Poder Judicial de la Nación


CAUSA N°  12.749/2004 – S.I – CONOPCO INC. C/COLGATE PALMOLIVE COMPANY S/CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA                                                                              

Juzgado N°           8

Secretaría N°       15

                        En Buenos Aires, a los   27   días del mes de  diciembre de 2011, se reúnen en Acuerdo los jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe, y de conformidad con el orden del sorteo efectuado, la doctora María Susana Najurieta dijo: 

                        1. La sentencia de fs. 479/482 hizo lugar a la demanda y, consecuentemente, declaró infundada la oposición deducida por COLGATE PALMOLIVE COMPANY al registro de las marcas “SUAVE” (mixta) y “SUAVE” (denominativa), pretendidas originalmente por UNILEVER N.V. mediante las Actas n° 2.389.803 y n° 2.387.999, respectivamente, que fueron transferidas posteriormente a CONOPCO INC., empresa que fue tenida como parte actora (fs. 366 y fs. 396). Para así resolver, el señor juez a-quo ponderó que la marca “SUAVE” tenía fuerte inserción en el mercado argentino desde 1999, siendo aceptada por el público consumidor con valor marcarío y que esta aptitud había sido reconocida por la jurisprudencia del fuero, precisamente con relación a las solicitudes cuestionadas en este expediente, en la causa n° 1135/2005, fallada por esta Sala el 1° de julio de 2010. El magistrado destacó –en los términos del precedente citado– que el signo registrado –para toda la clase 3, excepto “preparaciones para el tocado y arreglo del cabello”–, tenía una debilidad intrínseca y ello obligaba a su titular a tolerar la presencia en el mercado de otros conjuntos de valor marcarío que incluyan idéntico elemento denominativo. Las costas fueron impuestas a cargo de la parte demandada.

                        2. Este pronunciamiento fue apelado por la parte demandada a fs.495, siendo su recurso concedido a fs. 496. El memorial de agravios corre a fs. 505/513 y fue respondido por la actora a fs. 522/531. La firma CONOPCO INC. interpuso recurso a fs. 489, que fue concedido a fs. 492. La expresión de agravios corre a fs. 515/520 y no mereció respuesta de la parte contraria. También se han presentado apelaciones en materia de honorarios, a fs. 491, 493 y fs. 497, los que serán tratados a la finalización del presente Acuerdo. 

                        3. La parte demandada solicita la revocación total de la sentencia, con imposición de costas a la parte vencida. Sostiene que su pretensión se justifica en diversos argumentos, que agruparé del modo siguiente: a) la solución es contraria al artículo 2, inciso ‘a’ de la ley 22.362, que prohíbe el registro de signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o que sean descriptivos de su naturaleza, cualidades u otras características; los signos pretendidos por la actora entran en esta prohibición, tal como resulta de las objeciones planteadas por el propio I.N.P.I. en ejercicio de su “poder de policía”; b) es completamente inadecuado transponer en nuestro derecho el instituto llamado “secondary meaning”, o creación de marcas sobre la base de un significado secundario de signos descriptivos; la recurrente aduce que este sistema es impropio en derechos como el argentino, que han adoptado el sistema atributivo, en el cual no es posible que el mero uso habilite una marca cuyo registro sea prohibido por la legislación; c) el señor juez a-quo equivoca sus conclusiones al ponderar la inserción en el mercado de la marca pretendida por la actora con posterioridad a las oposiciones de la demandada;  d) tampoco es relevante –a juicio del recurrente–  la constatación de que no se han presentado conflictos por conductas “impropias” de la titular de la marca “SUAVE”, pues, sostiene, la empresa actora no cuenta con la herramienta legal que le permitirá conductas de exclusión de otros competidores hasta el momento de obtener sus signos registrados; y e) el signo “SUAVE” no es meramente evocativo sino que es descriptivo y su monopolio significa el reconocimiento de un derecho exorbitante y perturbador de las buenas prácticas comerciales. 

                        4. La parte actora presentó un solo agravio relativo al daño que causa a su marca la afirmación del magistrado, en el sentido de que el signo “SUAVE” tiene una debilidad intrínseca que obliga a su titular a tolerar la presencia en el mercado de otros conjuntos con valor marcarío que incluyan idéntico elemento denominativo (fs. 515). Argumenta que su marca ha adquirido valor de signo notorio y que el grave perjuicio se concretaría en virtud del riesgo de dilución.

                        5. La solicitud presentada por Acta n° 2.389.803 corresponde a una marca mixta, tal como aparece a fs. 1, donde el vocablo “SUAVE” aparece en un recuadro de forma rectangular con diseño de movimiento y colores específicos. El registro fue solicitado para toda la clase 3, con exclusión de “preparaciones para el tocado y arreglo del cabello”. La oposición de Colgate-Palmolive Company es de fecha 13 de diciembre de 2002. Según el informe del I.N.P.I. de fs. 407, esta marca fue transferida de UNILEVER N.V. a CONOPCO Inc., y el registro tomó razón de esta transferencia con fecha 11/8/2009 (conf. fs. 438). 

