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ESCRIBIR EN CHINO NO EVITA LA COMPETENCIA DESLEAL...

La justicia comprobo la violacion de una marca registrada pero... ;y los danos?

Un caso ocurrido en Italia motiva algunas re-
flexiones.

Seglin parece, Teddy SpA, una empresa lider
a nivel internacional en la fabricacion de ro-
pa y calzado masculino y femenino, era titu-
lar de varias marcas muy conocidas, todas
debidamente registradas. Bajo una de ellas
(“Rinascimento”, inscripta en noviembre de
2000) fabricaba y vendia, entre otras cosas,
zapatos para damas en numerosos puntos de
venta en la peninsula italiana.

Desde el punto de vista técnico, la marca
(inscripta en la clase 25 que cubre “articulos
de vestir, calzado y sombrereria”) estaba
constituida “por la denominacién de fantasia
‘Rinascimento’ reproducible en cualquier ti-
po de caracter grafico, color o combinacion
de colores”.

Un competidor, Hu Yongjin, decidi6é tomar
ventaja del prestigio adquirido por Teddy
SpA y comenzd a importar desde China y
vender en Italia los mismos productos, bajo
una marca sustancialmente idéntica: “Il Ri-
nascimento”. No so6lo eso: habia denomina-
do a su empresa como “Il Rinascimento

Calzature di Hu Yongjin” (“El Renacimiento
Calzados de Hu Yongjin”) e “Il Rinasci-
mento” a su local de ventas en Padua.

Teddy SpA hizo juicio a Hu ante los tri-
bunales de Venecia por falsificacion de mer-
caderias y competencia desleal, para obtener
una indemnizacion por los dafios patrimo-
niales sufridos, el lucro cesante y el perjuicio
a su reputacion. Pidi6 incluso a la justicia la
“retroversion de las utilidades”; esto es, que
se le entregara una suma equivalente a las
ganancias obtenidas por Hu gracias a la ven-
ta de sus productos falsificados, suma que
debia establecerse en base a la equidad o a lo
que lograra demostrarse o presumirse duran-
te el proceso, con mas sus intereses.

La demanda incluy6 también el pedido de u-
na medida cautelar (que le fue otorgada) pa-
ra que durante el transcurso del pleito se pro-
hibiera a Hu el uso del vocablo “Rinasci-
mento”, solo o acompanado de otros térmi-
nos o disefios, tanto en el nombre de su em-
presa como para designar sus productos.

Teddy SpA argument6 que la suya era una
marca “fuerte”, sobre todo porque, como
marca denominativa (esto es, formada por
palabras) no tenia “vinculo conceptual algu-
no con la mercaderia a la que distinguia”; es-
to es, consistia en una palabra sin relacion
logica con el producto en cuestion, por lo
que todo su valor derivaba de la calidad
intrinseca de este ultimo. (Poner la marca
“Cristalina” al agua mineral requiere meno-



res méritos de marketing que llamar “Rina-
scimento” a un par de sandalias). En conse-
cuencia, Teddy SpA sostuvo que los dafios
provocados a su marca por los productos fal-
sificados eran considerables.

No obstante las sanciones previstas en la me-
dida cautelar (que incluian multas diarias de
doscientos euros en caso de desobediencia),
Hu no retird los carteles con los que anun-
ciaba sus productos (con el vocablo “Rina-
scimento” incluido) ni modificé el nombre
de su empresa.

En su defensa, Hu sostuvo que no habia con-
fusion alguna entre la marca de Teddy SpA
y el nombre de su empresa y los signos usa-
dos por ésta, sobre todo porque, en su caso,
la palabra “Rinascimento” estaba precedida
por un articulo (“II”’) y, ademas, por una se-
rie de caracteres en chino (que querian decir
“calzado”) que excluian toda posibilidad de
confusion.

También dijo en su defensa que la marca
“Rinascimento” era usada por Teddy SpA
para cubrir prendas de vestir y no sélo cal-
zado y que las vidrieras (escaparates) de sus
locales y los envoltorios utilizados eran dife-
rentes.

Y en un aspecto que nos interesa, dijo tam-
bién que los supuestos dafios sufridos por
Teddy SpA habian sido mencionados de mo-
do genérico e insuficiente como para funda-
mentar una demanda.

Al tribunal no le costd demasiado resolver la
cuestion!.

En su opinion, “el parecido visual entre las
marcas registradas [por Teddy SpA] y la en-

"In re “Teddy SpA c. Hu Yongji”, Tribunal de Vene-
cia, RG 4133/2019; sentencia 1296/2021, publicada
23 junio 2021; repertorio 3282/2021; “Giurisprudenze
delle Imprese”, GiurisNews 46/2023, 6 noviembre
2023, con nota de Carla Pagnotta.

sefia [de Hu] es evidente en razon de los ele-
mentos distintivos y dominantes presentes en
los signos objeto de comparacion”.

