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Rosario, 20 de noviembre de 2025.-

Y VISTOS: los autos caratulados "“Prosegur
Compafiia de Seguridad S.A. y otro c/ Rosegur Rosario
Seguridad S.R.L. s/ Cese de Uso de Marcas”, Expte. N°
FRO 28257/2023; en tramite por ante este Juzgado Federal
de Rosario N° 1, a mi cargo, Secretaria “B”, de los que;

RESULTA:

1. Comparecen Prosegur Compafiia de Seguridad
S.A. y Transportadora de Caudales Juncadella S.A., con
patrocinio letrado, con el objeto de interponer Demanda
contra Rosegur Rosario Seguridad S.R.L., por cese de uso
del nombre y marca “ROSEGUR”; competencia desleal; vy
dafios y perjuicios; pretendiendo en consecuencia dque se
ordene a la parte demandada a cesar en el uso de la
denominacidén ROSEGUR; a modificar la denominacidén social
ROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD S.R.L.; y que se condene a
Rosegur Rosario Seguridad S.R.L. a indemnizar a las
actoras por los dafios y perjuicios causados por
constituir el uso del nombre y denominacidé4n ROSEGUR una
clara infraccidén a las marcas PROSEGUR; todo ello con
expresa imposicidén de costas a la demandada.

Relatan los hechos. Afirman que tomaron
conocimiento de gque Rosegur Rosario Seguridad S.R.L.,
pese a las advertencias que oportunamente se le
enviaran, continta wutilizando de forma ilegitima la
denominacién ROSEGUR para identificar vy comercializar
servicios de seguridad, wvigilancia, custodia de wvalores
y mercaderias en transito entre otros servicios de

seguridad.
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Afirman que, claramente, la eleccidén del
nombre ROSEGUR para comercializar y prestar servicios de
seguridad, vigilancia y custodia de valores resulta ser
un evidente intento de aprovecharse del prestigio de las
marcas PROSEGUR, y de su reputaciodn.

En ese sentido, destacan que resulta induda-
ble la confusién manifiesta entre las marcas: “PROSEGUR”
y la denominacidén “ROSEGUR”.

A mayor abundamiento indican que la demanda-
da no sdélo utiliza de forma ilegitima la denominacidn
ROSEGUR para ofrecer y prestar sus servicios, sino que
la imitacidén que hace de la marca PROSEGUR resulta ser
grotesca, dado que también utiliza los mismos colores
(combinacién de marrdé4n oscuro, negro y amarillo), la ti-
pologia de letras y el disefio que tienen las marcas PRO-
SEGUR.

A\Y

Recuerdan que los mentados “disefios” y “co-
lores” también se encuentran protegidos por marcas con-
cedidas a su favor.

Ademés, seflalan que la malicia de la deman-
dada incluydé la inscripcidén de la sociedad en el Regis-
tro Publico de la Provincia de Santa Fe bajo la denomi-
nacién social “Rosegur Rosario Seguridad S.R.L.” con el
Unico propdésito de tener una excusa para luego poder
justificar la eleccidén del nombre “ROSEGUR” (Rosario Se-
guridad) .

Declaran dque, no conforme con usar simple-

mente el nombre “ROSEGUR” y posteriormente inscribir la

sociedad bajo el nombre “ROSEGUR - ROSARIO SEGURIDAD”,
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la parte demandada, por medio de una de sus integrantes
—-cuotapartista de ROSEGUR ROSARIO SEGURIDAD S.R.L.- in-
tentd registrar las solicitudes de marcas “ROSEGUR” (de-
nominativa) por ante el Instituto Nacional de la Propie-
dad Industrial (“INPI”).

En ese sentido, sostienen que el 27/10/2020,
la socia de Rosegur Rosario Seguridad S.R.L., Chiappini
Giuliana Gianina, Jjunto con un familiar suyo, Chiappini
Antonella Georgina, solicitaron las marcas “ROSEGUR”
(denominativa) Actas 3.962.425; 3.962.426 y 3.962.427 en
las clases 9, 39 y 45 respectivamente, del Nomenclador
Internacional de Niza.

Alegan que no solo Prosegur Compafiia de Se-
guridad S.A., titular de numerosas marcas PROSEGUR, se
opuso a tal registro, sino también que fue el propio
INPI quien, de oficio, objetd el registro de tales soli-
citudes por considerar que el signo ROSEGUR estaba in-
curso en la prohibicidén establecida en el Art. 3 inc. b)
de la Ley de Marcas y Designaciones Nro. 22.362 (Ley de
Marcas) que prohibe el registro de una marca similar a
otra registrada.

Relatan las reiteradas intimaciones dirigi-
das a la demandada solicitando el cese de uso de la de-
nominacién “Rosegur”. Transcriben el intercambio episto-
lar entre las partes referido a este tdpico.

Aclaran que cualquier marca qgque pudiera te-
ner concedida la demandada bajo el nombre “Rosario Segu-

ridad” ni cubre, ni habilita, ni permite utilizar el
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nombre “Rosegur”, término claramente confundible con las
marcas Prosegur.

Discurren acerca de los antecedentes de Pro-
segur Compafiia de Seguridad S.A., Juncadella Prosegur
S.A. y sus diversas unidades de negocios.

Alegan gque Prosegur Compafiia de Seguridad
S.A. resulta ser la titular de las marcas PROSEGUR con-
cedidas en el mundo y en Argentina y que, a su vez, Pro-
segur Compafiia de Seguridad S.A. licencia las marcas
Prosegur a la Empresa del Grupo Prosegur Cash S.A. y és-
ta a su vez, sublicencia las marcas a Transportadora de
Caudales Juncadella S.A.

Realizan un cotejo marcario entre “Prosegur”
y “Rosegur”. En ese sentido, indican que la marca “PRO-
SEGUR”, y la denominacién “ROSEGUR” resultan ser a todas
luces confundibles en todos los planos grafico, fonético
e ideoldbgico, y ésta confundibilidad configura una in-
fraccién a sus marcas. Analizan cada uno de los planos
ut supra citados.