                        El Acta n° 2.387.999 corresponde a la marca denominativa “SUAVE”, pedida para toda la clase 3 del nomenclador, con excepción de “preparaciones para el tocado y arreglo del cabello”. La oposición de Colgate-Palmolive Company es de fecha 27 de noviembre de 2002 (fs. 38), con igual fundamento que la anterior, es decir, “por ser descriptiva de los productos que distingue y por estar comprendida dicha solicitud dentro de las prohibiciones del artículo 2°, inc. a), de la ley 22.362 …”, con reserva del derecho de ampliar fundamentos. De conformidad con el informe del I.N.P.I. , esta entidad tomó razón de la transferencia de la solicitud marcaría de UNILEVER N.V. a la firma CONOPCO Inc. con fecha 24/2/2010 (fs. 403 y fs. 442). 

                        También se ha demostrado que la marca “SUAVE” tiene un antiguo registro en nuestro país –desde 1960– para “preparaciones para el tocado y arreglo del cabello”, de titularidad de Helen Curtis Inc., que ha sido renovada sucesivamente, siendo la última por Acta n° 2.406.582, concedida por registro n° 2.044.475 del 29/9/95 (fs. 295 y fs. 318). El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial ha informado que la titular de esta marca solicitó su transferencia el 18/10/2006 (fs. 295), la cual, según lo informado por la parte demandada, se habría concretado a favor de CONOPCO INC. (fs. 367). En todo caso, este registro no está cuestionado en este litigio, si bien la parte actora ha sostenido que tanto Helen Curtis Inc. como la empresa Unilever N.V. pertenecen al mismo grupo, razón que explicaría la coexistencia pacífica de signos idénticos en la misma clase en el mercado argentino, corroborando que la explotación y uso por parte de la segunda ha sido autorizado por la primera. 

                        En todo caso, en lo que interesa en esta causa, se ha demostrado que Unilever N.V. por intermedio de Unilever de Argentina S.A. utilizó la marca “SUAVE” en nuestro país desde 1999, con un interesante volumen de ventas como marca aplicada a productos para el cabello desde el 2001 y extendiendo su utilización para la identificación de jabones, talcos y desodorantes (fs. 291). Habida cuenta que el trámite de las Actas n° 2.389.803 y 2.387.999 aún se halla pendiente, consta que Unilever N.V. instaló el signo “SUAVE” como marca de hecho en el mercado argentino, con poder identificatorio respecto de shampú y acondicionador para el cabello, con anterioridad a las solicitudes ante el I.N.P.I. que datan del año 2002 y, obviamente, antes de las respectivas oposiciones, que se interpusieron en noviembre y diciembre de 2002. 

                        6. El recurso de la parte demandada gira en torno al siguiente argumento: la marca “SUAVE” no puede ser registrada por estar en violación a la prohibición contenida en el artículo 2, inciso a) de la ley 22.362, por ser un vocablo descriptivo –y no meramente evocativo–  de los artículos a identificar. Puesto que la ley prohíbe el registro de tales signos, el uso reiterado no puede sanear el vicio de incompatibilidad legal, que no puede sustentar un derecho en exclusividad.

                        Disiento de este argumento pues no entiendo que, en las circunstancias particulares de la especie, la voz “SUAVE” tenga una función descriptiva del producto o de sus cualidades necesarias, de manera de que su registro con valor marcario comporte la creación de derechos exclusivos sobre signos descriptivos.

                        Si bien el vocablo “suave” es un adjetivo calificativo en una de sus acepciones (confr. fs. 16 y acepciones según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española), no por ello entra necesariamente en la prohibición de la ley, en tanto no tenga una relación necesaria con el producto o servicio al que se pretenda aplicar (doctrina de Sala I, causa 1054/2001 del 3/6704, entre muchas). 

                        Ahora bien, con función de adjetivo, es de tal generalidad, que puede ser aplicable a una gran cantidad de productos que están en el comercio de manera tal que –precisamente, por la vastedad de sus aplicaciones–  el vocablo pierde todo carácter designativo necesario con relación a un producto en particular, que es lo que la ley veda (esta Cámara, Sala I, causa 5706/98 del 4/12/03; causa 1135 del 1/7/2010, en la que me correspondió el voto preopinante). 

