Poder Judicial de la Nación


CAUSA N° 10.877/2005
CEPAS ARGENTINAS S.A. C/ FRATELLI BRANCA
JUZG. N° 11


DESTILERÍAS S.A. S/ CESE DE OPOSICIÓN AL

SECR. N° 21


REGISTRO DE MARCA. 

En Buenos Aires, a los  15 días del mes de mayo de dos mil doce reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en el recurso interpuesto en autos: “CEPAS ARGENTINAS S.A. C/ FRATELLI BRANCA DESTILERÍAS S.A. S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA”, respecto de la sentencia de fs. 401/404, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:



¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

                        Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden: señores Jueces de Cámara doctores Alfredo Silverio GUSMAN, Santiago Bernardo KIERNAN y Ricardo Víctor GUARINONI. 

                        A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara doctor ALFREDO SILVERIO GUSMAN dijo:



I. La firma CEPAS ARGENTINAS S.A. solicitó el registro de la marca “FERNETEANDO” por actas n° 2.546.298 y n° 2.546.299 en las clases 33 y 35 del nomenclador internacional. A su concesión se opuso “FRATELLI BRANCA DESTILERÍAS S.A.” con fundamento en las prohibiciones establecidas en los arts. 2, incs. a) y b) y 3, inc. d) de la Ley N° 22.362 y en la negativa de que asistiera a la peticionaria interés legítimo (conf. fs. 80, fs. 97 y fs. 103/211).
                        II. Concluido el período probatorio, el señor Magistrado de primera instancia, en el pronunciamiento de fs. 401/404, hizo lugar a la demanda por considerar que la parte actora había logrado acreditar ser titular de un interés legítimo para acceder a un derecho marcario al tiempo de efectuar la slicitud. Asimismo, juzgó que aún de considerarse que la marca en pugna posee características evocativas de la acción de consumir Fernet, no puede sostenerse que la misma se encuentre dentro de las prohibiciones establecidas en los arts. 2, incs. a) y b) y 3, inc. d). Las costas fueron impuestas a la demandada en su condición de vencida (art. 68 del Código Procesal).
                        III. Contra esa decisión se alzó el accionado, quien formuló sus agravios en la pieza de fs. 422/424, los que fueron respondidos por la actora a fs. 425/429.

                        Las quejas traídas por el recurrente a conocimiento y decisión de la Alzada pueden sintetizarse en: a) El Magistrado no consideró al vocablo “Ferneteando” como incorporado al uso general ni como la designación habitual del acto de consumir fernet; b) El “a quo” no consideró que la marca tal como ha sido solicitada induce a error al consumidor.

                        IV. Como punto de partida, debo puntualizar que el art. 2, inc. b) de la Ley N° 22.362 considera que no son marcas y por ende, no son admisibles aquellos nombres, palabras y signos que hubieren pasado al uso general antes de su solicitud de registro. En tal sentido, es dable recordar que dicha situación se presenta cuando el público se refiere a un producto designándolo con él, con la convicción de que ése es su nombre pero que, en realidad, es una marca. También en los casos en que los distintos fabricantes del artículo designan sus productos en etiquetas y publicidad con la “marca” (conf. OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, séptima edición, pág. 76). En definitiva, caer en el uso común significa que por reiterado empleo de una palabra con relación a ciertos artículos, éstos terminan por identificarse con esa palabra.

                        Sobre la base de lo expuesto, advierto que no asiste razón a la recurrente en su tesitura pues no puede decirse que el vocablo “ferneteando” sea el término utilizado por los productores o los consumidores para referirse al articulo aludido por la demandada. En todo caso, basta referir que la propia accionada  indicó al término como “la acción de consumir”, mas no como el vocablo con el que el producto es conocido en el mercado.
                        V. Ahora bien, la parte demandada también impugna la sentencia apelada con fundamento en que se ha soslayado que la marca cuyo registro se pretende generara en los consumidores una clara confusión respecto al origen del producto.