Arguyen en relacidédn a los dafios y perjuicios
sufridos por la infraccién marcaria. Afirman gue, aun
cuando acreditar el dafio sea dificil, la conducta mali-
ciosa de la demanda contribuye a: i) erosionar la exclu-
sividad de las marcas PROSEGUR, haciéndole perder la ex-
clusividad del uso del nombre PROSEGUR para identificar
la prestacidén de servicios de seguridad y transporte de
caudales entre otros; b) desprestigiar las marcas PROSE-
GUR por el uso del nombre ROSEGUR relacionados a servi-

cios de seguridad que se prestan con una calidad infe-
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rior a los servicios, lideres en el mercado; y c) produ-
cir un aprovechamiento indebido de la inversidén en pu-
blicidad, investigacidén y desarrollo para lograr servi-
cios con mayor tecnologia, y el cumplimiento con toda
las exigencias y procedimientos legales para operar en
Argentina y en el mundo (complimiento con leyes labora-
les, de seguridad social, tributaria entre otras).

En acépite aparte, recuerdan qgue Prosegur
resulta ser una marca notoria y que, en tal condicidn,
merece mayor proteccién y menor debe ser la tolerancia
para con aquellas denominaciones que guieran acercarse y
parecerse a la marca notoria.

Exponen acerca de lo que consideran mala fe
de la accionada. Destacan que cuando la demandada cons-
tituyd su sociedad en la provincia de Santa Fe en el afio
2012, Prosegur Compafiia de Seguridad S.A.; Transportado-
ra de Caudales Juncadella S.A. y la marca PROSEGUR vya
estaban registradas y con presencia en el mercado hacia
mas de 11 afios en el pais y mads de 80 afios a nivel in-
ternacional. Por tanto, la eleccidén de la denominacidn
social ROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD, sostienen, no debe
reputarse como una mera coincidencia, sino como claro
acto de competencia desleal, realizado de mala fue por
quien conocia o debia conocer que dicho nombre pertene-
cia y/o se asociaba con un tercero, cuya marca, ademis,
era notoriamente conocida por el puUblico consumidor.

Alegan acerca de los actos de competencia

desleal realizados por Rosegur, en violacidén a las dis-
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posiciones que se encuentran plasmadas en el Decreto
274/2019.

Concluyen afirmando gque la conducta de la
demandada no puede permitirse, tolerarse, ni mucho menos
promoverse, debiendo ordenarse tanto el cese de uso del
nombre ROSEGUR como disponerse el cambio de denominacidén
social ante el Registro competente, indemnizandolas por
violar la demandada el art. 8 del Dec. 274/2019 y encon-
trarse comprendida dentro de los actos de competencia
desleal previstos en los incisos b) y g) del art. 10 del
mencionado Decreto.

Finalmente, las accionantes destinan el pun-
to IV.6) de su libelo inicial a exponer los dafios y per-
juicios sufridos por la conducta maliciosa de la deman-
dada.

Solicitan que, atento serles imposible en
esta instancia cuantificar dafio por la conducta de la
demandada, se apliquen los criterios de la sana critica
establecidos en el art. 165 del C.P.C.C.N. para calcular
los dafios y perjuicios ocasionados por la accionada du-
rante todo el tiempo en el cual utilizdé el signo ROSE-
GUR, indicando que dicha indemnizacién deberia ser mas
contundente al estar afectdndose una marca notoria.

Fundan en Derecho su pretensidén. Ofrecen
prueba. Plantean el Caso Federal para recurrir a la Cor-
te Suprema de Justicia de la Nacidén por la via del Re-

curso Extraordinario.
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2. Comparece Rosegur Rosario Seguridad S.-
R.L., a través de su apoderado judicial, con el objeto
de contestar la demanda.

Niega todos y cada uno de los hechos expre-
sados en la demanda que no sean debidamente reconocidos
en su escrito, solicitando se rechace la misma en todos
sus puntos. Asimismo, niega la documental acompafiada que
no sea expresamente reconocida.

Relata que la Sociedad Rosegur Rosario Segu-
ridad S.R.L. ha sido inscripta en Estatutos en el Regis-
tro Publico de Rosario en fecha 12/12/2012, bajo el Tomo
163, Folio 34766, Nro. 2159 y que, desde ese entonces, vy
en lineamiento a su objeto social, ha desempefiado acti-
vidades y ofrecido a sus clientes, de manera ostensible
e ininterrumpida, los siguientes servicios: Custodia vy
Vigilancia y Transporte de Caudales.

Plantea la inadmisibilidad por prescripcidn
de la solicitud de modificacidén de la Denominacidédn so-
cial y cese de uso de la designacidén comercial: “ROSEGUR
ROSARIO SEGURIDAD S.R.L.”.

Interpone asi, Excepcidén de Prescripcidédn so-
bre la designacién comercial “Rosegur Rosario Seguridad
S.R.L."7.

Aclara que la Denominacidédn Social “ROSEGUR
ROSARIO SEGURIDAD S.R.L.” ha sido utilizada como desig-
nacién comercial desde el momento de su inscripcidén en
el Registro Publico de Rosario, persistiendo tal uso al

dia de la fecha.
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Destaca que el articulo 27 de la Ley de Mar-
cas y Designaciones establece que: “EI nombre o signo
con que se designa una actividad con o sin fines de lu-
cro, constituye una propiedad para los efectos de esta
ley.”

Arguye que la denominacidén social Rosegur
Rosario Seguridad S.R.L. ha sido utilizada como nombre/
designacidén comercial por un tiempo considerable, mas de
10 afios, en el mercado rosarino, para ofrecer servicios
de seguridad, custodia y vigilancia

Pone de resalto que, bajo la legislacidén ar-
gentina vigente, la adquisicién de la propiedad sobre
una designacidén comercial se adquiere con su uso.

