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Causa  7568/2012  Profesores  de  Golf  Asociados  de  Argentina  c/ 

Profesionales de Golf Asociados de Argentina Asociación Civil s/ cese de 

uso de marcas. Daños y perjuicios y causa 2270/2012 Profesores de Golf 

Asociados  de  Argentina  Asociación  Gremial  c/  Asociación  Civil 

Profesionales de Golf de Argentina s/ cese de uso de oposición al registro 

de marca 

En Buenos Aires, a los 10 días del mes de febrero del año dos mil veintitrés, 

hallándose  reunidos  en  acuerdo  los  Señores  Vocales  de  la  Sala  III  de  la 

Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a 

fin  de  pronunciarse  en  los  autos  “Profesores  de  Golf  Asociados  de 

Argentina c/  Profesionales de Golf  Asociados de Argentina Asociación 

Civil  s/  cese  de  uso de marcas.  Daños  y  perjuicios  y  causa  2270/2012 

Profesores  de  Golf  Asociados  de  Argentina  Asociación  Gremial  c/ 

Asociación  Civil  Profesionales  de  Golf  de  Argentina s/  cese de uso de 

oposición al registro de marca”, y de acuerdo al orden de sorteo el señor 

juez Ricardo Gustavo Recondo dijo:

I. Existen en el pleito dos causas acumuladas (ver resolución de 

fs.432/433 de la causa principal) las cuales pasaré a detallar sintéticamente: 

En  la  primera  (causa  7568/12)  el  actor  Profesores  de  Golf 

Asociados  de  Argentina  Asociación  Gremial  (Profesores),  promovió  este 

juicio  contra  la  Asociación  Civil  Profesionales  de  Golf  de  Argentina 

(Profesionales) reclamando que se la condenara a cesar en el uso de la marca 

PGA de Argentina, del nombre de dominio y de su correo electrónico y de 

cualquier otro sigla confundible; a resarcir los daños y perjuicios ocasionados 

por el uso ilegitimo y a publicar la sentencia a su costo. 

En la  segunda  “Profesores”  (causa  2270/13)  inició  el  proceso 

requiriendo  que  se  declarara  improcedente  la  oposición  formulada  por 

“Profesionales”  con  su  marca  PROFESIONALES  DE  GOLF  DE 

ARGENTINA y CAMPEONATO ARGENTINO DE PROFESIONALES DE 
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GOLF –ambas inscriptas en la clase 41- al registro de la marca mixta PGA 

DE  ARGENTINA  PROFESORES  DE  GOLF  ASOCIADOS  DE 

ARGENTINA  (acta  3.044.783)  y  CAMPEONATO  ARGENTINO  DE 

PROFESIONALES DE GOLF (acta 3.046.740) en la clase 41. 

Corrido  el  traslado  de  ley,  la  demandada  contestó  ambas 

demandas y solicitó su rechazo argumentando que desde su nacimiento (13-7-

98)  utiliza  la  sigla  PGA  seguida  del  término  Argentina.  Sobre  esa  base, 

reconvino por nulidad de la marca PGA DE ARGENTINA en las clases 41, 

36, 37 y 38 y de sus nombres de dominio (art 24, inc. b de la ley 22.362). 

La  actora  interpuso  excepción  de  prescripción  y  de  falta  de 

legitimación activa y contestó la reconvención.

II. Expediente 7568/12

La señora Jueza, después de rechazar las excepciones de falta de 

legitimación  activa  y  de  prescripción  opuestas  por  Profesores  de  Golf 

Asociados  de  Argentina,  hizo  lugar  a  la  reconvención  deducida  por 

Profesionales  de  Golf  Asociados  de  Argentina  Asociación  Civil  y,  en 

consecuencia, decretó la nulidad del signo P.G.A de Argentina en las clases 

41, 38, 36 y 37 del nomenclador (actas nº 2.454.947, 2.662.797, 2.666.509 y 

2.666.510).  Seguidamente, declaró que nada correspondía resolver sobre el 

planteo  de  nulidad  de  los  nombres  de  dominio  de  internet 

www.pgadeargentina.com y  www.pgaoficial.com en tanto no existían tales. 

Finalmente, desestimó la acción de cese de uso de marca, de denominación 

social,  de  nombre  de  dominio,  de  dirección de  mail  y  daños  y  perjuicios 

deducida  por  Profesores  de  Golf  Asociados  de  Argentina  y  le  impuso las 

costas del proceso.

