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Juz. 2 Sec. 4
CAUSA N* 7.898/93 “CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICAYG c/
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUS-

TRIAL s/ denegatoria de patente

En Buenos Aires, a .os 4// diaz del mes de octubre del afio
doa mil do=s, halldndose reunidos en acuerdo los Sefiores Voca-
les de la Sala I1I de la Exema Camara Nacional de Apelacio-
nea en lo Civil y Comercial ‘ederal, a fin de pronunciarse en
los autos “"CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICAYG c/ INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ denegatoria de paten-—
te", v de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Vocos Conesa di-
Jo:

1 Cerveceria y Malteria Quilmes 5.A., por ac-
ta Nra. 1.624.551, solicitd el registro de la marca QRISTA&
en la clase 4 del Homenclador (conf fa 68/69), mas esa pe-
ticidén —que data de 3 de noviembre de 1987- fue denegada por
la Direccién de Tecnologia, Calidad y Propiedad Industrial

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial -en ade-
lante: INPI won fecha 19 de marzoe de 1990, en razdétn de ha-
llarse inacriptas en la mencionada clase y en la 3 otras que
empleaban en su configuracidén el vocablo 'cristal” (tales co-
mo, segin los antecedentes invocados por el organismo admi-
niztrativo, CRISTALUX, CRISTALEND, CRISTALRIGO, OSRAM KRIS-
TALL, CRISTAL DE SAN 'ARLOS Y CRISTALGLAZE); extremo que po-
dia provocar ‘onfusionea en el piiblico consumidor (véase Re-
solucion de fa 577, o con precision fs. 6, fundada expresa-
mente en el art. 37, incs a" yv "b", de la Ley de Marcas).

Estimandeo que la referida denegatbria no se

ajustaba a 'derecho y se hallaba viciada de arbitrariedad, la
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peticionaria de la marca CRIGTAL en la clase 4 promovid el
prezente Jjuicio contra el INFI a fin de que se dejara sin
efecto la Resolucién del 19-3-90 y se autorizara el registro
requerido,‘con'costas {(demanda de f=s. 17,/,33). Empero, estas
pretensiones fueron resistidas por el Instituto, qQuien defen-
did la razonabilidad de la actitud azumida en tanto concorda-
ria con los fines esenciales de la ey 22.362 (conf. fa 84/
ah)

I11. Producidas las pruebas e incorporados los
alegatos de ambas partes, el sefior Juez de primera instancia
—~eniel. fallo de faz. B86s688- hizo lugar a la demanda dejando
sin efecto la Resolucién administrativa cuestionada y, en
consecuencia, autorizd el registro de la marca CRISTAL en la
clazse 4 (acta N” 1.624.551 e impusco las costas del Jjuicio a
la accionada por entender que su denegatoria fue irrazonable

Apeld el INPI =0lo la carga de las costas y el
monto de los honorarios regulados -por altos- (véase fa. HYZ)
y expresd agravios a fa 5987600, contestados por su adversa-
ria a fs. 602,606

Dada la limitacién del recurso, tratase de
examinar si la denegacién de la marca CRISTAL, del 9-3-90,
comporté‘un ejercicio razonable u opinable del poder de po-
licia que le incumbe al INPI en la materia —~en cuyo caso co-
rresponde distribuir las cestaz en el orden causadeo, segun
juriaprudencia reiterada de las treas Salas de esta Excma. Ca-
mara- o, 8i por el contrario, la apuntada denegatoria traspa-
ad la frontera de la razonabilidad v conatituyd® un acto tefii-
do de ilegitimidad manifiesta o arbitrariedad fsupuesto de
exqepcién, en el que, también las tres Galas, hemosa resuelto
que lé'enﬁidad administrativa debe cérgar~con lozs gastos cau-

sidicos.
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Paso seguidamente a analizar las circunstan-
cias propias del caso.

II1. Hemos visto que (erveceria v Malteria
Quilmes S.A =clicitd el registro del gigno CRISTAL el 3 de
noviewbre de 1937 (coaf. acts N° 1.624.551, fs. 63), pars
distinguir log articules incluidos en el renglon 4 del Nowmen-
clador Internacional; clase ésta que conprende acei£es vV gra-~
sae industriales, lubricantes, compuestos para srrastrar el
rolvo, coupuestos combustibles vy materias para alumbrado, ve-
las, buiias, lamparillss v mechas (decreto 558/81). En la fe-
cha citada, en la clase 4 y en la clase 3 -en la que haf.ar*

i

qulos superpestons- estaban inscriptae las marcas siguien-

tes: CRISTALUX, CRISTALENO, CRISTALRIGO, OSRAM KRISTALL
CRISTAL DE B5AM CARLOS y CRISTALGLAZE (ésta en tramite).