Estima gque se encuentra mas que acreditado
el uso considerable, exteriorizado e ininterrumpido de
la Designaciédn Comercial ROSEGUR ROSARIO SEGURIDAD S.-
R.L. en el mercado rosarino, el cual data desde por 1lo
menos el afio 2012.

Hace especial referencia a lo previsto en el
articulo 29 de la Ley N° 22.362 en cuanto a que “Toda
persona con interés legitimo puede oponerse al uso de
una designacidn. La accidén respectiva prescribe al afo
desde que el tercero comenzd a utilizarla en forma pu-
blica y ostensiblemente o desde que el accionante tuvo
conocimiento de su uso”.

Advierte que, en esta materia, el transcurso
del tiempo sumado al uso efectivo y publico, produce la
consolidacién de las situaciones de hecho, lo cual, en

el caso de marras, se traduce en la adquisicidén del de-
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recho sobre la designacidén comercial para la parte de-
mandada, y consecuentemente en la extincidédn de la accidn
en el caso de la actora.

Concluye que la pretensién de la parte acto-
ra consistente en el cese de uso de la designacidén co-
mercial “Rosegur Rosario Seguridad S.R.L.” se encuentra
a todas luces prescripta, ya que ha adquirido y consoli-
dado un derecho de propiedad sobre la misma al haberla
utilizado de manera publica e ininterrumpida por mas de
10 afios.

Asimismo, discurre acerca de lo gque conside-
ra un acto de competencia desleal ejercido por la acto-
ra. Cita el articulo 3° de la Ley 27442 de la Ley de De-
fensa de la Competencia.

Plantea la improcedencia de la solicitud de
cese de uso de la marca “Rosegur”. Analiza las circuns-
tancias adjetivas del caso.

Efecttia un cotejo sucesivo de los signos
distintivos y concluye que las chances de confusidén en-
tre la marca Prosegur y el nombre comercial Rosegur Ro-
sario Seguridad S.R.L. resultan ser nulas.

En relacidén al reclamo por dafios y perjui-
cios solicitado por la parte actora, sostiene que no se
ha acreditado extremo alguno de tal afirmacién.

Ello asi, solicita que se declare improce-
dente la solicitud de dafios y perjuicios pretendida por
la parte actora, dado que conforme la éptica del Derecho
Civil, no resulta ser razonable indemnizar un dafio mera-

mente posible, hipotético o conjetural cuando no se haya
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demostrado, mediante un razonable grado de certeza, su
ocurrencia.

Funda en derecho su pretensidén. Ofrece prue-
ba. Hace reserva del Caso Federal.

3. E1 13/06/2024 se celebra la audiencia
prevista en el articulo 360 del C.P.C.C.N. Las partes
manifiestan que no existe posibilidad de 1llegar a un
Acuerdo. Se dispone abrir la causa a prueba y se proveen
las mismas.

4. E1 05/02/2025 se resolvid declarar la Ca-
ducidad de la prueba Informativa ofrecida por la parte
demandada, en razdn de haber incurrido la misma en ne-
gligencia probatoria, conforme lo dispuesto por el art.
384 C.P.C.C.N.

5. E1 28/08/2025 se resuelve declarar la Ca-
ducidad de la prueba Testimonial y Reconocimiento de Do-
cumental ofrecida por la demandada. Asimismo, se dispone
clausurar el periodo probatorio.

6. E1 23/09/2025 se decreta el llamamiento
de Autos para Sentencia, providencia que consentida vy
firme, deja la causa en estado de dictar Sentencia en
esta instancia.

Y CONSIDERANDO:

1. Previo al anadlisis de 1las pretensiones
introducidas respecto al fondo de la cuestidn, estimo
oportuno dejar sentado que, conforme reiterada y unifor-
me jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nacién, el sentenciante no estd obligado a seguir y dar

tratamiento a todas y cada una de las argumentaciones
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que se le presentan, ni a examinar la totalidad de las
probanzas aportadas a la causa, sino a abordar aquellas
cuestiones y a analizar los elementos arrimados que re-
sulten relevantes y conducentes para dirimir el conflic-
to, y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento
vadlido (cfr. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225;
278:271; 291:390; 297:140; 301:970).

Asimismo, considero oportuno recordar que el
llamamiento de "autos para sentencia" quiere expresar no
so6lo que se ha clausurado todo debate y toda actividad
probatoria frente al inminente dictado del acto deciso-
rio definitivo, sino que advierte a los contendores, a
fin de que antes de consentirse el mismo, estos puedan
deducir nulidades y formular las objeciones que conside-
ren del caso y que obsten a la posibilidad del dictado
de un pronunciamiento vdlido (cfr. Céam. Civ. La Plata. B
82529 RSD-165-96 S 27-6-1996) .

De manera tal que, habiéndose consentido el
llamamiento de autos para sentencia queda subsanada
cualquier nulidad procesal anterior a la resolucidn
(cfr. Cam. Civ. Mar del Plata, Sala II, Causa 117722
RSD-389-1 S 15-11-2001).

2. Por una cuestidén de orden metodoldgico me
avocaré, en primer término, a resolver la Excepcidn de
Prescripcidén interpuesta por Rosegur Rosario Seguridad
S.R.L.

2.1. Plantea la demandada, en relacidén a la
pretensidén de la parte actora consistente en el cese del

uso del nombre comercial Rosegur Rosario Seguridad S.-
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R.L., que debe estarse a lo previsto en el articulo 29
de la Ley N° 22.362.

El mentado articulo dispone que: “Toda per-
sona con interés legitimo puede oponerse al uso de una
designacion. La accidn respectiva prescribe al afo desde
que el tercero comenzdé a utilizarla en forma publica y
ostensiblemente o desde que el accionante tuvo conoci-
miento de su uso”.