Para así decidir, primeramente resolvió desestimar la excepción 

de  falta  de  legitimación activa  articulada  habida  cuenta  que  –entendió-  el 

hecho  de  que  Profesionales  no  sea  titular  registral  del  signo  PGA  no 

constituye un óbice para acudir a defender los derechos que alega tener sobre 

la marca de hecho PGA.

Seguidamente,  señaló que Profesionales de Golf  Asociados  de 
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Argentina Asociación Civil es titular de la marca de hecho PGA de Argentina 

la  cual  reviste  el  carácter  de  renombre  y  que  Asociación  Gremial  de 

Profesores de Golf no podía, al momento de solicitar los registros marcarios y 

utilizar la sigla PGA, desconocer que ellos eran utilizados por la Asociación 

que nuclea los profesionales de golf. Consecuentemente, después de entender 

que nos encontramos ante un supuesto de nulidad absoluta y, por lo tanto, 

imprescriptible, acogió la acción de nulidad con fundamento en el art 24, inc. 

b) de la ley de marcas.

Expediente 2270/2013

En cuanto a la causa acumulada, rechazó la demanda promovida 

por Profesores  de Golf  Asociados  de Argentina  Asociación Gremial  y,  en 

consecuencia,  declaró  fundada  la  oposición deducida  por  Profesionales  de 

Golf Asociados de Argentina Asociación Civil contra el registro de la marca 

mixta PGA DE ARGENTINA Profesores de Golf Asociados de Argentina 

(acta  nº  3.044.783)  y  contra  el  signo  denominativo  CAMPEONATO 

ARGENTINO DE PROFESIONALES DE GOLF (acta 3.046.740) ambas 

en el renglón 41 del nomenclador, con costas.

       Para  así  decidir,  señaló  que  conforme  se  ha  decidido 

anteriormente  PGA de Argentina reviste el carácter de marca de renombre y 

Profesionales de Golf de Argentina Asociación Civil es la propietaria de la 

marca  de  hecho  invocada  y  también  de  la  denominación  Campeonato 

Argentino  de  Profesionales  de  Golf.  En  tales  condiciones,  habiéndose 

decidido la nulidad de los registros PGA de Argentina pertenecientes  a la 

Asociación Gremial actora y que la demandada es la única autorizada para 

organizar  el  Campeonato  Argentino  de  Profesionales  de  Golf,  rechazó  la 

demanda  promovida  y,  en  consecuencia,  declaró  fundada  la  oposición 

deducida por la accionada al registro de la marca  PGA DE ARGENTINA 

Profesores de Golf Asociados de Argentina (acta nº 3.044.783) y contra el 

signo  denominativo  CAMPEONATO  ARGENTINO  DE 

PROFESIONALES DE GOLF (acta 3.046.740) ambas en el renglón 41 del 

nomenclador. 
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III. Apeló Profesores de Golf Asociados de Argentina, recurso 

que fue concedido libremente y una vez elevados los autos a la Sala, expresó 

agravios mediante la presentación del escrito de 26 de septiembre de 2022, los 

que fueron contestados por su contraria. Median, también, recursos por los 

honorarios regulados, los que serán tratados por la Sala en conjunto al final 

del acuerdo.

En su escrito  recursivo,  la  actora  reclama la  revocación de  la 

sentencia  con  fundamento  en  que  la  demandada  empezó  a  usar  la 

denominación PGA en el año 1999 mientras que la suya data de 1990. Afirma 

que  prueba de  ello  es  que  el  gremio quedó constituido  en  ese  año  como 

asociación  sin  fines  de  lucro,  iniciando  al  poco  tiempo  los  trámites  de 

inscripción gremial y, tiempo después, le fue otorgada la personería mientras 

que la demandada quedó inscripta a comienzos del año 1999 (primer agravio). 

Asimismo, cuestiona que se haya considerado que hay nulidad absoluta y, por 

ende,  imprescriptible  (segundo  agravio),  como  así  también,  que  se  haya 

desestimado  la  acción  de  daños  sufridos  por  la  conducta  ilegitima  de  la 

infractora y la imposición de las costas.

