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EL CASO DE LOS RELOJES ROLEX “4 MEDIDA”

(Hasta donde llegan los derechos de propiedad sobre una marca?

Artisans de Geneve Switzerland SA es una
empresa dedicada a un curioso menester. Tal
como lo describe en su pagina web, “somos
un taller de relojeria con base en Ginebra,
Suiza. Ofrecemos un servicio exclusivo de
modificacion de relojes pulsera para clientes
particulares. Nuestras modificaciones se ha-
cen solo a pedido en nuestros talleres, por ar-
tesanos independientes y altamente califica-
dos que dan testimonio de su experiencia y
creatividad”.

Y agregan: “cada fanatico de los relojes pul-
sera alguna vez sofid con poder transformar
su reloj favorito, modificando la esfera, el
engarce, las manecillas o cualquier otra parte
para convertirlo en algo tan inico como su
duefio. Nuestros servicios a medida ofrecen
la oportunidad de llevar a cabo esa persona-
lizacion, a partir de algiin proyecto ya reali-
zado por nosotros o desde cero”

Obviamente, ese servicio de “personaliza-
cion” no se lleva a cabo sobre relojes de es-
caso valor, sino sobre ejemplares de alto pre-
cio. Eso llevé a que Artisans de Geneve
(“AdG”) entrara en conflicto con varios fa-
bricantes de esas obras de arte de la relojeria.

Como consecuencia de esos enfrentamien-
tos, AdG publica en su pagina una adverten-
cia que reza: “somos un taller artesanal que
no fabrica ni vende relojes. Dominamos los

conocimientos esteticos y técnicos de la alta
relojeria;, por eso, estamos atentos a las
necesidades de los exigentes propietarios de
relojes deseosos de personalizarlos o restau-
rarlos. Nuestras intervenciones son siempre
llevadas a cabo en estricta adhesion a la
historia y los codigos de las marcas que ven-
den los relojes que se nos confian. Nuestros
servicios incluyen modificaciones hechas a
mano. No estamos vinculados ni afiliados
con ninguna fabrica de relojes. Hacemos
nuestro trabajo con total independencia y no
mantenemos relaciones directas o indirectas
con las marcas sobre cuyos productos traba-
jamos. Esas marcas son mencionadas en
nuestra pagina web solo como referencia. A-
dG garantiza la calidad del trabajo y de las
intervenciones que llevamos a cabo por
cuenta de nuestros clientes sobre sus relojes.
Sin embargo, se excluye nuestra responsabi-
lidad hacia el propietario de un reloj modi-
ficado y/o hacia terceros en caso de cual-
quier tipo de uso que no sea privado y per-
sonal de dicho propietario”.

No obstante esa advertencia, Montres Rolex
SA (ahora simplemente Rolex SA), una em-
presa suiza que fabrica relojes de ese nombre
desde 1908, no se dio por satisfecha y en e-
nero de 2020 demandé a AdG ante los tribu-
nales suizos por violacion de su marca regis-
trada y por competencia desleal.



Casos similares han surgido en varios paises
con relacion a objetos tan diversos como za-
patillas Nike !, jeans Levi’s 2, automoviles
Alfa Romeo, etc.

En su demanda, Rolex se quejo de que AdG
“personalizaba relojes de lujo producidos en
masa (sobre todo Rolex) cambiandoles algu-
nas partes, dandoles una nueva apariencia y
o modificando varias caracteristicas técnicas
para hacerlos mas exclusivos, de acuerdo
con los deseos expresados por sus clientes”.

Rolex sostuvo que AdG infringia sus dere-
chos al ofrecer relojes modificados que lle-
vaban su marca registrada sin autorizacion.

“La personalizacion de los relojes pulsera”,
agregd, “muchas veces exige que se quiten y
vuelvan a adherir las marcas que aparecen en
las esferas de los relojes Rolex originales.
En los relojes modificados, AdG habitual-
mente afiade su propia marca junto a la de
Rolex y ofrece a sus clientes una nueva ga-
rantia, explicando que la original, otorgada
por Rolex, queda automaticamente cancela-
da al practicarse la modificacion”.