Para el tribunal, “la solucién no cambia por
el hecho de que Hu haya adoptado la misma
palabra ‘Rinascimento’ con el agregado de
un articulo que no tiene ninguna valencia
distintiva y de caracteres chinos —también
ellos poco distintivos para un publico ita-
liano y europeo—".

“Existe identidad conceptual dada la iden-
tidad del nombre usado (‘Rinascimento’)
con un significado de fantasia que no guarda
referencia alguna con el producto. El riesgo
de confusion debe ser evaluado teniendo en
cuenta la impresion general producida por e-
se término, teniendo en consideracion, en
particular, los elementos distintivos y Domi-
nantes presentes en los signos objetos de
comparacion, caracterizados por su elevada
similitud y diferenciados solamente por ele-
mentos de escasisimo relieve y no distin-
tivos™.

Esa evaluacion “debe efectuarse con respec-
to a la impresion de conjunto que prescinde
de la posibilidad de un atento examen com-
parativo y sincronico”.

El tribunal entendi6 que en esa evaluacion
global de marca con producto existe una in-
terdependencia entre los asi llamados “fac-
tores relevantes” y, en particular, entre los
signos distintivos y el producto, que no pone
tanto de resalto solo el parecido entre dos
marcas sino también el parecido entre los
productos en cuestion, de modo tal que “un
tenue grado de parecido entre signos distin-
tivos puede ser compensado por un elevado
grado de parecido entre los productos res-
pectivos, de modo que existe peligro de con-
fusion”.

En el caso, “a la gran similitud entre los sig-
nos se agrega la identidad entre la mercade-



ria vendida en el local identificado con la
ensefia ‘Il Rinascimento’ y los productos cu-
biertos por la marca registrada”.

El tribunal agregd que “los elementos in-
dicados por Hu (como las vidrieras del local,
las modalidades de venta del calzado, etc.)
no son iddneos para evitar el riesgo de con-
fusion, al menos por asociacion”.

“Debe tenerse en cuenta” —dijo también el
tribunal— “que el publico de referencia puede
ser llevado a asumir que los productos [de
Teddy SpA y Hu] provengan todos de em-
presas vinculadas economicamente”.

Concluyo diciendo que “existe, por lo tanto,
una violacion de los derechos [de Teddy
SpA] que corresponden a sus propios signos
distintivos (en el caso, las marcas registra-
das). También existe competencia desleal,
porque, aun cuando existan diferencias entre
el tipo de comercio, vidrieras, modalidades
de venta, etc., el uso de signos distintivos
con el mismo proposito (como nombre de las
sociedades, ensefias, etc.) crea confusion y
genera las condiciones para que los compra-
dores puedan equivocarse con respecto a su
origen”.

Por lo tanto, el tribunal confirmé el alcance
de la medida cautelar que prohibia a Hu el
uso de la palabra ‘Rinascimento’ en cual-
quier forma grafica como ensefia de su nego-
cio y como denominaciéon de su empresa,
con multas diarias en caso de desobediencia.
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Pero...

...el tribunal también concluy6é que “el pe-
dido de resarcimiento y de ‘retroversion’ [de
las utilidades obtenidas por Hu como con-
secuencia de la violacion de las marcas de
Teddy SpA] carecia de toda prueba.

En efecto, Teddy SpA, “después de haber re-
querido la produccién de pruebas testimo-
niales y la exhibicion de documentos, impli-
citamente renuncio a la admision de dicha
prueba al solicitar que se fijara una audiencia
para la vista de la causa”.

Para el tribunal, “el dafio reclamado no pare-
ce poder ser estimado ni siquiera por via de
equidad, y la actora no ha suministrado nin-
gun elemento util para verificar la efectiva
subsistencia de tal dafio y ni siquiera ha pro-
visto al tribunal criterio razonable alguno pa-
ra evaluarlo en el caso que subsista”.

Por consiguiente, el tribunal declar6 a Hu
responsable de falsificacion de marcas y
competencia desleal y confirm6 la prohibi-
cion de usar el término ‘Rinascimento’ bajo
cualquier forma grafica, como ensefia o de-
nominacion comercial, pero rechazo la de-
manda por darios.

(Habra sido un caso de mala praxis profe-
sional? ;O Teddy SpA se habra dado por sa-
tisfecha con la desaparicion de la denomina-
cion usada por su competidor? ;O las ganan-
cias de Hu eran de imposible comprobacion?
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