                        En las concretas circunstancias del conflicto, “SUAVE” se ha aplicado como marca de hecho a shampú, acondicionador y, en fecha más reciente, a desodorante y a talco. Ciertamente, el signo está pedido para toda la clase 3, con la limitación precisada a fs. 208. El punto central del debate es que, a mi juicio, el vocablo es meramente evocativo de notas que pueden lograrse en aplicación del producto, pero no del producto en sí mismo. “SUAVE” aplicado a productos para lavar y acondicionar el cabello, da idea de un resultado sobre el cabello tras el uso del producto, pero no describe el producto ni constituye una designación necesaria. Coincido con el apelante en que la capacidad distintiva de un signo no puede ser apreciada en abstracto, sino con relación a los productos a los cuales será aplicado. La marca “SUAVE”, utilizada para identificar un shampú o un talco o un desodorante, no cumple función de adjetivo necesario del producto, pues evoca una cualidad del cabello o de la piel de la persona humana y no del producto en sí mismo. 

                        Advierto que el recurrente propone este razonamiento a fs. 510vta. Precisamente, toma el ejemplo de la voz “brillante”, con función de adjetivo descriptivo necesario para el producto “diamante”, y distingue esta situación del uso con función evocativa –y capacidad distintiva–  para el producto “lustradores para muebles”. Es decir, el vocablo en cuestión evoca el resultado que se obtendría en un mueble de aplicar el producto identificado por el signo “brillante”: sería una marca evocativa registrable. 

                        Tal es mi razonamiento en este conflicto y, por ello, ponderados los argumentos del apelante, considero que existe en el caso una aptitud distintiva propia del signo –en su aplicación a los productos de la clase–, a lo que se agrega la constatación de que el público consumidor ha reconocido a la marca “SUAVE”, utilizada de hecho por la parte actora en el mercado argentino con aptitud distintiva desde 1999. Esa marca de hecho no contraría ni la letra ni el espíritu de la ley de marcas 22.362, pues, aplicada a los concretos productos de la clase 3 tal como ha sido pedida, no tiene una función adjetiva necesaria, sino una función evocativa y designativa lícita, que no perturba la presencia de otros competidores en la misma franja de productos de la clase. 

                        7. No considero fundada la crítica que la parte demandada dirige a lo que considera una transposición inapropiada de un instituto originario de sistemas jurídicos como el estadounidense, que se caracterizan porque el uso es la base del nacimiento del derecho sobre la marca (fs. 506vta.).

                        En primer lugar, aquí no está en juego el reconocimiento del derecho de exclusividad de un signo registrado en el extranjero –como lo demuestran las abundantes constancias de fs. 120, 122, 141, 149/150, 164, 170, 177, 186, 191– que presenta en nuestro medio como una mera marca de hecho.

                        El conflicto versa sobre la procedencia de oposiciones a solicitudes de quien pretende registrar localmente dos marcas –cumpliendo las exigencias de nuestro sistema marcarío atributivo–, conformadas por vocablos que, apreciados en concreto y con relación a los productos a los que están destinados, gozan de distintividad.

                        Si bien es cierto que la voz “SUAVE” puede ser ab initio o en abstracto un adjetivo calificativo descriptivo de cualidades aplicables a una generalidad de objetos o productos, también lo es que en su uso particular y efectivo, aplicado a determinados productos que conforman una categoría o clase, desdibuja esa función descriptiva y la torna evocativa y con aptitud marcaria.

                        No se trata, por lo demás, de la transposición ciega de un instituto del derecho norteamericano que no se ajusta a los caracteres de un sistema “atributivo”. En primer lugar, el fenómeno de la llamada “distintividad sobrevenida” ha sido admitido hace más de una década en la Unión Europea, pues aparece en la Directiva 89/104/CCE (artículo 3, apartado 3), con notas que no son análogas al conflicto que se ha presentado en el sub-examine. La disposición aludida introduce una atenuación importante a las exigencias previstas en el artículo 3, apartado 1, letras b, c y d, según las cuales será denegado el registro de las marcas –entre otras–  que carezcan de carácter distintivo y de las marcas descriptivas. El apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CCE prevé que “no se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b, c, o d, del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud de registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo”. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha interpretado que la autoridad competente tiene un margen de flexibilidad para apreciar globalmente los elementos que permiten demostrar que una determinada marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trata (confr. TJCE, sentencia del 4/5/1999, “Windsurfing Chiemsee Produktions-und Vertriebs GMBH”).

                        El concepto también es conocido y aplicado en otros sistemas regionales (ver, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso n° 124-IP-2006 del 11/10/2006, caso “Gelati Cía.Ltda”), sin embargo, este instituto –que juzgo compatible con el sistema atributivo– no es directamente aplicable en el caso por cuanto no admito que estemos ante un signo “SUAVE” –aplicado en relación a productos de la clase 3 del nomenclador– que sea meramente descriptivo, sino que, reitero, es evocativo y tiene aptitud distintiva propia.