La Direccidn Nacional valord que esas marcas
incluian de modo completo la expresidn CRISTAL que la actorg
intentaba registrar y ello la llevd a concluir que tal
coexistencia, de ser sutorizada, podia provocar confusiones
en el pﬂblicé congsumidor ark. 3%, inc. b, ley 22.362). Sobre

esqs. ponderacion, el 19-3-90 denego la solicitud de Cerveceria

ilwes, cuando para ess2 entonces habianse extinguido por

ul

vencimiento del plazo de vigeacis -y no fueron renovadas— la
marcas OSRAM KRISTALL (15-11-83, ver fg. 314/315) ; CRISTAL
DE SAN CARLOS (14-6-89, fs 316/321). Subsistian vigentes:
CRISTALUX (fe. 3068 v luego fs. 323/324), CRISTALENO (fs. 312)
vy CRISTALRIGO (fs. 313) v conbinuaba adn en tramite -yva que
eu caducidad fue decretads en 1998- el signo CRISTALGLAZE
(ver Boletin QOficial MN® 28.980 en feg. 516 & informe del INPI
en f£s. 518/519). '

Al impugnar Jjudicialmente la Resolucidn dene-

gatoria, la accionante insinud -azin afirmar de modo categod-
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rico- que a la fecha de su demanda (13-10-93) podia suponer
ﬁue algunasz de las marcas invocadés en el dictamen adminis-
trativo no ‘habrian sido renovadas, agregando que, segun sus
averiguaciones, s0lo se encontraria vigente CRISTALUX (clase
4, acta 1.805_.403).

Ha =ido destacado en autos, azimismo, que la
marca CRISTAL (de la defensa en la claze 4) es un signo noto-
rio y, por otro lado, que ha coexistido registralmente con
CRISTALUX en 22 clases del nomenclador, sin que su titular se
opusiera al registro que dio origen a este litigio; aspectos
todoz ellos que convencerian acerca de la irrazonabilidad de
la actitud asumida por el ente administrativo.

Pues bien; si Jjuzgamos la conducta de la Di-
reccion ‘Nacional al tiempo de dictar la Resclucidén denega-
toria 'del 19-3-90 no se puede afirmar que ella excediera el
campo de lo opinable y conatituyera un manifiesto exceso del
poder de policia que le compete en l1a materia. Eato asi, por-
que a marzo de 1990, en las clases 9 y 4 se encontraban ple-
namente vigentes lo=a sigﬁos CRISTALUX (vencid el 13-8-91
luego fue renovado segin fa. 32374 , CRISTALEND (con validesz
hasta el 13-1-91, fs. 312) y CRISTALRIGO (que vencia el 10-6-
g0), y en tramite CRISTALGLAZE (cuya.caducidad fue decretada
sdlo en 1998: conf. Boletin Dficial N7 28.980, fs. hi6 e in-
forme del INPI, f=s. H18,/519).

Al momento de zer dictado el acto administra-
tivo cuestionadeo, la marca CRISTAL que se intentaba inscribir
en la clase 4 figuraba comprendida integramente en tres mar-
cas vigentes y en una solicitud anterior en tramite.

En esazs condiciones, pussto que la Direcciodn
Nacional (hoy el INFI) tiene facultades para oponerse al re-

gistro de nuevas marcas que 3ean confundibles con otras pre-
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existentes, porque adlo asi -evitando 1la confusién- ipueden
hacerse realidad leos fines esenciales de la Ley de Marcas
(conf. mis votos en las causmaz 1295 del 16-6-87% y 1831/94 del
14-11-96 de Sala II v, en rarticular, exp. de Sala 111, 4772/
2000, "Stanteon & Cia &.A. o/ Instituto Nacional de la Pro-
riedad Industrial s/ denegatoria de registro", del 21-3-2002;
ver también, J OTAMENDI, Derecho de Marcas, Bs. As. 1995, p.
137), la circunstancia de que el vocablo CRISTAL constituyese
la raiz de tres marcas registradas v de una solicitud en tra-
mite, para productes de la misma clase o superpuestos, com-
4

portd un extremo que -en términozs de razonabilidad- rudo ser
ronderada por el In:tituto para inclinarse por la denegatoria
de la nueva marca; mdxime si se tiene en cuenta que, ' en eata
materia, es regla de oro que debe estarse mias a las semejan-
zas que a las diferencias (P.C. BREUER MORENO, Tratado . de
Marcas, 1946, p 35&; J.OTAMENDI, op. cit., 4a. ed., Bs._As,
2002, pag 179) y que, en el supueato de reflexiva duda sobre
la confundibilidad, no ez aprepiado autorizar la concurrencia
marcaria (J. OTAMENDI, cop. cit., pdg. 180, paragr. 4.7.1-c,
¥y Jurisprudencia citada en nota 720, entre muchos otros pre-
cedentes)

A la fecha de la denegatoria, en sintesis,

AN

ninguna incidencia podia tener el hecho de que CRISTAL tuvie-
ra notoriedad como marca, porque esto s4lo resultaba predica-
ble respecto de cervesza GUIILHMEZ CRISTAL (la voz CRISTAL, ais-
lada, no evocaba producto alguno sino como desighacioén gené-
rica del "cristal" y aca estamos en el ambito de lubricantes
y grasas industriales, aceites industriales, compuestos com-
buatibles, ete.. A lo gque cabe ahadir que la falta de oposi-

cién del titular de las marcas, =i bien configura un extremo

que no ea indiferente, no se eleva al rango de un factor que



reastrinja laz facultades propias del poder de policia del
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Y me rarece
adecuado agregar, frente a algiun argumento de la actora, que
el acto administrative que controvierte dudosamente podria
haberle causado algin perjuicio: por un lade, no fue argiiido
en la demanda y, por otro, no parece concebible en tanto, co-
mo la propia demandante lo seiiala, URISTAL en la clase 4 sélo
tendria una finalidad de marca de defensa y no tiene como ob-
jeto propio ser empleada en la distincidén de producto alguno
de dicha clase.

