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“LOS TOTORA” Y SUS PROBLEMAS LEGALES

Evitar conflictos legales es vital para la supervivencia de cualquier emprendimiento.

Los Totora es una banda de cumbia pop, for-
mada en la ciudad de La Plata (Provincia de
Buenos Aires) por varios compaiieros de es-
cuela secundaria que comenzaron a encon-
trarse con frecuencia para hacer musica y
divertirse.

Sus primeros ensayos fueron en el garaje de
la casa de Nicolas Giorgetti, uno de sus fun-
dadores. Luego de muchos ensayos, el 3 de
diciembre de 2002, aprovechando el cumple-
afios de Julidan Bruno, otro de sus integran-
tes, tocaron en un “boliche”’ de La Plata
frente a unas 300 personas.

Ademas de Nicolds (bajo y voz) y Julian
(voz), el grupo estaba integrado por Juan
Manuel Quieto (voz), Santiago Giorgetti
(timbales) y Juan Ignacio Giorgetti (tecla-
dos).

Dos dias después de aquel estreno, Los To-
tora tocaron en la fiesta de egresados de una
escuela secundaria publica en la que Nicolas
acababa de terminar sus estudios.

La banda enseguida adquiri6 popularidad
por la accesibilidad de los temas inter-
pretados, la impronta ritmica de sus melo-

" En la Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Bo-
livia la palabra designa lo que en otros paises se llama
discoteca (“antro” en México y “discotheque” en Chi-
le) o “night club”, “boite” o “disco™: lugares de en-
cuentro nocturnos, donde se baila y bebe.

dias, el sentido del humor de sus letras y los
videos con los que acompafan las presen-
taciones de sus nuevos discos. Su primer
show masivo fue en 2009.

En los ultimos afios ha hecho varias giras y
participado frecuentemente en festivales y
conciertos publicos en varios escenarios de
Buenos Aires (como el Estadio Luna Park),
en el interior de la Argentina y fuera del
pais. Ha tocado en mas de cien ciudades ar-
gentinas, en Miami y Los Angeles en los Es-
tados Unidos y en Brasil y Espaiia.

Los discos de Los Totora son distribuidos
por Warner Music, una empresa internacio-
nal de primer orden. Su tema Marchate aho-
ra ha tenido casi cincuenta millones de re-
producciones en YouTube. La banda esta in-
tegrada por alrededor de quince personas,
entre musicos, cantantes, sonidistas y técni-
COS.

Uno de sus ultimos éxitos del grupo es Ami-
gos con derechos (2021).

Pero en mayo de 2018 el grupo desvincul6 a
su vocalista Julian Bruno, uno de sus funda-
dores. Como éste hizo declaraciones perio-
disticas y public6 mensajes en las redes so-
ciales bastante altisonantes, todo indicaba
que la cuestion no habia sido pacifica.



Efectivamente: la carrera veloz de Los To-
tora, sin embargo, se ha visto empafiada por
ciertas peripecias legales, derivadas, aparen-
temente, de aquella desvinculacion.

Asi es como hace pocos dias se publico una
decision judicial relativa a una medida cau-
telar sobre el nombre Los Totora.

Segun parece —las publicaciones no lo expli-
citan en detalle—, las actividades mercantiles
de la banda han pasado a ser gestionadas por
una sociedad de responsabilidad limitada,
uno de los varios tipos societarios que per-
mite la ley argentina, llamada Giorgetti y
Bruno SRL.

A su vez, el nombre Los Totora fue regis-
trado como marca para distinguir “un con-
junto musical”. Pero el registro de la marca
no fue efectuado por la SRL, sino por Lean-
dro Diego Bruno, también integrante de la
banda, que luego la cedi6 a la sociedad. (Es
probable que dicho registro haya sido ante-
rior a la constitucion de la sociedad).

Pero en 2018, la SRL (actuando a través de
su entonces socio gerente, Julidn Javier Bru-
no) transfirié la marca a favor de este ultimo.

