo 1. Y siempre
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gue se les haya prevenido sobre la confidencialidad. Pero, también establece
que estas personas podran usar dicha informacion y revelarla con causa
justificadao con “ consentimiento de la personaque guardadichainformacion o
de su usuario autorizado”.

Enrealidad, estearticulo no tiene ningunanecesidad de existir. El principio
absoluto es que sin autorizacion no puede haber divulgacién, ni uso. No es
necesario que laley lo establezca. Es mucho més preocupante el que se hable
de causa justificada para hacerlo, como si fuera cosa de todos |os dias. Salvo
gue un juez lo solicite, paralo que no es necesario que laley lo diga, no se me
ocurre ninguna causal que puedajustificar la divulgacion con €l dafio enorme
que puede causar. En cuanto a uso no veo como puede justificarse en forma
alguna. Como puede advertirse, este articulo pudo, mejor dicho, debi6 ser
omitido. Detodas maneras, |0 que establece es contrario alo establecido en €l
TRIPS, y por tanto inconstitucional .

Acciones para la proteccion

A pesar de lo establecido en el articulado ya comentado, la ley pone a
disposicion del titular de lainformacion confidencial, acciones que le otorgan
unaefectivaproteccion.

Medidas cautelares

El inciso @) del articulo 11 establece que titular puede“ solicitar medidas
cautel ares destinadas ahacer cesar las conductasilicitas’. Estamosfrenteauna
prohibiciéntemporariade utilizacion, hastatanto se sustancielaaccion defondo.
Setratade unainjunction a estilo del derecho norteamericano. Laprohibicion
delautilizacion o de ladivulgacion como medida precautoria, es una efectiva
defensaquetiened titular delainformacion confidencial. Unavez quesedivulga
lainformacion, el dafio estotal y seguramenteirreparable. Ladivulgacion hara
que la informacién no sea ya més secretay asi caera en el dominio publico,
impidiendo que su titularidad recuperele exclusividad que el secretole otorgaba.
Lamedida cautelar puede también consistir en el embargo de los medios que
contengan dichainformacion.

Accionescivilesy penales

El inciso b) del articulo 11 establece que €l titular puede iniciar acciones
civiles* destinadas a prohibir €l uso de lainformacion no divulgaday obtener
la reparacion econdémica del perjuicio sufrido”. La palabra “uso” debe ser
entendidaen su acepcion masampliay asi incluir tanto el cese o prohibicion de
la utilizacién, como € de la divulgacién. En lo referente a la reparacion del
dafio, esta accion debe incluir también el lucro cesante.

Aun cuando el articulo 11 no o mencione, de acuerdo alo establecido en
€ articulo 12, € titular delainformacion puedetambién recurrir alostribunales
penalesy solicitar laaplicacion delaspenas* concordantes paralaviolacion de
secretos’. Laprimeraparte delanormaserefierealosarticulos 153 y 156 del
Caodigo Penal.
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Proteccion dedatos presentados paralaaprobacion de productos. Lanovedad

Como vimos, protege también, la informacion no divulgada que debe
presentarse para la aprobacion de la comercializacion de productos
farmacéuticosy de productos quimicos agricol as que utilizan nuevas entidades
quimicas. Esta proteccion se otorgara cuando la elaboracion de esos datos
“suponga un esfuerzo considerable’. La proteccion se otorgara “ contra todo
uso comercia deded”. Y “ contratodadivulgacion, excepto cuando seanecesario
para proteger a publico, o salvo que se adopten medidas para garantizar la
proteccion de los datos contratodo uso comercial desleal”.

El articulo 4 delaley de confidencialidad serefiere aesta proteccion. Sin
embargo, |o hace de unamanera que puede violar lo establecido en el articulo
39 del TRIPS, tornando adicho articulo 4 en inconstitucional . El articulo 4 de
laley condicionalaproteccidn aque el producto cuyaaprobacion se soliciteno
tenga“ registro previo ni enlaArgentinani en cualquier otro pais’. No serequiere
mayor andlisis para advertir que €l hecho de estar la misma entidad quimica
registradaen otro paisno significaque ellano seanueva. Y €llo ocurre cuando
el quelasolicitaesel mismo quelasolicitd en el extranjero. Esdecir que para
nuestraley, si € titular yaobtuvo un registro, entonces cualquierapuederobarle
los datos que present6 en un expediente que por su natural eza debe ser de por si
reservado en tanto esté en tramite. Es de esperar que lareglamentacion corrija
estanormaaclarando que €l registro anterior del mismo producto, realizado por
su titular o por aguien con su autorizacion, no le hace perder alaentidad su
carécter de nueva s efectivamente lo es. Tal interpretacion, por otra parte, se
adecuaria perfectamente a lo establecido en € articulo primero de laley que
permite al titular de lainformacion impedir aterceros su utilizacion.