No obstante ello, tanto la doctrina como la
jurisprudencia argentina entienden que la accidén de cese
de uso resulta ser imprescriptible cuando quien utilizéd
una designacidén comercial lo hizo de mala fe.

Fundan su postura, entre otros argumentos,
en que el articulo 6° bis, inc. 3, del Convenio de Paris
para la Proteccidén de la Propiedad Industrial, Tratado
suscripto por la Republica Argentina, ratificado por la
Ley N° 17.011, dispone que: “No se fijard plazo para re-
clamar la anulacidén o la prohibicidon de uso de las mar-
cas registradas o utilizadas de mala fe”.

Por su parte, la Céamara Nacional en lo Civil
y Comercial Federal, Sala II, en un fallo gue cito por
compartir, sostuvo que: “El régimen de la prescripcion
contemplado en los arts. 28 y 29 de la Ley 22.362 de ser
apartado en hipdtesis de mala fe no parece dudoso por-
que, como lo ha resuelto la Corte Suprema de la Nacidén -
precisamente en una hipdtesis de nombre comercial y So-
bre la base de 1o dispuesto en el art. 953 del Cdédigo
Civil, lo que es inmoral o es contrario al orden social

no puede subsanarse por el transcurso del tiempo [..]
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cualquiera sea el numero de afios que hayan pasado desde
su ejecucidn, pues el tiempo es impotente para transfor-
mar lo inmoral en moral o lo ilicito en licito”™ (Cfr.
Camara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, Sala II
“Ernst & Young International Ltd. ¢/ Ernst & Young Fi-
nancial Advisory Service & Real State s/ Cese de Uso de
nombre comercial”, Sentencia del 16/06/2005).

Asimismo, el Procurador General ante la Cor-
te Suprema de Justicia de la Nacidén ha dictaminado, en
un caso de aristas semejantes al presente, que: “Esta-
blecido ello, en orden a la interpretacién de las normas
cuya inteligencia se debate en el sub lite, conviene se-
Aalar, en primer término, que el Convenio de Paris para
la Proteccidén de la Propiedad Industrial, ratificado por
Argentina mediante ley nacional 17.011, impone a los
paises miembros de la unidn, el establecimiento de un
plazo de prescripcidén minimo de cinco afos para reclamar
la anulacidén de marcas, (art. 6° bis, inc. 2°). El men-
cionado acuerdo internacional, también indica que no se
fijard plazo cuando se trata de reclamar la anulacidn de
las marcas registradas o utilizadas de mala fe (inc.
3°).

En segundo lugar, de la inteligencia de 1los
parrafos 2° y 3° del art. 6° bis, surge que se estable-
cen plazos minimos de prescripcién de las acciones para
solicitar la cesacidon de uso y la nulidad previstas en
el parrafo 1°, pero cuando se trata de marcas registra-
das o utilizadas de mala fe, no se fija término a dicho

fin. En tales condiciones, no cabe sino conclulr que en
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el marco del mencionado tratado en tales supuestos, di-
cha accidén es imprescriptible” (cfr. Dictamen del Procu-
rador General en autos “New Zealand Rugby Football Union
Inc. ¢/ Ceballos, Anibal Germédn s/ Nulidad de Marca -
Dafios y Perjuicios”. 03/04/2001 - Fallos: 324:951. Pu-
blicado en Corte Suprema de Justicia de la Nacidén. Se-
cretaria de Jurisprudencia. “Marcas y Patentes de Inven-
cién”. Junio 2015).

2.2. Sentado el principio general, con el
cual concuerdo, corresponde ahora determinar si se con-
figurdé mala fe por parte de la demandada.

En ese sentido, particular relevancia ad-
quieren las copias de los Expedientes Administrativos
tramitados por ante el Instituto Nacional de la Propie-
dad Intelectual (INPI) en los que constan las solicitu-
des de registracién de la marca “Rosegur” por parte de
gquien resulta ser una socia de la S.R.L. demandada, las
oposiciones presentadas por Prosegur y las vistas admi-
nistrativas en las que el INPI objetd el registro por
considerar que el signo solicitado resultaba ser confun-
dible con la marca Prosegur y termindé rechazando las so-
licitudes de marcas por considerarlas confundibles con
las marcas Prosegur (cfr. Acta Clase 45 incorporada en
soporte digital).

En el Acta 3782077 Clase 45 el INPI objetd
administrativamente las solicitudes de marca ROSEGUR por
considerarlas confundibles con la marca Prosegur.

Textualmente, El Instituto consignbd:

ANTECEDENTES
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Acta Nro: 3275742 Antecedente Fonético: PRO-

SEGUR.

Acta Nro: 3587233 Antecedente Fonético: PRO-
SEGUR.

Acta Nro: 3831042 Antecedente Fonético: PRO-
SEGUR.

Acta Nro: 3626041 Antecedente Fonético: PRO-
SEGUR CORP.

Acta Nro: 3380354 Antecedente Fonético: PRO-
SEGUR EL OJO DEL HALCON.

A su vez, en la Constatacidén Notarial prac-
ticada por la Escribana Inés Maria Lujan Capretto el
07/07/2021 se advierte que “.llega al establecimiento un
vehiculo marca Ford, modelo FEcosport, dominio GCM673,
color negro con logos rotulados que identifican a ROSE-
GUR TRANSPORTADORA DE CAUDALES con el siguiente numero:
3415281135, con color amarillo, y estaciona frente al
local de la Loteria de Santa Fe”. (Cfr. Documento incor-
porado en soporte digital el 25/10/2023. E1l resaltado me
pertenece.) .

Cabe poner de resalto que efectivamente los
colores amarillo y negro en los vehiculos, y tal como lo
expusiera la actora, han sido utilizados histdricamente
por Prosegur, siendo por lo demds tal circunstancia de
publico y notorio. (Cfr. Anexo IX de la prueba documen-
tal ofrecida por la parte actora, incorporado digital-
mente el 25/10/2023).