                        Cabe señalar que la Ley N° 22.362 en su artículo 3, inc. d) prohíbe el registro de marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir. Ahora bien, el carácter engañoso es relativo pues difícilmente existen signos engañosos por sí mismos, sino que pueden serlo según sean los productos o servicios que vayan a distinguir. Por eso, la posibilidad de engaño tiene que ser juzgada con prudencia y realismo y la jurisprudencia de esta Cámara, desde antiguo y antes de la vigencia de la Ley N° 22.362, fue ponderando con criterio restrictivo esta prohibición legal a fin de no desvirtuar el espíritu del legislador y circunscribir la prohibición a aquellos supuestos en que sea de interés general el evitar razonables confusiones entre productos (conf. Sala I, causa n° 5706/98 del 4.12.03 y sus citas).
                        En el caso, el título se solicita para identificar los servicios y productos de las clases 33 y 35. Es cierto que la clase 33 abarca bebidas alcohólicas, pero no hay riesgo de confusión respecto del origen, pues aún cuando el signo pretendido sea evocativo del producto que intenta distinguir; no deja de ser una voz de fantasía. Es que el aditamento “eando” constituye una desinencia de invención propia de la actora, que en ningún caso refiere marcas registradas por otros productos de fernet. No obstante, admito que la marca pueda resultar engañosa si el concreto producto que distingue no tiene ninguna relación con la evocación que produce, pero eso se refiere no a la aptitud del signo sino al uso que se haga de la marca y, a mi juicio, ése es un problema de lealtad comercial y no de registrabilidad marcaria (conf., en ese sentido, OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, séptima edición, págs. 91/93).



Por de pronto, no hay a esta altura elementos de juicio -menos aún arrimados al expediente-, que permitan sostener que la voz “ferneteando” pueda ser apta para provocar equívocos acerca de la naturaleza del producto.



Por lo demás, la inscripción de marcas que tengan carácter evocativo ha sido aceptada, dado que ellas no vulneran los principios expuestos, ya que una marca no deja de ser novedosa -y en consecuencia registrable- porque posea fuerza meramente evocativa, sea del artículo, sea de su finalidad, de sus elementos constitutivos, con el objeto al que está destinado o con alguna otra conotación que le es propia. Si así no fuese, si la marca no tuviera ese poder sugerente (evocativo) de determinados extremos estrechamente vinculados con el producto o servicio, no cabría siquiera hablar de “marca evocativa”. Empero, éstas existen en todos los regímenes marcarios del mundo y su registrabilidad es aceptada como legítima en todas las latitudes (conf. esta Sala, causa “Porta Hermanos S.A.”, del 15.12.11, voto del suscrito).



En ese sentido, la marca evocativa o sugerente proporciona a los interesados “una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir” y “esta relación entre signo y producto no hace que sea irregistrable como marca”, aunque le adose una cierta debilidad distintiva (conf. esta Sala, causa 1589/2000 del 28.4.2005;  OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, 4ª ed., 1992 actualizada, págs. 29/ 32). Asimismo, debe recordarse que son muchas las marcas que -en todas las clases del nomenclador- están diseñadas para informar al público ciertas características del producto o de su destino como tal.        


            VI. Aplicando las mencionadas pautas al conjunto que desea registrar la actora, coincido con el “a quo” en que éste no cae en las prohibiciones establecidas en el artículo 3, inc. d) de la Ley N° 22.362.

                        Así las cosas, la primera observación que se impone -a esta altura- es que, si bien el término “fernet” hace alusión a un tipo de bebida alcohólica, el aditamento del signo “eando”, le confiere suficiente capacidad distintiva intrínseca. Además, la circunstancia de que la palabra “fernet” haga referencia directa al producto, si bien impide monopolizar su uso, no determina por sí sola que sea irregistrable, en tanto que aquélla esté acompañada por otra voz que le confiera originalidad. En este caso, la marca a registrar incluye la voz “fernet” acompañada del vocablo “eando” y es este conjunto el que se intenta registrar.

                        Concluyo, entonces, en que la voz “ferneteando” no es susceptible de provocar error en el “público consumidor”.

                        VII. Por lo expuesto, voto porque la sentencia de fs. 401/404 sea confirmada, admitiendo el registro del signo cuestionado. Las costas de ambas instancias se impone a la demandada vencida (art. 68, Código Procesal). 

            El señor Juez de Cámara doctor Santiago Bernardo Kiernan, no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

 

El señor Juez de Cámara doctor Víctor Guarinoni, por razones análogas a las expresadas por el doctor Gusman, adhiere a las conclusiones de su voto.

                        Con lo que terminó el acto. ALFREDO SILVERIO GUSMAN - RICARDO VÍCTOR GUARINONI -.


Es copia fiel del acuerdo original que obra en las páginas n° 367 folio n° 490 tomo n° 4 del Libro de Acuerdos de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Buenos Aires,     15  
de mayo de 2012.-



Y VISTOS: por lo que resulta del Acuerdo que antecede, téngase por resolución de la Sala lo propuesto en el punto VII del primer voto.



Regístrese, notifíquese y devuélvase.

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

RICARDO VÍCTOR GUARINONI 