El articulo 5 también ataca el respeto por laconfidencialidad delosdatos,
yaque parece admitir que ciertos datos, esencia es paraquelaautoridad sanitaria
argentina pueda evaluar si procede la aprobacion, no deben ser presentados si
yamedio autorizacion de mismo producto en unacantidad apreciabl e de paises
gue se enumeran en €l Anexo 1 delaley. Setrata de otratrampa para evitar la
proteccion delainformacién confidencial.

El articulo 14 establece un requisito adicional. Este articulo dice que la
novedad debe juzgarse en los términos del articulo 4° de la Ley 24.481 de
patentes de invencion. Paralaley de patentes un producto es nuevo toda vez
“gue no esté comprendido en el estado delatécnica’ (articulo 4, inciso b). Por
“estado delatécnica’, defineel inciso ¢) del mismo articulo, “ deberaentenderse
€l conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho publicos antes de la
fecha de la solicitud de la patente o, en su caso, de la prioridad reconocida,
mediante unadescripcion oral o escrita, por laexplotacion o por cualquier otro
medio de difusion o informacion, en el paiso en el extranjero”.

¢Comointerpretar el confuso articulo 14 delaley de confidencialidad? Es
esencial determinar la fecha en que debe juzgarse la novedad. La ley parece
presumir quetodos|os productos nuevos estan patentados o en tramite de serlo.
Por ello recurre alaley de patentes y toma como fecha de lanovedad lade la
presentacion de la solicitud en Argentina, 0 en su caso, lafecha anterior de la
prioridad reconocida. S antes de estasfechasel producto eraconocido, entonces
€l producto que se somete ala aprobacion no es nuevo.
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Estainterpretacién eslamaslogicayaquedelo contrario podriainterpretarse
que cuaquier divulgacion previa alafecha de la presentacion de la solicitud de
aprobacion lequitarialanovedad requerida, incluyendo ladivulgacion del producto
hechapor € propio solicitante delapatente en €l extranjero. Y esto puede suceder
con la publicacion de la concesion de la patente en otro pais. De estaforma, y
teniendo en cuental ostiemposen que se solicitalaaprobaci dn decomercializacion,
dentro o fueradel pais, pocossino ninguin producto, tendrialanovedad requerida.

Puede suceder que €l producto en cuestion no tenga proteccion de patente ni
sehayasolicitado lamisma. Entonces, lafechadebeser ladepresentacion del pedido
deaprobacion. En este caso, lanovedad debe ser establ ecidasolamente con respecto
aproductosdetercerosy nocond producto propio. Con esto, ladivulgacion redlizada
por € solicitante dentro o fueradel pais, antesde esafecha, no afectaralanovedad.

Ahora bien, por disposiciones legales, |a presentacion del pedido de
aprobacion no puede sino ser realizada por una firma local. Esta, cuando se
trata de sociedad de capital extranjero, no es la que inventd el producto. Lo
mismo sucede cuando unafirmade capital nacional haobtenido unalicenciade
una extranjera que invento el producto. En estos casos, |la novedad no debe
perdersey €l solicitante local puede acogerse ala proteccion.

Por ultimo, se establece una sancion adicional a los funcionarios de los
organismos queintervinieron. En el articulo 13 se establece que ellos, ademéas
delas penasfijadas en el articulo 12, seran pasibles de exoneracion y multa.

Los articulos 153 y 156 del Codigo Penal

El articulo 153 castigaa “ que abriere indebidamente una carta, un pliego
cerrado o un despacho telefonico o de otranaturalezaque no leesté dirigido; o
se apoderase indebidamente de una carta, de un pliego, de un despacho o de
otro papel privado, aunque no esté cerrado...”.

Un procedimiento de fabricacion, un plano, lalistade clientesy todo otro
documento que contengainformacion que hagaa manejo de cualquier negocio,
y que seamantenido bgjo ciertareservay confidencialidad, esun“ papel privado”.

El articulo 156 castiga a quien “teniendo noticia, por razon de su estado,
oficio, empleo, profesion o arte, de un secreto cuya divulgacion pueda causar
dafo, lo revelare sin justacausa’.

Enloscasosderobo desecretosesun medio utilizado € corromper a empleado
del competidor. Este, actuando con abuso de confianza, transmite lo que le ha
sido impuesto bajo reservay en el entendimiento de mantenerlo asi, yaque no
siempre existe una instruccion o compromiso escrito en tal sentido. La
comunicacioén aotro delo secreto, implicanecesariamente un dafio como lo es
lapérdidadelasituacion de privilegio o exclusividad que dicho secreto otorgaba.