Adhiero en este punto a lo expresado por el

destacado especialista Jorge Otamendi en cuanto a que:
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“Ese mismo criterio se siguid al declararse la nulidad
de la marca “Snooppy”, al que me referi antes. El uso de
“Snoopy” -y no como fue solicitada- se considerd una
clara demostracion del intento de apropiarse de 1lo que
era ajeno por el demandado, y, por ende, un acto de mala
fe. Y también que “esta conducta dolosa no merece el am-
paro del Derecho y no lo tiene por mas que la contrapar-
te incurriera en negligencia en la defesa de sus intere-
ses al dejar pasar 12 arfios sin accionar. Es que, reite-
ra, el transcurso del tiempo y la pasividad de UFS son
estériles para convalidar lo que no es confirmable (art.
6 del Convenio de Paris). Y asi lo hemos resuelto en un
caso en el que la marca nula llevaba 17 aflos de regis-
tro, por ser esa la solucidn que surge de nuestro orden
juridico. (..) Y tampoco significa la validez de la marca
-viciada de nulidad absoluta- el hecho de haber sido
usada (bien que deformada) durante varios afios, siendo
el gravamen que surge de la anulacidn causa de la propia
conducta del actor, quien adoptd un signo marcario que
interferia en la Orbita de proteccidn de un derecho in-
telectual, lo que basta para descartar la existencia de
un interés legitimo tutelable(..)” (cfr. Jorge Otamendi,
“Derecho de Marcas”. Séptima Edicidén actualizada y am-
pliada. Abeledo Perrot. 15/03/2010. Pagina 388).

2.3. A mayor abundamiento, resulta ser cono-
cido el criterio del Maximo Tribunal segtn el cual el
instituto de la prescripcidén resulta ser de aplicacidn
restrictiva, razdén por la que, en caso de duda, debe

preferirse la solucidén que mantenga vivo el derecho (Fa-

Fecha de firma: 20/11/2025
Firmado por: GASTON ALBERTO SALMAIN, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

#38364292#481561140#20251120114119740




3
Poder Judicial de 1la Nacion

JUZGADO FEDERAL DE ROSARIO 1

llos: 213:71; 295:420; 308:1339; 318:879; 323:192,
326:742; 327:1629, 329:1012).

2.4. En virtud de lo expuesto en los consi-
derados precedentes, y expuestos los ardides de la ac-
cionada que a Jjuicio del suscripto dan por configurada
su mala fe, habré de rechazar la Excepcidén de Prescrip-
cidén interpuesta por la accionada, con costas a la de-
mandada vencida (cfr. art. 68 primer péarrafo y 69 del
C.P.C.C.N.).

3. Dilucidado 1lo anterior, me avocaré al
andlisis de la cuestién de fondo debatida en la presente
causa.

Con ese fin, examinaré, en primer término,
la pretensién de las actoras consistente en el cese de
uso del nombre y marca “Rosegur” por parte de la accio-
nada y la consiguiente modificacién de la Razdn Social
“Rosegur Compafiia de Seguridad S.R.L.”.

3.1. La marca ha sido definida como el signo
que distingue un producto de otro o un servicio de otro
(Cfr. Jorge Otamendi, “Derecho de Marcas”, obra prece-
dentemente citada) .

Por su parte, en nuestro pais, la Ley de
Marcas ha sido dictada en uso de las facultades que le
confiere al Congreso de la Nacidén la Constitucidn Nacio-
nal y con el objeto de proteger el comercio y las indus-
trias y promover el bienestar general y la prosperidad
del pais (Preambulo, e incisos 13 y 18 del art. 75; ex.

incs. 12 y 16 del art. 67).
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Es que en esta materia no sélo estd en juego
el legitimo interés de las partes, sino también el del
piblico consumidor que tiene el derecho de no ser indu-
cido a confusidén acerca de la procedencia de los produc-
tos y/o servicios que esta por adquirir.

Es decir que han de evaluarse conjuntamente
los distintos intereses objeto de la proteccidén legal,
por un lado: a) la fe publica en procura de plasmar la
referida proteccidén del consumidor, conciliado con: D)
el interés de los productores y los comerciantes, sobre
la base de: c) practicas comerciales sanas, teniendo en
cuenta que ello, contribuird a: d) el desarrollo del co-
mercio nacional e internacional y la prosperidad de la
Nacién (conf. CNFed. Civ. Y Com., Sala III, Causa n°
14.142/02 Sentencia del 22.11.06).

La Ley de Marcas no tiene por objeto la de-
claracibén puramente tedrica de la existencia o no de se-
mejanzas entre dos o mas marcas, sino la proteccidn real
de los intereses econdémicos de sus titulares, lo cual
justifica la exigencia, para que el duefio de una marca
pueda oponerse con éxito al uso de cualquier otra, que
la semejanza pueda producir directa o indirectamente
confusidén entre los productos o servicios, ser suscepti-
ble de inducir a engafio a los compradores de las merca-
derias, o bien que responda a un propdsito de competen-
cia desleal, debiendo ponderarse la realidad del mercado
en que las partes se desenvuelven, el poder distintivo o

debilidad de la marca, la naturaleza del publico consu-
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midor, etc. (Cfr. CNFed. Civ. y Com., Sala III, Causa
del 10.10.96, LL t. 1997-D, pag. 569).

3.2. Asimismo, junto con el nombre comercial
o designacidén, una marca integra la familia de los dere-
chos intelectuales referidos a signos distintivos, esto
es, a signos que los empresarios o comerciantes utilizan
para que sus productos o servicios puedan ser diferen-
ciados por la clientela respecto de aquellos otros
bienes del mismo género que son prestados o comerciali-
zados por sus competidores.

La designacidén comercial constituye una pro-
piedad y da derecho a su titular a oponerse a que otra
sociedad opere en las mismas actividades con nombre
igual o semejante, pero limitando ese derecho al ramo
efectivamente explotado vy distinguido con ese nombre
cualgquiera sea la amplitud de los objetivos sociales de
ambas partes, pues es el uso el que confiere derecho al
nombre.