En 2019 la SRL se present6 ante la justicia
para pedir que se dictara una medida cautelar
que impidiera a Julian usar la marca.

El pedido concreto exigid “el dictado de una
medida cautelar tendiente a que se ordene a
Julian Javier Bruno cesar en el uso preventi-
vo de la marca “Los Totora” (mixta®), con-
cedida para la clase 41 del Nomenclador
Marcario Internacional, limitada a distinguir
un conjunto musical”.

? Una marca mixta es la compuesta tanto por palabras
como por imagenes o alguna tipografia determinada.
Una marca denominativa es la que esta compuesta
solo por una palabra, mientras que la figurativa, por
un dibujo o disefio.

Especificamente, la sociedad requirié que
“se le impidiera [a Julidn Javier Bruno] rea-
lizar contrataciones de todo tipo, publicidad,
vender o licenciar la marca. Asimismo, soli-
citd la anotacion de la litis ante el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial [...], con
el objeto de alertar a eventuales compradores
de buena fe acerca de la existencia de un
conflicto”.

La “anotacion de litis” es una declaracion ju-
dicial que se inscribe en los registros pu-
blicos —como los de la propiedad o el de
marcas—, como medida cautelar, para infor-
mar a algun posible comprador que existe un
litigio sobre el bien alli registrado. Ello evita
que un tercero pueda alegar ser un compra-
dor de buena fe, pues ha sido advertido de la
existencia de pretensiones sobre el bien en
cuestion.

Debe tenerse en cuenta que lo pedido por la
sociedad fue una medida preventiva (el cese
del uso de una marca) y no una demanda por
dafios. Como lo hemos explicado otras ve-
ces’, quien solicita una medida cautelar debe
demostrar la verosimilitud de su derecho y el
posible peligro si la medida no se otorga.

En diciembre de 2021, el juez rechazé el
pedido de Giorgetti & Bruno SRL. Dijo que
“no se encontraban reunidos los requisitos
para la procedencia de la medida”, porque
los argumentos de la sociedad “requerian
una amplitud de debate y prueba que excedia
el marco cautelar”. De dictarse la medida,
agregd, “se alteraria una situacion existente
de un modo inadecuado”. Para colmo,
existia otra demanda (esta vez, de Julian
contra la sociedad) en la que se pedia el
bloqueo del uso de la misma marca.

Entonces la empresa apelo.

3 Véase entre otros “Problemas de prueba en marcas y
patentes”, Dos Minutos de Doctrina, XIX:1037, 6
mayo 2022.



Entre sus argumentos, dijo que la transfe-
rencia de la marca hecha por Giorgetti &
Bruno SRL a favor de Julidn Javier Bruno
era nula pues habia sido realizada fraudulen-
tamente, por un precio vil y por un funcio-
nario de la sociedad (precisamente Julian) en
su propio beneficio, sin tener facultades para
ello.

Ademas, agreg6, la marca “Los Totora” po-
dia ser considerada una marca de hecho y
notoria, por lo que la exigencia de su registro
era hasta cierto punto innecesaria.

Para la empresa, habia ocurrido “una apro-
piacion indebida de la marca mencionada”
y lo hecho por Julian implic6é “una vulnera-
cion de lo prescripto por la Ley de Socieda-
des Comerciales”.

Para demostrar la existencia de un peligro y
un dafio irreversible en el caso que la medida
no se otorgara, Giorgetti & Bruno SRL acla-
r6 que “cada acto realizado por el demanda-
do le generaria un dafo creciente, en tanto la
confusion producida en el publico consumi-
dor derivaria en un permanente desvio de
clientela y, a su vez, traeria aparejada la di-
lucion de la marca, perdiendo su capacidad
distintiva”.

La Camara de Apelaciones® al analizar los
argumentos de la empresa, dijo que “solo a-
nalizaria las argumentaciones adecuadas al
contexto cautelar en el que fue dictada la re-
solucion recurrida y no las vinculadas con
los aspectos sustanciales del proceso”, pues
¢éstos deben resolverse cuando se deba de-
cidir sobre el fondo del asunto.