IV. Del  relato  efectuado  surge  que  el  litigio  traído  a 

conocimiento  del  Tribunal  versa  primordialmente  sobre  la  petición  de  la 

Profesionales de Golf Asociados de Argentina Asociación Civil que pretende 

que se declare la nulidad del  registro marcario “PGA DE ARGENTINA”, 

cuyo titular –en los renglones 41, 38, 36 y 37- es la actora Profesores de Golf 

Asociados  de  Argentina.  Fundó  su  solicitud  en  haber  utilizado  con 

anterioridad  idéntica  denominación,  habiendo  alcanzado  notoriedad  en  el 

ambiente del golf, todo lo cual lo lleva a sostener que, en definitiva, el signo 

impugnado es una mera copia servil del suyo (art 953 del Código Civil y art 

24,  inc.  b)  de  la  ley  22.362).  No  discuten  ambas  partes  sobre  la 

confundibilidad de las marcas enfrentadas, sino sólo acerca de cuál de ellas 

tiene un mejor derecho sobre la marca.

Tuve  oportunidad  de  tratar  una  cuestión  parecida  al  tratar  el 

enfrentamiento de las marcas PUMPER NIC, registradas en nuestra república 
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y BURGER KING cuya titularidad  se  había  obtenido en  EEUU y en  esa 

ocasión afirmé que nuestra legislación ha establecido el sistema atributivo y 

territorial, con base en el cual tendría prioridad la que ha sido registrada en la 

Argentina. Ahora bien, en dicho pronunciamiento aclaré que tal principio no 

es absoluto ya que se  han admitido diversas  excepciones  como cuando el 

registro ha sido obtenido en abierta violación a los principios de la moral y 

buenas  costumbres  amparados  en  el  artículo  953  del  Código  Civil.  La 

jurisprudencia ha dicho que uno de los supuestos que la ley 22.362 establece 

como causal de nulidad es el de las marcas registradas "por quien, al solicitar 

el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero" (art. 

24, inc. b); situación que se presenta con cierta frecuencia respecto de signos 

extranjeros  que  han  alcanzado  difusión,  prestigio  o  notoriedad.  Y  a  la 

procedencia de una demanda de nulidad marcaria -por ser copia o imitación 

de  una  marca  extranjera-,  no  se  opone  el  principio  de  territorialidad, 

prevaleciendo el interés general de proscribir usurpaciones que transgreden 

"las reglas éticas de la lealtad y la buena fe”.

V.  Una  vez  realizado  el  estudio  de  la  causa,  varias  son  las 

constancias que me impresionan como conducentes para  entender   que le 

asiste  la razón a la quejosa,  en cuanto afirma que al  obtener  los registros 

impugnados,  la  accionante debía conocer la existencia de su marca de hecho 

PGA de Argentina. 

Por  un  lado, está fuera de discusión que las denominaciones 

impugnadas fueron solicitadas por “Profesores”: en el caso de la clase 41 en 

el año 1999 y concedida en el año 2000 mientras que las de los renglones 36, 

37 y 38 datan del 2001, otorgadas entre el 2003/2005, siendo todas renovadas 

sucesivamente (fs.1012/1017). La nombrada es una asociación sindical cuya 

inscripción  en  el  Registro  de  Asociaciones  Sindicales  de  Trabajadores  se 

remonta  al  10  de junio de 1994,  disponiéndose la  aprobación del  estatuto 

aprobado.  Tiempo  después  (2-12-97),  obtuvo  por  parte  del  Ministerio  de 

Trabajo  y  Seguridad  Social  la  personería  gremial  de  primer  grado  para 

agrupar  los  profesores  en  golf  que  se  encuentran  en  condiciones  de 

Fecha de firma: 10/02/2023
Firmado por: GUILLERMO ALBERTO ANTELO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO GUSTAVO RECONDO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: FERNANDO ALCIDES URIARTE, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JULIO C GARCIA VILLALONGA, SECRETARIO DE CAMARA



#16133503#356697433#20230210094041400

desempeñarse  en  relación  de  dependencia  con  instituciones  afiliadas  a  la 

Asociación Argentina de Golf con zona de actuación en la Capital Federal y 

la provincia de Buenos Aires. 