Como puede advertirse, estas normas pueden ser aplicadas en determinados
casos, aun cuando no fueron concebidas como actos de competencia desleal,
sino como unadefensadelalibertad.

Captacion de empleados

La cuestion a decidir es si 1a captacion de empleados o colaboradores de
un competidor esun acto de competenciades eal. En muchos casos, esacaptacion
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le produciraun dafio al competidor. Sobre todo, cuando ellos ocupen cargos o
realicen tareas de importancia para el competidor. Se trata de una cuestion
delicada, yaque estaenjuego lalibertad detrabajoy lade comercio. Y porque
s se adopta una solucion muy rigida, se impedira la beneficiosa movilidad
laboral, queno sdlo beneficiaal trabajador, sino también alapropiacompetencia.

Por ello, en principio, € captar uno 0 més trabajadores de un competidor
no constituye un acto de competenciadesieal. Pero esto no esalgo absoluto, y
debe analizarse caso por caso. Si la captacion se hace para causar un dafio al
competidor, entonces habra competenciadesleal. Por € emplo, cuando setoma
personal en formasistematicade un competidor, pudiendo no hacerlo. O cuando
setomapersona queno senecesita, pero quesi necesitael competidor. O cuando
se toma unacantidad grande de personal en un corto periodo de tiempo. Estos
actosrealizados paradafiar al competidor, para“ desorganizarlo”, son desleales.

Unacuestidn gue merece unaatencion especial, seda cuando el empleado
hafirmado con su empleador un contrato detrabajo, y su competidor, sabiéndolo,
loinducearomperloy atrabajar con él. En Francia, tal accionar es considerado
dedeal. Seconsideraalli que setratade un acto de rupturaabusivade un contrato,
enel sentido del articulo 1382 del Codigo Civil deesepais.® El elemento esencia
de la deslealtad estd en el conocimiento que el competidor tenia del contrato
gue uniaal trabajador con su antiguo empleador.

En esta situacion no puede quedar comprendido quien pone un aviso enun
periddico informando su deseo de contratar personas con determinadas
cualidades. Muchas veces, quien se presentaestatrabajando paraun competidor,
einformaa anunciante de tal circunstancia. Sin embargo, si €l trabajador es
contratado, no puede hablarse de competenciaded eal. El empleado, a presentarse
yahabiatomado ladecision de terminar su relacion laboral, si las condiciones
nuevas le convenian. EI competidor que publicé el anuncio, no indujo al
trabajador aterminar con su empleo. El trabajador tomo esadecision. Escierto
gue existen avisos que parecen disefiados para personas especificas, pero también
en este caso es € trabgjador quientomaladecisién de abandonar asu empleador.

En el afio 1918, en los Estados Unidos de Norte América, un Juez federal
sostuvo algo que tiene aln vigencia: “Nadie ha pensado jamés, segiin hemos
podido encontrar, que en ausenciade algun propésito monopolistico, cualquiera
no tiene el derecho de ofrecer mejores términos al empleado de otro, siempre
que aquél esté libre para partir. El resultado de lo contrario seria intolerable
paraambos empleadores yaque podrian usar al empleado més efectivamentey
para el empleado porque podria recibir una paga adicional. Ello pondria un
final acualquier clase de competencia’.*

Otro caso de interés también fallado en ese pais en 1962, fue €l de Wear-
Ever Aluminium. En este caso, €l demandado convencié al cuerpo de ventas del
actor para que trabagjara con él, dejando a su antiguo empleador. El tribunal
reconocio que el cuerpo de ventas habiasido formado con gran esfuerzo y que
era de gran valor para el actor. Se probd que el actor habia perdido no solo
valoreshumanos, sino también que habiasufrido pérdidas monetarias. El tribunal
afirmo que “lainjustificada intromision oficiosa con esta relacion legalmente

55. Krasser, op. cit., pagina 280.
56. Kitch & Perlman, op. cit., pagina471.
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obtenida no puede tener el sello judicia de aprobacién”. El tribunal destaco
que hubiera correspondido fallar prohibiendo al demandado contratar los
empleados por un plazo de un afio. Pero no lo hizo parano castigar aun grupo
de personas no demandadas y que por ello no habian tenido posibilidad de
defenderse. Aungue condend a demandado aindemnizar ala parte actora por
las pérdidas sufridas, por el valor del entrenamiento de los empleados
“pirateados’, y por el costo de reclutar y entrenar nuevos empleados para
reemplazar los que se fueron.