Por su parte, y vinculado al tépico que nos
ocupa, se ha sostenido que “esto sucede frecuentemente
cuando el vendedor coloca carteles y marquesinas en el
frente exterior de su negocio con la marca ajena. El ta-
mafio e importancia de los mismos hardn creer que el due-
fio del local es el propio titular de la marca o bien un
vendedor exclusivo. No siéndolo, ese uso constituye cla-
ramente una violacidén al derecho marcario” (Otamendi,
Jorge, "“Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, séptima edi-
ciébn ampliada y actualizada, Buenos Aires, 2010, p.

280) .
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3.3. Del andlisis de la prueba producida en
la causa se advierten publicaciones del Boletin Oficial
de la RepuUblica Argentina que contienen la denominacidn
social PROSEGUR desde el afio 1987.

Asi, PROSEGUR DEL CENTRO S.A. (1987), PROSE-
GUR ACTIVA ARGENTINA S.A. y PROSEGUR HOLDING S.A.
(2006), y PROSEGUR ARGENTINA HOLDING S.A. (2013) (cfr.
Anexo VII de la prueba documental acompafada por la par-
te actora).

Por su parte, de la copia de la publicaciédn
del Boletin Oficial de la Provincia de Santa Fe del
11/12/2012 incorporada a la causa el 26/10/2023 se ob-
serva que, recién en esa fecha, se constituydé la socie-
dad ROSEGUR - Rosario Seguridad S.R.L. (Cfr. Anexo VII
de la prueba documental acompafiada por la parte actora).

Asimismo, resultan contundentes en este pun-
to, para el suscripto, las copias de los Expedientes Ad-
ministrativos tramitados ante el Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial (INPI), en los que constan las
solicitudes de registro de la marca “ROSEGUR” por parte
de integrantes de la demandada, asi como las oposiciones
presentadas por PROSEGUR y las vistas administrativas en
las que el propio INPI objetd el registro por considerar
que el signo solicitado resulta ser confundible con 1la
marca “PROSEGUR” y termind rechazando las solicitudes de
marcas por considerarlas confundibles con las marcas
PROSEGUR (cfr. Acta Clase 45).

Asi lo acreditan las copias digitales co-

rrespondientes a las Actas N° 3962425/426/427; 3922808 y
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3831043 remitidas por el INTI el 21/08/2024 (cfr. link:
https://consultas.inpi.gob.ar usuario: juzgado clave:
Juzgad0s2020++ Nombre de carpeta general: “DEOXINPI”,
subcarpeta “PJIN”, subcarpeta “FRO CAUSA 2857-2023").

De esta documentacidédn surge con claridad me-
ridiana que la autoridad administrativa especializada
reconocié la alevosa similitud entre ambos signos y la
existencia de derechos preexistentes por parte de Prose-
gur Compafiia de Seguridad S.A.

Reitero, ademds, que ut supra he calificado
tales conductas de la demandada como elementos claramen-

te constitutivos de un obrar de mala fe.

3.4, Sentado 1o anterior, particular
relevancia adquieren para el suscripto las Resoluciones
Interlocutorias dictadas previamente en la presente
causa, las que versaron sobre la negligencia probatoria
de la demandada y su incapacidad para producir elemento

de conviccidén alguno en abono de su postura.

El 04/02/2025 se resolvié declarar 1la
Caducidad de la prueba Informativa ofrecida por la parte
demandada, en razdn de haber incurrido la misma en
negligencia probatoria, conforme 1lo dispuesto por el
art. 384 del C.P.C.C.N.

En el mismo sentido, y por igual criterio,
el 28/08/2025 se dispuso declarar la Caducidad de 1la

prueba Testimonial y Reconocimiento de Documental

ofrecida por la demandada.
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Cabe recordar que 1la prueba resulta una
actividad procesal de las partes, qgue tiende a crear en
el juez la conviccidédn de la verdad de una afirmacidédn o
de un hecho afirmado en el proceso, intentando conseguir
el convencimiento con respecto a la existencia o
inexistencia, la verdad o falsedad de los datos,

circunstancia que no ha ocurrido en autos.

Al respecto la Excma. Camara Federal de
Apelaciones de Rosario ha dicho que: “A la parte a quien
interesa que un determinado hecho quede probado, por su
propio interés debe cuidar de proponer la prueba y de
que la misma se practique. Asi 1lo establecen los arts.
377 y siguientes del C.P.C.C.N.” (cfr. fallo 765/1 de
fecha 28/10/98 en autos “Padlog, Jorge M. ¢/ E.N.Tel. s/
demanda laboral”, Expte. Nro. 57867, Sala B).

El Jjuez puede suplir el derecho, pero no
puede hacerlo con la inactividad de la parte en la
acreditacidén y prueba de los hechos que invoca como base
de su pretensién. A su respecto tiene dicho 1la
jurisprudencia que: “La actividad probatoria constituye,
como toda carga procesal un imperativo del propio
interés. La carga de la prueba no supone como principio
general, ningun derecho del adversario sino un
imperativo del propio interés de cada litigante, pues
configura una circunstancia de riesgo consistente en que
quien no prueba los hechos que invoca como fundamento de
la pretensién pierde el pleito si de ellos depende la

suerte de la 1litis. EIl actor toma a su cargo una
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actividad probatoria cuyo incumplimiento 1o expone al
riesgo de no lograr 1la demostracion de los hechos
oportunamente afirmados, Iincumplimiento que no puede ser
suplido por la imaginacidon o por un forzado juego de
presunciones de quienes administran justicia (cfr.
C.F.C. y C., cfr. “Gonzadlez Luis c/ Transporte Pampeano
SA y Transportes Pampeanos c/ Gonzdlez Norberto y otro”.
Rev. La Ley del 17/10/95; pag. 6, Fallo 93.655).