Sobre esa base, a los fines de probar el uso sobre la sigla PGA de 

Argentina  aportó  a  la  causa  las  siguiente  pruebas:  mails  enviados  en  el 

transcurso del 2003 a su dirección de correo, el acuerdo celebrado en el 2005 

con el Club de Campo San Diego, el convenio colectivo  presentado durante 

el transcurso del 2008 ante el Ministerio de Trabajo para su homologación, la 

carta convenio firmada entre la actora y Makler SA en el 2012 (Anexos que 

obran en el sobre 6200) y los testimonios de fs.570/571, 574, 578/579, 608, 

625/627  y  fs.802/844.  En  este  contexto,  queda  claro  que  no  hay  ningún 

elemento  de  convicción  vinculado  con  que  el  uso  de  la  sigla  PGA  de 

Argentina por parte de “Profesores” se remonte –como afirma la recurrente- a 

1990  y  no  -como  sostuvo  la  señora  jueza-  al  registro  de  los  signos 

impugnados. La pericia contable en nada modifica lo decidido pues se refiere 

a “manifestaciones verbales” aportadas por el secretario de la entidad y su 

abogado,  pero  sin  aportar  ninguna  prueba  que  avale  sus  dichos  (ver 

fs.986/988 y ampliación de fs.997/999).   

El 28 de diciembre de 1998 nace Profesionales de Golf Argentina 

Asociación  Civil  (PGA),  entidad  que  es  el  resultado  de  la  fusión  de  la 

Asociación Argentina de Profesionales de Golf (AAPG) -entidad rectora del 

golf profesional en nuestro país por más de cincuenta años- con  los Jugadores 

Profesionales de Golf Asociados (JPGA) (Anexo VI y estatuto de fs.211/228). 

Desde  sus  comienzos,  la  entidad  se  encarga  de  promover  actividades 

tendientes  al  desarrollo  del  golf,  siendo  la  organizadora  del  Campeonato 

Argentino de Profesionales de Golf. Prueba de ello, resultan las innumerables 

notas dirigidas por la demandada a distintas entidades las cuales dan cuenta 

de  que  la  flamante  entidad  es  continuadora  (poseen  idéntica  papelería  y 

ubicación  –libertad  948/56  local  22  de  esta  ciudad-)  de  la  Asociación 

Argentina de Profesionales de Golf y, desde su creación, del uso de la sigla 

PGA de Argentina en el ángulo superior izquierdo de su papelería  (Anexo 1 
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del sobre nº 6008 que tengo a la vista y ver acta de asamblea de fs.263/264). 

Corroboran  los  dichos,  el  contrato  firmado  por  Profesionales  de  Golf  de 

Argentina  con  Fernando  Marin  Producciones  rescindiendo  el  contrato  de 

cesión de los derechos de comercialización y producción publicitaria de los 

torneos del Campeonato Argentino de Profesionales de Golf y Campeonato 

Argentino de Profesionales de Golf Seniors celebrados en 1996 por la entidad 

originaria (Anexo III) y el testimonio brindado por el señor Juan Chávez, que 

afirmó  que  la  demandada  se  llamaba  AAPG  Asociación  Argentina 

Profesionales de Golf Asociación Civil y que cambio de nombre en el año 

1998 usando las siglas PGA de Argentina (ver fs.571 y vta.).   

Del  relato  efectuado  surge  con claridad –tal  como resolvió la 

señora jueza de primera instancia- que la actora, que obtuvo el registro de la 

denominación “PGA de Argentina” en diferentes clases, no pudo ignorar la 

preexistencia de la marca, lo que configura la hipótesis contemplada por el 

artículo  24,  inc  b  de  la  ley  marcaria.  Lo  expuesto  resulta  suficiente  para 

considerar que ha existido copia servil por parte de la actora de la marca de 

“PGA  de  Argentina”,  pues  su  derecho  no  puede  fundarse  en  la  mera 

"casualidad casi milagrosa" de elegir un nombre idéntico, para operar en la 

misma  actividad  (Golf).  Y  esas  circunstancias  llevan  a  presumir  la 

configuración de un acto proscripto por el art. 953, Código Civil, violatorio de 

las finalidades de la ley de marcas, aun cuando no exista prueba directa y 

puntual de la mala fe.

No forma obstáculo a la solución precedente la falta de oposición 

al  registro de la  marca pues ello  no convalida el  vicio inicial  que trae su 

inscripción  marcaria.  Es  decir,  usando  palabras  de  la  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación, el tiempo es impotente para transformar lo inmoral en 

moral y lo ilícito en lícito (Fallos 253:267).