En este caso se aclard que €l hecho de que larelacidn entre los empleados
y €l vigjo empleador, pudieraterminarse “avoluntad, no provee labase parala
judtificacion cuando untercero dolosamenteinterfiere con unare acion deempleo” >

Supresién de los signos distintivos de los productos

Roubier® considera que es un acto de competencia desleal, tendiente a
desorganizar la empresa competidora, la supresion de cualquier signo de los
productos de un competidor. Cita una ley del afio 1928, que consideraba un
ddlito defraudelasupresion fraudulentadetodo signo queidentifiquee producto,
incluyendo los nimeros de serie y cifras. “Porque esta numeracion, sirve al
productor para reconocimiento de sus diversos tipos de fabricacion, con sus
condiciones de venta particulares’. La jurisprudencia entendio luego que los
signos no necesariamente debian estar aplicados a producto, sino que era
igualmenteilegal suprimir los que aparecian en los envoltoriosy embal gjes.

Estos actostienden aevitar que el consumidor no puedaasociar a producto
con su fabricante, privando a éste de hacerse conocer y ganar el prestigio y
reconocimiento que sus productos en € mercado le aportarédn. Unamaniobrade
este tipo puede causar un dafio importante, ya que los esfuerzos por aumentar
las ventas seran infructuosos.

Estos actos pueden dividirse en dos grupos:

1) Actos que atentan contra el signo distintivo y que impiden que éste
indique su origen.

2) Actos que atentan contra otras indicaciones que contiene el signo
distintivo como ser calidad, precio, composicion, medidas, etc.

1) Dentro del primer grupo podemos aun distinguir tres actos diferentesde
competencia desleal:

a) Alteracion parcial de una marca pero que no obstante permite ser
individualizada. EI producto por este motivo chocaraa consumidor. ¢Acaso
nosotros hemosde adquirir un producto en €l quelaetiquetaestéroida, gastada
o descolorida, quedalaimpresion devejez del producto? Por cierto queno. ¢O
que puede hacer creer que € producto ha sido sometido a la intemperie 0 a
temperaturasinadecuadas? Sin dudatampoco, agui €l dafio queseleinfringeal
competidor es claro. Se le hace perder clientela. Quien hubiera comprado €l
producto X compraraotro.

57. «\Wear-Ever Aluminium ¢/ Townecraft Industries», en Kitch & Perlman, op. cit., pagina466.
58. Roubier, op. cit., tomo 2, pagina 560.

37



Revista Juridica de la Universidad de Palermo

b) Cuando laalteracion estal queimpidelaindividualizacion delamarca,
0 se suprimetotalmente el signo distintivo.

Esdecir, cuando estamosfrenteaun producto sin marca. Hoy en dia, parece
dificil que ciertos productos que no lleven unamarca sean comprados.

En este caso serompeel vinculo que existe entre el publico consumidor de
un producto y su fabricante. El cliente habitual de ese producto ya no lo
encontrarden el lugar de venta, y necesariamente sevolverdhaciaotro similar.
Todo el esfuerzo en mejorar sus productos o en publicitarlos, que efectle el
fabricante, sera en vano. La disminucion en las ventas que le ocasionara la
pérdidade clientelale significaraun dafio enorme.

¢) El tercer caso es cuando luego delasupresion delamarca, €l competidor
le pone al producto lasuya propia.

Ademésdd dafio que causay que esel mismo recién sefidado, e competidor
desleal seaprovechaaqui detodas|as cualidadesdel producto, en beneficio de
sumarca. Sin haber redlizado esfuerzo a guno gozaradelosbeneficiosy prestigio
gue no le pertenecen.

Distinto de este caso es el del comerciante o distribuidor que agregan a
producto una leyenda por la que hacen conocer su intermediacion en la
comercializacion del producto. Esto eslogicoy razonabley no puede, enprincipio,
impedirse que quienes tienen tan importante funcion en larelacion fabricante
consumidor permanezcan en el anonimato. No olvidemos que el éxito de una
marcaen € mercado puede depender también defactores gjenosalas cuaidades
del producto, como ser una distribuci6n adecuada que permita encontrarlo en
cuaquier comercio. Que sea un producto fécil y comodo de adquirir.

2) El segundo grupo de actos que sefidlamos no van yacontralaindicacion
de origen sino contra otro tipo de indicaciones que puede llevar un producto
junto con la marca. Nos referimos a precio, composicion, indicaciones de
caidad, medidas, etc.