3.5. En virtud de lo expuesto en los consi-
derandos precedentes, y resultando palmaria la violacidn
a la normativa marcaria vigente y aplicable, corresponde
hacer lugar a la demanda por cese de uso de nombre vy
marca comercial promovida por Prosegur Compafiia de Segu-
ridad S.A. y Transportadora de Caudales Juncadella S.A.
en contra de Rosegur Rosario Seguridad S.R.L., gquien de-
berd abstenerse de utilizar el nombre comercial “Rose-

”

gur” vy proceder a modificar la Razdbdbn Social “Rosegur
Compafiia de Seguridad S.R.L.” en el Registro Publico
respectivo.

4. Finalmente, procederé al anadlisis de 1los
dafios y perjuicios reclamados.

En ese sentido, adhiero por compartir a 1lo
manifestado por la Dra. Elida Vidal en su voto en la
causa "Verlag Aenne, Burda Gmbh & Co. c¢/ Burda Moda Bo-
ton S.R.L. s/ Demanda Ordinaria" en cuanto a que: “Ahora
bien, he de destacar que son variadas, opinables y exis-

te jurisprudencia contraria respecto a las pautas que

deben ponderarse para la fijacion del resarcimiento.
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La jurisprudencia de la Cdmara Federal Civil
y Comercial -en sus tres Salas-, a la que adhiero, aten-
diendo a que resulta de dificil acreditacidn la relacidn
causal de las 1infracciones marcarias con 1los dafos y
perjuicios, sostiene que debe partirse de una presuncion
de dafio, cuya determinacidon debe efectuarse en forma
prudencial de conformidad a lo dispuesto por el articulo
165, ultimo pdrrafo, del C.P.C.C.N., valorando el con-
junto de circunstancias en que se desenvuelve la contro-
versia.

Tal solucidn es sostenida asi también por
reconocida doctrina, entre ellos, J. Ottamendi (“Derecho
de Marcas”, 2% Edicidén, Bs. As., 1995, p. 325) y O.
Etcheverry (“La reparacion de darflos en infracciones de
nombre y marcas”, en Derechos Intelectuales, ed. Astrea,
t. 3, ps. 13/20, entre otros), por considerarla la mds
valiosa a fin de que la conducta ilegitima no se benefi-
cie con la impunidad por la dificultad que se presenta
en torno a la prueba (véase entre otros, fallo de la Ca-
mara Federal Civil y Comercial, Sala 3, en autos "“NBA
PROPERTIES INC ¢/ CHO KI HWAN s/ cese de uso de marcas-
dafios y perjuicios” de fecha 16/05/02)”. (Cfr. C.F.A.R.
Sala “B”, “Werlag Aene, Burda GMBH & Co. c/ Burda Moda
Botén S.R.L. s/ Demanda Ordinaria”, Expediente N°6372-c,
Acuerdo del 08/05/2012).

Sin perjuicio de la dificultad de precisar y
cuantificar exactamente el monto del perjuicio que el
uso de marca notoria ajena pudiera haber causado a 1la

actora, resulta de aplicacidén lo previsto por el art.
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165 in fine del C.P.C.C.N.: “La sentencia fijard el im-
porte del crédito o de 1los perjuicios reclamados, siem-
pre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque
no resultare justificado su monto.”

En similar sentido, se ha sostenido que “La
jurisprudencia mds reciente de esta cdmara -por sus tres
salas—- se ha inclinado en los casos de infracciones mar-
carias, debido a las dificultades probatorias que encie-
rra la acreditacion de la relacidén causal de aquéllas
con los dafios y perjuicios, por partir de una presuncion
de dafdo, cuya determinacidn es efectuada en forma pru-
dencial (art. 165, ultima parte, coédigo procesal) valo-
rando el conjunto de circunstancias en que se desenvuel-
ve la controversia” (conf. Entre muchas otras, C.N.C.y C
Sala II, causas: 25.123/94 Del 28-12-95; 50.903/95 Del
2-4-96; 6.345/92 Del 9-5-90).

Similar criterio resulta ser defendido por
caracterizada doctrina, por estimarla la solucidédn més
valiosa a fin de que la conducta ilegitima no se benefi-
cie con la impunidad por razén de la dificultad que se
presenta en orden a la prueba (conf. J. Otamendi, "Dere-
cho de marcas", 2a. Ed., Bs. As. 1995, P. 325; O. Etche-
verry, "la reparaciédn de dafios en infracciones de nombre
y marcas", en derechos intelectuales, ed. Astrea, t. 3,
Ps. 13/20; S. F. Faerman, "La condena al pago de indem-
nizacidén por infraccidédn a los derechos marcarios" en de-
rechos intelectuales, ed. Cit., T. 4, Ps. 215/222; E. O
“farrell, 11. T. 1991-E, péags. 327 Y ss., Etc.).”
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AN

Asimismo, en estos supuestos, no cabe
exigir la prueba directa del dafio, sino que el juzgador
-con delicadeza de juicio- debe valorar el conjunto de
circunstancias de hecho y fijar con prudencia y realismo
un resarcimiento adecuado, que sirva al propio tiempo
para desalentar conductas refiidas con el respeto debido
a los derechos ajenos, condicién indispensable para una
convivencia civilizada” (cfr. “NBA PROPERTIES INC c/ CHO
KI HWAN s/ cese de uso de marcas dafios y perjuicios” Ca-
mara Nacional de Apelaciones en lo Civil Y Comercial Fe-

deral, Sala III., Acuerdo del 16/05/2002 Nro. Exp.:
3.695/97) .