Es cierto que, yva inic!adareata contienda ju—
dicial, sdlo subsistian la solicitud en tramite CRISTALGLAZE
v la marca registrada y renovada CRISTALUX. Sin embargo, la
extincion de los otros signos no borra el hecho de que la voz
CRISTAL formd parte de diversas marcas en las clases 3 y 4y
lo hizo cumpliendo el papel de la raiz, esto es, de la parte
preponderante de las marcas. Ile alli qu= esa realidad "histo-
rica relativamente reciente y 1 hecho de que, aun haya mar-
cas que coparticipan de la palabra integra CRISTAL sea un fe-
nomeno no desdefiable y cuya valoracidn, en orden a asegurar
los objetivos de la ley oo 862 resulte opinable en su grado
de acierto mas no merecedora de a tacha de arbitrariedad o
irrazonabilidad manifiestasz Advlierto., en este orden de co-
aaz, que la calificacitn de tal de un acto administrativo del
INFPI -realizado dentro de su competencia y en ejercicio del
poder de policia‘que le incumbe debe =ser efectuado con cau-
tela y criterio reatrictivo, porque la finalidad que inspira
el accionar del Instituto no es la defensa de intereses par-
ticulares sino que responde al deber de velar por el correcto
deseﬂvolvimiento del orden Juridico en favor del bien comun

Y7 e [ Ay SO < S o ann 7oA ) 2.._
(conf. Bala 11, causas: onTas0n de  27-8-97 y 7900793 del
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9-97, entre otras) El criterio opuesto llevaria, frente a la
amenaza de la imposicidn de costas, a trabar o debilitar el
ejercicio del poder de policia requerido por el bienestar ge-
neral: la tutela del pablico consumidor y el amparo de prac-—
ticas comerciales. sanaz (conf. Corte Suprema, Falloa: 279:
150) .

Puesto que, a mi Juicio, el obrar dél INPI .rio
es pasible de agquellas tachas ¥ se halla dentro de lo opina-
ble, propicio que la=m costas de ambas instancias sean distri-
buidas segiin el orden causado, como ha zido definido ror réie

;
terada Jurisprudencia (conf. Sala II, causas 1136 del 28-b5-
23 4217 del 7-10-858: 1121 del 29-8-90;: 1831,/94 del 14-11-96;
Sala I, exp 14.413/94 del 4-11-96; Sala I1I, causa 2705/94
del 3-11-96; Sala I1I, causa 2705 del 21-12-84), entre muchas
otras), inclusive de la Corte Suprema de Justicia de la Na-
cion (Fallos 232:732): criterio que encuentra sustento norﬁ
mativo en el art 68, segunda rarte, del Cédigo Procesal.

IV Vot , en definitiva, porque se revodue la
sentencia apélada en le que fue materia de agravios y rorque,
en consecuencia, =e resuelva imponer las coatas de primera
instancia en el orden causado; solucidn que, a mi Juicio, de-

regir también para las de alzada (art 68, segunda par-
del Codign de forma)

Los Ires Antelo y Farrell, por andlogos fun-
damentos adhieren a voto precedente. Con lo que termind el
acto firmande los Befiores Voecales por ante mi que doy fe.

Eduardo Vocos Conesza - Guillermo Alberto Antelo - Mar

L. Farrell Es copia fiel del original que obra en el T*

4, Regiastro N* del Libro de Acuerdozs de la Sala 111 de la
Excma. Camara Nacicnal de Apelaciones en lo Civil y Comercial

Federal.
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Buenos Aires, 44/ de octubre de 2002,

Y VISTO: Lo deliberads v conclusiones estable—
cidas en el Acuerdo precedentenente tLraascripto, el Tribunal
RESUELVE: téngase por resolucidn de la Sala lo propuesto en
el punto IV del primer voto.

Considerando 21 resultado del recurso —ceiiido
8l cargo de lae costasg- y la extension y mérito de la contes-—
tacion'de asgravios, regiulase los honorarioes de los doctores
Diego "R. Farrerae Villaldn y Enrigue J.F. Gatti en las sumase

de pesos CIENTO NOVENTA (3 180) v pesos SETENTA Y SEIS (8

733, en eee orden (arte. B, 7, eegunda parte, 9, 14 vy lg'dél

Registrese, notifiguess devuélvaee.
e s ‘| v
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)

EDUARDO VOCOS CONESA

@/M/ cxé -

GUILLERMO ALBERTO ANTELO MARTIN D. FARRELL