L as variantes que pueden darse aqui son varias. | maginemos que se altera
€l precio de un producto volviéndol o altisimo, de maneraque se puede ahuyentar
la clientela. O que se modifique la indicacién, por ejemplo, de graduacion
acohdlica. O que se consigne componentes que no existen en el producto con €l
consiguiente desprestigio al comprobarse lafal sedad. O también se modifique
€l peso o lafechadefabricacion. Los ejemplos pueden ser muchos pero el dafio
gqueselepuede causar al competidor essiempreel mismo: lapérdidadeclientela.

Legislacion aplicable

Para castigar estos actos recurrimos a articulo 183 del Cadigo Penal que
reprime con prision deun mesadosafiosa que* destruyere, inutilizare, hiciere
desaparecer o de cual quier modo dafiare unacosamueble...”. Unamarca, una
etiqueta, un membrete son cosas mueblesy su destruccién o inutilizacién quedan
comprendidas en este delito.

Otranormaaplicableesladel articulo 289 inciso 1° del citado Cadigo que
reprime con prision de seis meses a tres afos a que falsificare marcas,
contrasefiasy firmas oficialmente usadas o | egal mente requeri das paracontrastar
pesos o medidas, identificar cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o
contenido. Dado que este esun delito contralafe publica, puede cometer tanto
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€l duefio de la mercaderia como un tercero con el movil de perjudicar al
duefio de lamarca.

Claro que su aplicacion se restringe a los casos en que se alteren signos
legalmente requeridos para certificar la calidad, cantidad, origen o contenido
del producto, y en ciertos casos puede legar aser lamarcacuando su inclusion
fueseobligatoria.

Si dichos signos no fueran obligatorios, igualmente habria un acto de
competenciadesleal y el damnificado podriarecurrir alosarticulos 953y 1109
y concordantes del Codigo Civil, como yahemosvisto.

Por Ultimo, laley 22.802, sobre identificacion de mercaderias, exige que
los productoslleven laindicacion de calidad y/o purezao mezclay las medidas
netas de su contenido. Con lo cual si aguien las elimina, violarialanorma.

Supresién de la publicidad

Igualmenteilegal esel suprimir lapublicidad de un competidor. Esto ocurre
cuando se tapa un cartel de un competidor, 0 se coloca algo delante de €,
impidiendo su vision. Roubier,* cita otros ejemplos como el de suprimir la
direccion del competidor debajo de su nombre, el colocar otradireccion en su
lugar y el quitar afiches del competidor.

Incitar la violacion de contratos

Es habitual que quienes actlian en el mercado firmen con proveedores o
clientes contratosen los que se pacte unaexclusividad. Un competidor interesado
encomprarlesovenderlesadllos, y conociendo € contrato quelesimpidehacerlo,
lesincitaaviolarlo. ¢Es este un acto de competencia deslea ? Definitivamente
lo es. Nadietiene derecho aquebrar unarel acion contractual que puedesignificar
unaventajacompetitivaparaun competidor. El competidor tiene derecho aque
se respeten sus relaciones contractuales con terceros, las que seguramente
consiguio con esfuerzo. Nadie tiene porqué beneficiarse luego con ese esfuerzo
y ademés causar un dafio. En muchos casos, ademas, é habracontribuido auna
mejoratécnicade su contratante, que o hace atractivo para sus competidores.

LaSupremaCortede California, en 1941, sostuvo a condenar tal préactica
que “cualquiera sea e interés de una sociedad en estimular la competencia
libre y abierta, la estabilidad contractual es generalmente aceptada como de
mayor importanciaquelalibertad competitiva’ . Aunque aclaré quela“libertad
competitiva, sin embargo, es de suficienteimportanciacomo parajustificar que
un competidor induzcaaun tercero que abandone a otro competidor, si no hay
entre estos Ultimos dos unarelacion contractual” .

Es cierto que cual quiera puede terminar unarelacion contractual, y luego
responder por ello antelostribunal es. Estarupturaentrelas partesde un contrato,
no exime de responsabilidad al competidor que instigo dicha ruptura. Puede
suceder que un competidor desee negociar con alguien quele manifiestagque no
puede hacerlo por haber firmado un contrato de exclusividad. EI competidor

59. Roubier, op. cit., pagina 562.
60. «lmperial Ice Co. ¢/ Rossier», caso citado por Kitchy Perlman, op.cit., pagina464.
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entonces desiste de su of erta, pese alo cual agquél rompe su contrato. Luego de
hacerlo vuelve aver al competidor y le dice que estélibre de hacerlo. En este
caso, s este competidor comerciacon €, no habraun acto de competenciadeseal.
Este no hainducido la ruptura contractual, aun cuando pueda haber quedado
claro enlamente del otro, que deromper el contrato habriade negociar con él.