En otras palabras: el tribunal limitaria su de-
cision a resolver si podia o no dictarse una

* In re “Giorgetti & Bruno SRL c. Bruno”, Exp. 8036
/2019; CCyCFed (II), 23 mayo 2022; ElDial.com
XXV:6001, 8 agosto 2022; AACE9A.

medida cautelar, pero no quién era el titular
de la marca en cuestion.

Por eso, aclar6 que “la cuestion a dilucidar
se cifie a determinar si prima facie se en-
cuentran corroborados los requisitos exigi-
dos para otorgar la cautelar requerida, tal
como pretende [Giorgetti & Bruno SRL], o
bien, si fue acertado su rechazo por no estar
acreditada, a esta altura del proceso, la vero-
similitud en el derecho de la peticionante,
tal como se decidi6 en la instancia de gra-

dO’,

El tribunal record6 que las leyes otorgan fa-
cultades a las autoridades judiciales “para
ordenar la adopcion de medidas provisiona-
les rapidas y eficaces destinadas a evitar que
se produzca la infraccion de los derechos
tutelados, incluso sin haber oido a la otra
parte; en particular, cuando exista probabi-
lidad de que cualquier retraso cause dafio i-
rreparable a su titular y siempre que el pe-
ticionario presente las pruebas de las cuales
razonablemente disponga, con el fin de es-
tablecer con un grado suficiente de certi-
dumbre que es el titular del derecho y que
tal derecho es objeto o va ser objeto inmi-
nente de infraccion”.

Es decir, el juez debe estar convencido del
derecho de quien pide la medida cautelar. Si
tal conviccion no existe, no se otorga la me-
dida.

El tribunal record6 que la sociedad habia
explicado que la marca, limitada a distinguir
un conjunto musical, estaba indebidamente
inscripta a nombre de Julidn Javier Bruno
“en virtud de una transferencia fraudulenta,
llevada a cabo mediante una cesion realiza-
da sin las facultades necesarias a tal fin” y
que, cuando se inscribid esa transferencia,
“fallaron la totalidad de los controles previs-
tos tanto por parte del escribano intervi-
niente en el acto como asi también del Ins-
tituto Nacional de la Propiedad Intelectual”.



Pero, al analizar las constancias incorpora-
das al expediente, la Camara dijo que ellas
“no alcanzaban para tener por acreditada la
verosimilitud del derecho de la actora, de
manera manifiesta, que resulte suficiente
para conceder la medida cautelar”.

El tribunal sostuvo no haber perdido de vis-
ta “que la actora califico y relatd los actos a
los que les atribuye la existencia de mala fe
y que cuestiond la cesion efectuada por el
socio gerente de Giorgetti & Bruno SRL en
2018”.

Pero “sin embargo, en este estado liminal,
no obra prueba alguna que dé cuenta de la
circunstancia denunciada con la contunden-
cia necesaria para dictar una medida como
la solicitada”.

Para la Camara, “el argumento central del
recurso de la apelante radico en la posible
nulidad de la transferencia marcaria realiza-
da, por ser, a su entender, fraudulenta. [Pe-
ro] dicha premisa debe ser suficientemente
acreditada por la interesada si pretende ge-
nerar la conviccion necesaria para el dictado
de una medida como la aqui analizada”.

El tribunal recordd que el Codigo Procesal
pone en cabeza de los litigantes el deber de
probar los presupuestos que invocan como
fundamento de su pretension, defensa o
excepcion, y ello depende de la situacion en
que cada uno se coloque en el proceso”.

Y agregd que “la consecuencia de esta regla
es que quien no ajusta su conducta a esos
postulados rituales, debe necesariamente so-
portar las conclusiones que se derivan de su
inobservancia, consistentes en que el 6rgano
judicial tenga por no verificados los hechos
opuestos como base de sus respectivos plan-
teos”.