                        En consecuencia, mi razonamiento no se centra en el derecho comparado, sino en principios aceptados por la jurisprudencia del fuero, que resultan de la apreciación concreta de las circunstancias adjetivas del conflicto. En este contexto, nunca se ha considerado un dato irrelevante la percepción del público consumidor.

                        La solución que propicio es análoga a la que sostuve al fallar la causa n° 1135 “Unilever N.V. y otro c/Laboratorio Cuenca S.A. s/cese de uso de marca”, del 1/7/2010 –que cita el señor magistrado de la primera instancia–, y se sustenta en la compatibilidad del signo solicitado con la ley marcaria, pues entiendo que no contraría la prohibición del art. 2, inciso a) de la ley 22.362, pues las marcas solicitadas por Acta n° 2.389.803 y n° 2.387.999 no se refieren a signos descriptivos del producto o productos que se pretende identificar.

                        8.  En cuanto al agravio que presenta la CONOPCO Inc. en su escrito de fs. 515/520, diré en primer lugar que ni en la sentencia de primera instancia ni en el precedente ya citado del 1° de julio de 2010 –causa n° 1135–, se ha admitido la notoriedad de la marca pretendida por la actora. El volumen de ventas en el mercado, la aceptación de los productos por parte del público y el comienzo de un proceso en desarrollo en el cual el consumidor vincula los productos con su origen empresarial, no permiten en la actualidad reconocer a las marcas de la actora el grado de difusión, renombre y atracción general que comporta la calificación de marcas notorias, con el tratamiento de peculiar protección que ello conllevaría (confr. esta Cámara, Sala 1, causa n° 3956 “Christian Dior” del 23/5/86, entre muchas).

                        Toda vez que este fenómeno no se advierte en el presente, me parece atinada la limitación que formulé al expresar mi voto en la causa n° 1135 –considerando 6°– y que repite el señor juez en su sentencia de fs. 479/482. El titular de la marca que consiste en el elemento denominativo “SUAVE”, sin ningún aditamento, con función evocativa y no como adjetivo descriptivo de cualidades necesarias de un producto, no puede pretender el privilegio inusitado de impedir que otros comerciantes utilicen esa voz con otras funciones, obviamente no como elemento aislado sino integrando conjuntos marcarios compuestos por otros elementos  suficientemente diferenciadores. No es sino una aplicación de los criterios generales establecidos por la jurisprudencia del fuero cuando se trata de juicios de confundibilidad, ante la presencia de vocablos coparticipados entre signos enfrentados.

                        Por tanto, estimo que el recurso de la parte actora debe ser desestimado, confirmando en este punto el alcance fijado en el pronunciamiento de primera instancia.

                        Por lo expuesto, expreso mi voto en el sentido de rechazar los recursos de la parte demandada y de la parte actora, confirmando la sentencia de fs. 479/482 en cuanto ha sido materia de agravios. Propiciaré distribuir las costas de Alzada, en un 80% a cargo de la parte demandada, y en el 20% restante a cargo de la parte actora, en atención al resultado de las apelaciones (art. 68, segunda parte, y 71 del Código Procesal). Así voto.

                        Los doctores Martín Diego Farrell y Francisco de las Carreras adhieren al voto que antecede.

____________________________________________

                        En mérito de lo deliberado y de las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: rechazar los recursos de la parte demandada y de la parte actora, confirmando la sentencia de fs. 479/482 en cuanto ha sido materia de agravios. Las costas de Alzada se distribuyen en un 80% a cargo de la parte demandada, y en el 20% restante a cargo de la parte actora, en atención al resultado de las apelaciones (art. 68, segunda parte, y 71 del Código Procesal).

                        En atención al mérito, a la extensión, a la eficacia de la labor desarrollada, a las etapas cumplidas y a la naturaleza de la causa, se fijan los honorarios de los letrados apoderados de la actora, Dres. Jorge Otamendi y Bernard W. Malone, en pesos diez mil ($ 10.000) y pesos quince mil doscientos ($ 15.200), respectivamente y se confirman los de la dirección letrada y representación de la demandada, Dres. Dres. Fernando A. Scotti Rodríguez y Federico A. Aulmann (arts. 6, 9, 10, 37 y 38 del arancel de honorarios de abogados y procuradores).

                        Por la labor desarrollada en la Alzada, valorando el resultado del recurso y el éxito obtenido, se regulan los honorarios del letrado apoderado de la actora, Dr. Bernard W. Malone, en pesos seis mil trescientos ($ 6.300) y los de la dirección letrada y representación de la demandada, Dres. Carlos O. Mitelman y Federico A. Aulmann, en pesos tres mil ($ 3.000) y pesos mil doscientos ($ 1.200), respectivamente; art. 14 y cit. del arancel.

                        Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María Susana Najurieta          -      Martín Diego Farrell         -      Francisco de las Carreras. 