Acreditado como fuera en los presentes el
uso 1indebido de marca notoria ajena por parte de la
demandada, con el consiguiente aprovechamiento de su
reputacidén y puUblico conocimiento, y aun resultando de
dificil cuantificacién el monto resarcitorio, acudiendo
a los principios de 1la sana critica; es que estimo
corresponde fijarlo en la suma de $ $30.000.000.- (pesos
treinta millones) suma que deberd ser abonada a la
actora en el término de qguince dias desde la
notificacién de la presente. En caso de mora, a dicho
monto se le adicionardn intereses que se calcularédn a la
Tasa Activa capitalizada mensualmente que publica el
B.C.R.A.

5. A tenor del resultado arribado, entiendo
que las costas han de imponerse a la demandada vencida

(cfr. articulo 68 del C.P.C.C.N.).
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6. Corresponde en esta instancia regular los
Honorarios Profesionales de los letrados intervinientes
en la causa.

Asi, y efectuado un anédlisis del valor, ex-
tensién y calidad juridica de la labor desarrollada, su
complejidad, la responsabilidad que pudiera en su caso
derivar para el profesional, el resultado obtenido, y la
trascendencia de la cuestidén en debate y las pautas es-
tablecidas en los arts. 16, 19, 21, 29, 51, 54 y concor-
dantes de la ley 27.423, estimo justo, razonable y fun-
dado regular, por todo concepto, los honorarios de los
Dres. Andrés Sanchez Herrero y Pedro Sa&nchez Herrero, en
forma conjunta, en la suma de pesos cinco millones nove-
cientos noventa y dos mil seiscientos ($5.992.600.-)
equivalentes a 76 UNIDAD DE MEDIDA ARANCELARIA (UMA),
Resolucién S.G.A. - C.S.J.N. N° 2533/2025 - por su ac-
tuacidén en los presentes y los del Dr. Fernando Javier
Sanchez en la suma de pesos cuatro millones cuatrocien-
tos noventa 'y cuatro mil cuatrocientos cincuenta
($4.494.450.-) equivalentes a 57 UNIDAD DE MEDIDA ARAN-
CELARIA (UMA), Resolucién S.G.A. - C.S.J.N. N° 2533/2025
- por su actuacidén en los presentes. Fijese en diez (10)
dias el plazo de pago de los mismos, desde la notifica-
cidén del auto regulatorio firme (art. 54 ley 27.423). En
caso de mora, se aplicard en concepto de interés la tasa
pasiva promedio capitalizada mensualmente del Banco Cen-
tral de la Republica Argentina (Comunicado A 14290, ela-
borado por la entidad bancaria citada para uso de la

Justicia). Una vez que fueron percibidos los honorarios,
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los profesionales deberdn acreditar en la presente causa
los aportes realizados a Caja Forense, asi como también
los aportes efectuados a la Caja de Seguridad Social de
Abogados y Procuradores de 1la Provincia de Santa Fe,
comprensivos del 7% a cargo del profesional y del 13% a
cargo del obligado al pago, ello calcula sobre la suma
regulada en concepto de honorarios (cfr. art. 4 incs. d)
ye) de la Ley 10.727).

A mérito de lo expuesto,

RESUELVO:

1. Rechazar la Excepcién de Prescripcidbn in-
terpuesta por la accionada, con costas a la demandada
vencida (cfr. art. 68 primer parrafo y 69 del C.P.C.-
C.N.). 2. Hacer lugar a la demanda interpuesta por Pro-
segur Compafiia de Seguridad S.A. y Transportadora de
Caudales Juncadella S.A. y, en consecuencia, ordenar a
la demandada Rosegur Rosario Seguridad S.R.L. a cesar en
la utilizacidén del nombre comercial “Rosegur” y proceder
a modificar la Razdén Social “Rosegur Compafiia de Seguri-
dad S.R.L.” en el Registro PUblico correspondiente en el
plazo de quince (15) dias de notificada la presente; in-
demnizando a las actoras con la suma de $30.000.000.-
(pesos treinta millones) en concepto de dafios y perjui-
cios, en el plazo de quince (15) dias de notificada la
presente. En caso de mora, a dicho monto se le adiciona-
ran intereses que se calculardn a la Tasa Activa capita-
lizada mensualmente que publica el B.C.R.A. 3. Imponer
las costas a la demandada vencida (cfr. articulo 68 del

C.P.C.C.N.). 4. Regular, por todo concepto, los honora-
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rios de los Dres. Andrés Sanchez Herrero y Pedro Sanchez
Herrero, en forma conjunta, en la suma de pesos cinco
millones novecientos noventa vy dos mil seiscientos
($5.992.600.-) equivalentes a 76 UNIDAD DE MEDIDA ARAN-
CELARIA (UMA), Resoluciébn S.G.A. - C.S.J.N. N° 2533/2025
- por su actuacidén en los presentes y los del Dr. Fer-
nando Javier Sanchez en la suma de pesos cuatro millones

cuatrocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cin-

cuenta ($4.494.450.-) equivalentes a 57 UNIDAD DE MEDIDA
ARANCELARIA (UMA) , Resolucidén S.G.A. - C.S.J.N. N°
2533/2025 - por su actuacidén en los presentes. Fijese en

diez (10) dias el plazo de pago de los mismos, desde la
notificacién del auto regulatorio firme (art. 54 ley
27.423). En caso de mora, se aplicard en concepto de in-
terés la tasa pasiva promedio capitalizada mensualmente
del Banco Central de la Republica Argentina (Comunicado
A 14290, elaborado por la entidad bancaria citada para
uso de la Justicia). Una vez que fueron percibidos 1los
honorarios, 1los profesionales deberédn acreditar en 1la
presente causa los aportes realizados a Caja Forense,
asi como también los aportes efectuados a la Caja de Se-
guridad Social de Abogados y Procuradores de la Provin-
cia de Santa Fe, comprensivos del 7% a cargo del profe-
sional y del 13% a cargo del obligado al pago, ello cal-
cula sobre la suma regulada en concepto de honorarios
(cfr. art. 4 incs. d) ye) de la Ley 10.727). Insértese,

notifiquese por Secretaria a las partes y hadgase saber.
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