Esa actividad, para Rolex, era inaceptable:
“una sociedad comercial no puede ofrecer,
contra una remuneracion, servicios de modi-
ficacion de productos de marca, a menos que
cuente con el consentimiento del propietario
de esa marca o que la retire del producto. U-
nicamente el comprador de aquéllos tiene el
derecho a efectuar modificaciones, pero sin
recurrir a los servicios de terceros, basando-
se en el uso privado de la marca”.

En primera instancia se le dio la razén a Ro-
lex y un juez de Ginebra otorgd una medida
cautelar en su favor, que prohibié a AdG

! Véase “The legality of Customization in the Sneaker
Industry”,  https://www.linkedin.com/pulse/legality-
customization-sneaker-industry-mckenna-sork/

2 In re “Cofemel”, Corte de Justicia de la Unién Euro-
pea (CJEU), C-683/17, 12 septiembre 2019

continuar ofreciendo “relojes Rolex persona-
lizados”.

GdA apeld y el caso llegd hasta el Tribunal
Supremo Federal suizo, que dictd sentencia
el 19 de enero tltimo.

La cuestion planteada se podria resumir en la
siguiente pregunta: ;la modificacion no au-
torizada de un producto de marca a pedido
del propietario de éste viola la ley?

Existe, por supuesto, otra pregunta relevante:
[es importante esta decision fuera de Suiza?
A este interrogante lo podemos contestar de
inmediato: si, lo es. El derecho de marcas
tiende a la uniformidad a lo largo y ancho
del mundo.

La corte federal explicd que la cuestion “es-
taba lejos de ser trivial, puesto que la “perso-
nalizacion de productos” era “una actividad
en enorme expansion, no limitada al campo
de los relojes pulsera, puesto que ya se habia
planteado en otros sectores, como el de la
moda y la industria automovilistica”.

“La creciente importancia de la personaliza-
cion de productos de marca” dijo el tribunal,
“se refleja en los numerosos conflictos entre
titulares de marcas registradas y empresas
que modifican productos que ostentan mar-
cas de terceros. No es una mera coincidencia
que los jueces de paises vecinos hayan teni-
do que resolver cuestiones vinculadas con
este tema y dictado sentencias que resultan
de interés”.

3 In re “Rolex SA v. Artisans de Genéve SA”, 4A
171/2023; TF/Bger, 19 enero 2024. Véase
https://www.voxlegal.ch/rolex-vs-artisans-de-geneve-
lheure-du-jugement-a-sonne-pour-la-personalisation-
de-produits-de-marques/

4 Otro caso similar se discuti6 en los Estados Uni-
dos: Rolex Watch v. Beckertime, No. 22-10866 (5th
Cir. 2024)



Al decidir esta cuestion, la corte federal sui-
za recordd que el proposito de una marca co-
mercial es el de distinguir los bienes o servi-
cios producidos por una empresa de los o-
frecidos por otra, de modo que el consumi-
dor pueda identificarlos adecuadamente.

Como consecuencia, el titular de una marca
registrada tiene sobre ella un derecho exclu-
sivo para usarla para distinguir sus productos
y disponer de ella como le plazca.

Sin embargo, la exclusividad tiene algunos
limites: el uso de la marca debe ser orientado
“hacia el mercado” y dentro del curso nor-
mal de los negocios de su titular. No existe
tal exclusividad cuando el uso de la marca
por un tercero es privado, limitado a ser solo
“una referencia” o sin generar ingreso algu-
no.

Otro limite esta dado por el hecho de que el
derecho exclusivo a comercializar un bien i-
dentificado por una marca se extingue cuan-
do ese producto es colocado en el mercado
por primera vez.

Dicho de otro modo, cuando el titular de una
marca pone en el mercado un producto iden-
tificado con ella, el comprador puede hacer
con ¢l lo que desee: revenderlo o transfor-
marlo, sin por eso violar norma alguna.

El tribunal agregd que, excepto en contados
casos, la referencia a una marca en activida-
des privadas (y no habituales o comerciales)
no esta prohibida, puesto que no es suscepti-
ble de generar confusion entre los consumi-
dores. (Por ejemplo, si alguien quiere ven-
der su automovil, es 16gico que mencione su
marca, sin que ello genere responsabilidad
por su uso).