DESORGANIZACION GENERAL DEL MERCADO

La publicidad engafiosa

Engafiar al publico consumidor esunadelasformas clésicas de competencia
desleal. Una de las formas de engafiar es a través de la publicidad. Mostrar
cualidades o caracteristicas inexistentesen el producto o servicio que seofrece,
es algo alo que recurren habitualmente muchos competidores. Al no haber
realizado el esfuerzo parallegar alas caracteristicas que le permiten competir
mejor, dicen que ofrecen |o que no tienen. De estamanera, inducen acomprar a
quienes, de conocer las verdaderas cualidades o caracteristicas de lo ofrecido,
no comprarian.

Esto, sin duda, constituye un acto de competenciadeseal. Nadie debe mentir
a mostrarseante el publico consumidor. Depermitirselamentiray € consiguiente
engafio, quien actlie como debey ofrecelo que realmentetiene, no puede competir
contra quien ofrece algo como superior. Competir lealmente es correr con los
propios colores, engafiar es correr con otros colores, y ello no esadmisible.

El engafio enlapublicidad creaun desorden en € mercado yaquelamentira
serd, en alglin momento, descubiertapor el consumidor. Al hacerlo, quedarano
solo defraudado sino también desconcertado, ya que no sabra quién dice la
verdad y quién no. Para él, todos los que estén en el mercado carecerén de
seriedad con el consiguiente dafio paraellos. El consumidor defraudado podra
recurrir antelostribunal es por el dafio que hasufrido, einvocaralas normasdel
Cadigo Penal o del Cadigo Civil, que castigaran y permitiran resarcir dicho
dano. El competidor hasufrido un dafio diferente, que esel que causael acto de
competenciadesleal.

La publicidad exagerada

En principio, laexistenciade engafio es unacuestion de hecho. Si lo que se
dice no estareflgjado en larealidad, hay falsedad y, por tanto, lugar a engario.
Sinembargo, cuando se analizalalegalidad de unapublicidad debediferenciarse
lallamada publicidad exageradadelaque es engafiosa. Lapublicidad exagerada
esaquellaenlaque se hacen afirmaciones que extreman lasbondades o virtudes
delos productos o servicios publicitados.

Estrictamente, setratade afirmaciones que no son verdaderas. Pero eso no
las hace siempre engafiosas. Ello, porque el publico consumidor sabe que esa
publicidad no representa exactamente lo que manifiesta. El publico, en cierta
forma, esperaunaciertaexageracion enlapublicidad. Por tanto, no esengafiado
por ella. Cuando el consumidor escucha que esta frente al mejor producto del
mundo, a de mejor sabor, al méas antiguo de plaza, a de mejor rendimiento,
sabe que probablemente no 1o sea. En la préctica, €l consumidor no se dejara
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Ilevar por afirmaciones de este tipo para realizar su eleccion. La publicidad
exagerada, por esta razén no tiene la aptitud de engafiar, y por €ello, no es
engafosani ilegal.

Esto no significaaceptar cual quier clase de afirmacion, so pretexto de que
esexagerada. Lacuestion esentoncesdeterminar en donde estalalineadivisoria
entrelo exagerado y |o engafioso, entrelolicitoy loilicito. Desde luego, habra
mas|ugar paralaexageracion cuando setrate de afirmaci ones que son cuestiones
de opinidn, que cuando se trate de cuestiones de hecho. En estas Ultimas, si la
afirmacion no se corresponde con larealidad, deben ser muy poco determinantes
|as caracteristicas sobre las que se falsea larealidad para que no haya engafio.

Para determinar si lapublicidad es engafiosa, hay que conocer cual hade
ser la actitud del publico. Un tribunal norteamericano, a considerar que era
publicidad engafiosa el afirmar que la crema cosmética publicitada era
“regjuvenecedora’ y que restablecialahumedad natural, afirmo quelaley aplicable
“no habia sido hecha parala proteccion de expertos, sino paralade publico -esa
vastamultitud queincluyed ignorante, a queno piensay a crédulo-",y que“d
hecho que una afirmacion falsa pueda ser obviamente falsa para aquellos que
estan entrenados 'y experimentados no cambia su carécter, ni sellevasu poder
deengafiar aotros menos experimentados’ .8 Sin embargo, alos efectos de medir
e impactoene publico, nodebe partirsedel supuesto de quetodoslosconsumidores
son totalmente crédulos de cual quier cosaque seafirme. En términosgenerales,
debe aceptarse que el publico tiene un cierto grado de conocimiento y de
desconfianza, que le permite dirimir entrelo 16gicoy lo absurdo.