Si bien Giorgetti & Bruno SRL “acompaiio
la constancia obrante en el expediente admi-

nistrativo de la que se desprende que la ce-
sion fue realizada por Julian Javier Bruno
en su cardcter de socio gerente, [...] de ello
no se desprende, per se, que el socio gerente
no tuviera facultades para ello; o que se hu-
biera celebrado aquel contrato fuera de las
condiciones de mercado o alguna otra cir-
cunstancia que permita sostener, en este es-
tado larval del proceso, que la cesién fue
realizada en la forma invocada por la que-
josa”.

El tribunal también menciond que una causa
penal por administracion fraudulenta inicia-
da por Juan Ignacio Giorgietti contra Julian
Javier Bruno, “se encontraba en plena etapa
de investigacion la conducta aqui denuncia-
da por parte de la empresa”.

Y sefial6 que “no podia soslayarse la exis-
tencia de una causa entablada por el sefior
Bruno, en su caricter de titular registral de
la marca ‘Los Totora’, contra Nicolas Fer-
nando, Juan Ignacio y Santiago Andrés
Giorgetti y Juan Manuel Quieto requiriendo
el cese de uso de la marca referida” en la
que se intentaba obtener una decision exac-
tamente contraria a la pretension de Gior-
getti & Bruno SRL.

Ante ese escenario, la Camara entendio que
el argumento de la empresa “referido a que
la realizacion de la cesion impugnada debid
contar con una autorizacion expresa emana-
da del organo societario correspondiente” y
la existencia de procesos judiciales que tie-
nen como partes a los mismos contendientes
que en el caso analizado “so6lo revelan la e-
xistencia de un conflicto de indole socie-
taria que, si bien merece ser atendido debi-
damente, se enmarca dentro de un complejo
problema juridico que no cabe dilucidar en
este marco cautelar”. En otras palabras, la
cuestion era demasiado compleja como para
ser resuelta en el marco del pedido de una
medida cautelar.



La Cémara dijo que “al tener en cuenta que
resultaba vasto el conjunto normativo y las
constancias probatorias que debian analizar-
se con el objeto de determinar la validez de
los actos juridicos que se cuestionaban, esto
es, la cesion realizada a favor del sefor
Bruno, asi como la consecuente inscripcion
en el registro marcario con las falencias de-
nunciadas”, era claro que ello “excedia este
ambito, en donde el conocimiento es super-
ficial y la proteccion que pueda acordarse,
provisoria”.

“A su vez”, agrego, “no puede perderse de
vista que el acogimiento de una medida co-
mo la solicitada importaria suspender el ple-
no ejercicio del derecho marcario del de-
mandado —hoy titular registral de la marca
‘Los Totora’—, provocando en esta instancia
del proceso una limitacion que no aparece
preliminarmente justificada”.

Para colmo, la Camara reconocid que aun
cuando la empresa habia sefialado que el
juez anterior “no se pronuncié debidamente
sobre las constancias obrantes en la causa”,
habia omitido “efectuar la concreta valora-
cién de aquellos documentos y explicar de
qué forma su diversa interpretacion habria
conducido a una decision distinta a la a-
doptada”.

Por consiguiente, “en tales condiciones, la
verosimilitud del derecho de la actora no se
encuentra acreditada de manera manifiesta,
de modo que resulta insuficiente para con-
ceder la medida cautelar” denegada en la
instancia anterior.

Finalmente, la Camara dijo que “tampoco
conmueven a este tribunal las alegaciones
formuladas por la actora en torno a que su
marca debe ser considerada como ‘de he-
cho’. [...] Tal manifestacion fue expuesta
en forma tangencial y sin aportar prueba al-
guna que dé cuenta de tal afirmacion”.