VI.  Seguidamente,  la  recurrente  sostiene  que  se  encuentra 

prescripta la acción de nulidad invocando el artículo 25 de la ley 22.362.

La  excepción  debe  ser  desestimada.  En  efecto,  la  nulidad 

impetrada por la actora haya sustento en el artículo 953 del Código Civil. En 
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consecuencia, deviene absoluta, insalvable e imprescriptible. Esta Cámara, en 

algunas oportunidades, ha declarado que frente a una actitud maliciosa o una 

conducta objetivamente ilícita -que se verifica cuando existe una copia servil- 

se  está  ante  un  caso  de  nulidad  absoluta  que  impide  que  se  consuma  la 

prescripción (esta Sala, causa 7698/92 del 16-11-04 y Sala 2, causa 7072 del 

28-7-78 y Sala 1, causa 6165/00 del 30-10-08, entre otras).

 VII. Respecto de las manifestaciones respecto de la procedencia 

de  los  daños  y  perjuicios  nada  corresponde  decir  habida  cuenta  que 

Profesionales de Golf de Argentina Asociación Civil es la propietaria de la 

marca de hecho invocada y como tal tenía derecho a usarla. Idéntica suerte 

deberá correr las quejas de la recurrente en lo que atañe a las costas habida 

cuenta como se decide.

 Por ello propongo al Acuerdo confirmar la sentencia apelada, 

con costas de Alzada a la vencida (Art 68, Código Procesal).

Así voto.

Los señores jueces  Guillermo Alberto Antelo  y  Fernando A. 

Uriarte por análogos fundamentos, adhieren al voto precedente. Con lo que 

terminó el acto, de lo que doy fe.

                                                    Julio César García Villalonga

                                                       Secretario de Cámara 

Buenos Aires,  10 de febrero de 2023

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en 

el  Acuerdo  precedente,  el  Tribunal  RESUELVE: confirmar  la  sentencia 

apelada, con costas de Alzada a la vencida (Art 68, Código Procesal).

I.  Los  señores  jueces  Guillermo  Alberto  Antelo  y Ricardo 

Gustavo Recondo, dicen: 

Teniendo  en  cuenta  el  mérito,  la  eficacia  y  extensión  de  los 

trabajos  realizados,  las  etapas  cumplidas,  el  carácter  invocado  y  la  base 

regulatoria tomada por el Tribunal en este tipo de juicios (ver causas “Valydar 

Fecha de firma: 10/02/2023
Firmado por: GUILLERMO ALBERTO ANTELO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO GUSTAVO RECONDO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: FERNANDO ALCIDES URIARTE, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JULIO C GARCIA VILLALONGA, SECRETARIO DE CAMARA



#16133503#356697433#20230210094041400

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

n°  7288/03  del  20/05/2010  y  “Nova”  n°  5794/11  del  31/10/2017),  se 

confirman los honorarios regulados a la doctora Carla Romina Álvarez,  al 

doctor Mario Aníbal Moya y al doctor Fernando Semberoiz   (arts. 16, 20, 21, 

29 y 51 de la ley 27.423 y Ac. 25/2022 CSJN).

En atención a las cuestiones que fueron sometidas a estudio de la 

perito contadora María Fernanda Saponara y del perito informático Leandro 

Ulises  Sacco  se  fijan  los  honorarios  en  la  cantidad  de  30   y  20  UMA, 

respectivamente, lo que equivalen a 312.000 pesos y 208.000 pesos, en ese 

orden (Ac 25/2022).  

Por las tareas realizadas en esta instancia se fijan los honorarios 

del doctor  Mario Aníbal Oya en 30 UMAS (equivalente a $ 312.000, Ac. 

25/2022 C.S.J.N.).                    

                   II. El señor juez Fernando A. Uriarte, dice: 

 Dejo a salvo mi opinión expuesta en los procesos tramitados en 

la  Sala  I  en  lo  que  respecta  a  la  regulación  de  honorarios  en  las  causas 

marcarias  (ver  causas  n°  4806/2014  del  03/11/2020,  n°  6715/2015  del 

04/02/2021 y n° 4211/09 del 04/03/2021, entre otras).     

  Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase. 

                                                                 Ricardo Gustavo Recondo

                 Guillermo Alberto Antelo

                                                               Fernando A. Uriarte 
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