Legislacion aplicable

El articulo 159 del Cadigo Penal consideradelito el captar clientelagena
mediante propaganda desleal. La publicidad engafiosa es una propaganda
desleal, porque recurre alamentira para captar esa clientela.

El articulo 10 bis del Convenio de Paris en €l inciso 3°, del parrafo 3,
establece que deben prohibirse: “Lasindicaciones o aegaciones cuyo uso, en
€l gercicio del comercio, sean susceptibles de inducir a publico a error sobre
lanaturaleza, el modo defabricacidn, las caracteristicas, laaptitud en el empleo
olacantidad delasmercancias’. Como seadvierte, sin mayor andisis, estanorma
cubretodo engafio que seredlice en el comercio. Cabe destacar que sdlo seaplica
al caso de mercancias. No cubre servicios ni otras actividades no comerciales.

Ademés, el articulado delaley N°22.802 de L ealtad Comercial, contiene
cantidad de disposicionesdirigidasaimpedir el engafio. Si bien estaley no esta
disefiadacomo uninstrumento paracombatir lacompetenciadesleal, sino para
proteger a publico consumidor, ellasirve paraque cua quier competidor recurra
a la autoridad de aplicacion, con la denuncia respectiva. Esta ley contiene
disposicionesen el articulo 1, que establecen laobligatoriedad de consignar las
indicaciones de origen, calidad, pureza o mezcla y las medidas netas de su
contenido. Ademas, en e articulo 4, establece que tales indicaciones estén
escritas en espafiol, aunque se admiten traducciones. Esto tiende a que exista
unacorrectainformacion sobre el producto, y asi se evite todo equivoco.

61. Ver Kitch & Perlman, op. cit., pAgina193, enlacausa«Charlesof the Ritz Distrib. Corp. ¢/ FTC».
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En el articulo 5 se prohibe consignar cualquier indicacion o signo, en
folletos, envases, productos, etc., “ que puedainducir aerror, engafio o confusion,
respecto de la naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla o cantidad de los
frutos o productos, de sus propiedades, caracteristicas, usos, condiciones de
comercializacion o técnicas de produccion”. En el articulo 9 se prohibe
“cualquier clase de publicidad o propaganda’, que puedainducir aconfusion o
engarno sobre caracteristicas delos productos, condiciones de comercializacion
0 técnicas de produccion de bienesy servicios.

Normassimilarescontieneel Codigo Alimentario Nacional, ley No. 18.284,
dirigidasalacorrectay completarotul acién de los productos alimenticios.

Por ultimo, debo mencionar también la ley 22.240, de Defensa del
Consumidor. Esta ley impone a quienes intervengan en la produccion,
importacion y comercializacion de productos, y en la prestacion de servicios,
gue suministren “a los consumidores o usuarios, en forma cierta 'y objetiva,
informacion veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las caracteristicas
esencidesdelosmismos’. Nuevamente setratade unanormaque estadisefiada
paraproteger a consumidor. Aungue nadaimpide que el competidor redlicela
denunciacorrespondiente.

Como hemos visto, existen cantidad de normas que castigan €l engafio y,
por tanto, ala competenciadesieal atravésdel mismo.

Lajurisprudencia

No hay enlajurisprudenciapenal condenas aactosde publicidad, basados
ene articulo 159 del Codigo Penal. Existensi, dos casosenlosquelosimputados
fueron absueltos. Enuno deellos, el mas antiguo, se consider6 que no eradelito
proclamar “lasuperioridad de unaldmpara, asegurando que no existe ninguna
mejor” .5

Afios después, € criterio fue confirmado al declararse que“ no constituye
delito afirmar que determinado detergente es cuatro veces superior aotros (no
determinados), lo que equivale a decir que es mejor, ni publicar o hacer
propaganda expresando que “lava 90 veces’, cualquiera sea €l grado de tal
afirmacion. Aunque agrego € tribunal: “... siempre que no se identifique o
tiendaaidentificar algunamarcacompetitiva, o tiendaalamanifiestaconfusion
con otro producto también determinable” % Lallamadapor € tribunal publicidad
exagerada, no punible, setransformariaasi en publicidad comparativapunible,
en ese entonces consideradailegal .

En otro caso, en el que no hubo condena, se entendid que habia habido
propaganda desleal. Un ciclista gan6 una carrera utilizando en su bicicleta
tuberias de marca “Alessandro”. Sin embargo, en la conocida revista “El
Gréfico” aparecio una publicidad en la que se decia que las cubiertas habian
sido “ESTRELLA BLANCA”, marca de Pirelli. La publicidad habia sido
ordenada por los fabricantes de los productos Pirelli.