Ademas, agreg6 que se debia recordar “que
el sistema atributivo que rige en el ambito
marcario determina que se tenga por duefa
de la marca a la persona que obtuvo su re-
gistro. Ello, claro estd, no significa excluir
del amparo legal a aquellas marcas que no
estan registradas pero que son explotadas e-
fectivamente, pues las normas que regulan
la competencia y las sanas practicas comer-
ciales en defensa del consumidor y, en de-
finitiva, los principios de derecho comun
son suficientes para atender esa hipdtesis de
excepcion”.

“Pero mientras en el primer caso, le alcanza
al peticionario con acreditar el registro [de
la marca], en el segundo (cuando se alega
que existe una marca de hecho) debe probar
la explotacion comercial del signo a lo largo
del tiempo. Es la asociacion que hace el
consumidor entre esa marca y el producto o
servicio que ella distingue, lo que justifica
la atenuacion del sistema atributivo”.

Y en el caso, la empresa “no demostro ha-
llarse en ninguna de las situaciones descrip-
tas. En efecto, de las constancias arrimadas
[...] surge que no tiene registrada la marca
cuyo cese de uso pretende y tampoco acom-
pafio prueba suficiente que demuestre su u-
so durante un tiempo razonable como para
constituirse en una marca de hecho”.

Para cerrar la cuestion, el tribunal sefiald
“cierta contradiccion en el argumento” de la
empresa: “por un lado, aduce que revistio el
caracter de titular registral del signo marca-
rio ‘Los Totora’ con anterioridad a la ce-
sion, supuestamente fraudulenta, pero, por
otro lado, invoca que la referida marca se
constituye como una marca ‘de hecho’”.

El tribunal también rechazo el argumento de
que el peligro en la demora en el recono-
cimiento del derecho invocado generaria un
dafio irreparable a la empresa: “no resulta
suficiente a tal fin la mera alegacion de que



se podria crear un nuevo conjunto musical
utilizando la marca "Los Totora’ para su in-
dividualizacion, por cuanto aquella argu-
mentacion con la consiguiente afectacion a
sus intereses no traspasa el umbral de lo hi-
potético y conjetural toda vez que no exis-
ten elementos que, en este estado del proce-
so, convenzan sobre la materializacién de
tales peligros™.

El tribunal concluyé en que no se advertia
“la existencia de un gravamen de dificil re-
paracion ulterior o de un peligro en la de-
mora que justifique despachar la cautelar
pretendida puesto que el gravamen invoca-
do parte de una hipétesis que, por el mo-
mento, no se ha verificado ni hay indicios
serios de que pueda concretarse”.

En consecuencia, rechazé la cautelar solici-
tada, por lo que el sefior Bruno seguira sien-
do titular registral de la marca ‘Los Totora’
hasta que los pleitos cruzados entre ¢l y la

% ok ok

sociedad que gestiona la banda lleguen a su
fin.

La Cémara dejo en claro que la conclusion a
la que habia llegado “de ningiin modo im-
plicaba adelantar opinién sobre el fondo del
asunto, que Unicamente podra ser dilucidado
mediante la sentencia definitiva” y que “las
decisiones sobre medidas cautelares no cau-
san estado, ni son definitivas, ni preclusivas
y pueden reverse siempre que se aporten
nuevos elementos” [pues] “en general, tie-
nen caracter eminentemente mutable, de
manera que la resolucion que recae sobre e-
llas de acuerdo con las particularidades de
cada caso es siempre provisional”.

(Qué ocurrird en el proximo recital de Los
Totora? ;Aparecera un oficial de justicia pa-
ra impedir que la banda use su nombre?

El Filosofito, que nos lee en borrador, su-
giere que, ademds de iluminadores y soni-
distas, el grupo incorpore un abogado.

Esta nota ha sido preparada por Juan Javier Negri. Para mas informacion sobre este tema
pueden comunicarse con el teléfono (54-11) 5556-8000 o por correo electroénico a
np@negri.com.ar.

Este articulo es un servicio de Negri & Pueyrredon Abogados a sus clientes y amigos.
No tiene por objeto prestar asesoramiento legal sobre tema alguno.