Los jueces sefialaron que el tribunal de pri-
mera instancia mostré “un profundo desco-
nocimiento de la diferencia entre dos activi-
dades comerciales distintas: la personaliza-

cion de relojes pulsera y la comercializacion
de relojes modificados”.

La Corte sostuvo que la primera actividad
(consistente en la personalizacion de un pro-
ducto de marca a pedido y por cuenta de su
propietario, para su uso personal) “en prin-
cipio es legal, en la medida que el proveedor
del servicio acttia a pedido del propietario
del objeto en cuestion y que éste le es de-
vuelto y no recolocado en el mercado”.

Para el tribunal, “cuando la empresa perso-
naliza un producto a pedido de su propieta-
rio, no estd usando una marca ajena para o-
frecer servicios, sino s6lo estda modificando
un producto para fines privados y especifi-
cos”.

La corte resaltd que “la posicion de Rolex de
querer limitar la nocidon de uso privado so6lo
al caso de las modificaciones llevadas a cabo
personalmente por el propietario del objeto
de marca va demasiado lejos. En efecto, la
modificacion de ciertos productos necesita,
por fuerza, la asistencia de un especialista”.

La segunda actividad (la venta de relojes
modificados con la marca de su fabricante
—Rolex, en el caso—), “en principio viola la
ley, salvo que exista una autorizacidon otor-
gada por el propietario de la marca”.

(Por qué? “Porque la marca, en realidad, es-
taria siendo usada en el mercado sin cumplir
con su funcion de designar un articulo origi-
nal sino uno que ha sufrido modificaciones
sin el permiso del titular de la marca”.

Segtn el tribunal, AdG “modificaba relojes
que ya eran propiedad de sus clientes. Si
bien ello pudo obligarla a retirar y recolocar
la marca Rolex de los relojes a personalizar
y a incluir su propia marca, esas interven-
ciones tuvieron lugar a pedido del propieta-
rio del bien en cuestién y, una vez que el
trabajo fue realizado, AdG devolvio los relo-



jes a sus clientes para su uso personal, sin re-
lanzarlos al mercado. Esto no viola los de-
rechos del titular de la marca”.

En cuanto a la posible violacion de las leyes
sobre competencia desleal, el tribunal notd
que la personalizacion de los relojes, en si
misma, no violaba la ley, porque la compe-
tencia desleal debe ser objetivamente sus-
ceptible de afectar el mercado. “El hecho de
que la demandada no recoloque los relojes
modificados en el mercado luego de perso-
nalizarlos no viola la ley”.

No obstante, no toda la decision del Tribunal
Federal favorecié a AdG. En efecto, la Corte
consider6d que la publicidad de los servicios
de personalizacion de relojes de esta empre-
sa, al incluir la marca Rolex junto a la suya
propia, era susceptible de causar confusion
entre los consumidores al hacerles creer e-
rrébneamente que tales relojes eran resultado
de la colaboracion entre ambas empresas.

En ese caso, “la marca deja de cumplir su
funcion de identificacion, porque ya no de-
signa mas al articulo original, sino a otro que

ha sufrido modificaciones sin el consenti-
miento del titular marcario”.

Como resultado, el Tribunal Federal devol-
vi6 el caso al juez inferior, para que dictara
una nueva sentencia, puesto que “gran parte
de su decision anterior se basd en una pre-
misa equivocada, segin la cual la actividad
[de AdG] era ilicita, lo que le impedia refe-
rirse a las marcas de Rolex al ofrecer sus ser-
vicios”.

“Aun cuando el tribunal inferior puso énfasis
en que el uso de la marca de un tercero pue-
de ser necesario para que un proveedor de
servicios informe a sus potenciales clientes
acerca de sus actividades (y que cualquiera
puede describir su propia oferta de bienes y
servicios aun cuando ello afecte las marcas
de terceros), sus integrantes llevaron a cabo
un andlisis incompleto de la situacion, tanto
desde el punto de vista factico como juri-
dico”.

(Estara dicha la ultima palabra? La cuestion
tiene enorme importancia economica.

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