62. «Durz, Mé&ximo y Tryan, Francisco», Camara Criminal y Correccional de la Capital
Federal, 5-6-1936, LL-3-154.
63. «Kolynos S.A.», CamaraCriminal y Correccional, Salal, 4-4-1972, ED-44-728.
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El Juez de Primeralnstancia, enfallo confirmado por laCamara, reconocio
gue se trataba de una propaganda desleal, que habia desvio delaclientelay la
posibilidad de un aprovechamiento ilegitimo. Pero, €l querellado fue absuelto
porque habiaobrado de buenafed creer, de acuerdo alo que estabapreviamente
convenido con la patrocinadora del equipo a que perteneciael ciclista, que se
habiausado lacubierta“ESTRELLA BLANCA”. Falt6 pues el dolo, esencial
paraconfigurar el delito.®

Adopcién de falsos titulos y de falsas calidades

Esun caso tipico de publicidad engafiosa. Falsostitulosson el declarar ser
proveedor de algun clienteimportantey nolo es, o decir que seeslicenciado de
alguna empresa extranjera no siéndolo, falsas calidades cuando se dice por
giemplo queesaguaminera no siéndolo o deotrotipo deindicacionesdecalidad
gue no son las que retine el producto. Estambién unafalsacalidad el decir que
esel tnico fabricante del producto cuando no lo es. Esto podriaprovocar quela
clientelasevolcaraaé sinir aotros de lacompetencia.

Usurpacién de medallas o recompensas industriales

Es otraforma de engafiar. Alegar haber ganado premios no ganados o de
€oncursos o certamenesinexistentes, ledaal producto unaaparienciade calidad
eimportanciaque notiene.

Ventas a precios bajos

Es habitual hablar de la venta a precios bajos como de un acto de
competenciadesleal.

Laventaa precios bajos esilegal cuando es por debajo de los costosy no
existen razones que la justifiquen. No me extenderé en esta cuestion ya que
entiendo que esta maniobra, conocida como dumping, cae més bien dentro de
lasnormasdelal ey 22.262 sobre defensadelacompetencia. Esel vender aun
precio muy bajo, y por debajo del costo, con € objetivo deeliminar al competidor
queno podrabgjar suspreciossinriesgo deincurrir en pérdidas hastadesaparecer.
El no poder vender aesos precios bajos también |0 hard desaparecer. Esto eslo
gue buscaquien hace dumping y que por sumayor respal do puede sufrir pérdidas
hasta que consigasu posicion demonopolioy luego el evar susprecios por encima
delo que seriael precio de mercado, recuperando sus pérdidas con creces.

Este accionar tiende aeliminar lacompetenciay por ello cae enlasnormas
delaley mencionada.

Desde luego, hay razones justificadas para vender por debgjo del costo y
gue son habituales en el comercio. Se dan en las llamadas “liquidaciones por
fin de temporada’, “por mudanza’ o “por cesacién del negocio”, entre otras.
Estas ventas no son desleal es ya que son puntuales, temporalesy no tienden a
eliminar o dafar lacompetencia.

64. «Valdani, Victor y otro», CamaraCriminal y Correccional, 9-12-1941, L L-24-952.
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Hay un caso que si merece un trato especial y es aquél en el que un
comerciante que ofrece cantidad grande de productos deterceros, vende algunos
de ellos a precios por debajo del precio de compra a proveedor, y por ende
mucho més bajos que |os mismos que ofrecen en venta otros comerciantes.

El producto X esta en los comercios de venta al publico, digamos acinco
pesos. El comerciante en cuestion |o vende ados pesos. El publico tentado por
estaofertay por lade unos pocos otros productos, concurre al local y como es
|6gico, ademés de comprar |os productos baratos, compraotros. Este consumidor,
deno haber existido esaoferta, no hubieraido alli acomprar y hubieracomprado
en el comercio habitual. No puede argumentarse que e consumidor hubiera
comprado ali igualmente sinlaatractivaoferta, porque de ser asi, el comerciante
en cuestion no hubierarealizado tal préctica.

De todas maneras es, a mi juicio, desleal atraer a la clientela por este
medio. Esto no es vender €l producto al mas bajo precio posible, porque no es
verosimil que alguien pierdadinero y considere que el precio es posible. Esta
préctica estéd dirigida a captar clientela que no se captaria s se vendiera €l
producto alos precios que norma mentetodos pueden venderlos. Y estosprecios
no pueden ser por debgjo del costo.



