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CAUSA N° 191/2001 MAPA GMBH GUMMI UND PLASTIKWERKE C/INS-
JUZG..No 3 ) TITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUS-

SECR. N° 6 TR™"T S/DENEGATORIA DE REGISTRO.

En Buenos Aires, a los dias del mes de marzo de dos

mil diez reunidos en acuerdo los seﬁorés jueces de la Sala 2 de
la Cémara Nacional de Apelacicnes en lo Civil 'y Comercial
Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: “MAPA
GMBH GYMMI UND PLASTICWERKE C/ INSTTITU&O'NACIONAL DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL S/ DENEGATORIA DE.REGISTRO”, respecto de la senten-
cia ce fs. 244/248, El1 Tribunal estabiecié la siguiente cues-

tién a resolver:

¢(Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultd que la votacién.:debia
ser efectuada en el siguie.te orden: seﬁores(Jueces de Camara

doc*ores Santiago Bernardo Kiernan, Ricardo Victor Guarinoni y

Rlfredo Silverio Gusman.

A la cuestién pl=anteada, el sefor Juez de Camara

i tor SANTIAGO BERNARDO KIERNAN- dijo:

1.- Vienen los autos al acuerdo, a causa del recurso
de apelacidén deducido a fs. 250 .por la parte actora contra la

sentencia de fs. 244/248 que rechaza la demanda con imposicién

de costas. .

2.- Los antecedentes que preceden al sub examen, son
los siguientes: a) la firx. MAPA GMBH GUMMI UND PLASTIKWERKE,
se presenta ante el Registro Nacional de la Propiedad Indus-
trial solicitando el registro de la marca BILLY BOY y disefio

anexo, por acta n° 2.019.392, para proteger articulos higié-

nicos de goma —especialmente preservativos— pertenecientes a la

-]

clase n° 10 del nomenclador, Decretc PEN 558/81; b) posterior-

mente reduce la peticién ﬁnicamente_?-los profilacticos; c¢) la
i

sociedad PROPATO HNOS. SAIC formula oposicién mediante acta n°

12.0047 por confusién con la marca registrada de su propiedad /



bres apasionados, por motralistas muy rigidos, o por espiritus

sectarios: la libertad civil se hallaria en peligro”.

La justicia tiene por garante la imparcialidad, que
obliga al intérprete a poner entre paréntesis las condiciones

subjetivas del juzgador.

En menester entonces sumergirse en el tratamiento del
conflicto bajo aguella o6ptica, en la inteligencia que el con-

cepto de justicia no es personalisimo sino igual a todos.

6.- Los criterios de obscenidad son confusos e impre-
cisos. Puede definirse como lo impudico, ofensivo al pudor en
cuestiones relativas con el sexo o como lo que tiende a excitar

apetitos groseros o bajos instintos.

Como hemos sugefido mas arriba, en la apreciacidén del
dibujo de fs. 1 para determinar si es obsceno, no debemos apli-
car criterios despreocupados ni tampoco hipersensibles, siendo
sumamente cuidadoso para =vitar condenar lo que no se ajﬁsta al

grado de moralidad personal.

El mundo estd globalizado, lo que concierne al sexo ¥
su problematica tiene un tratamienvo educativo y social amplio,
ajeno a los criterios preponderantes en el pasado en que se lo

evitaba rodeado de silencio y misterio.

La figura en cuestidén, a mi juicio, no suscita pensa-
mientos o deseos sexuales mas alla de lo natural y orgéanico y
de la conveniencia del uso del preservativo por razones obvias

de prevencidén de enfermedades venéreas.y el SIDA. . ’

7.- Como corolario, propicic se revoque la sentencia
apelada y 1la résolucién del INPI del 18.04.2000, n® M 475 de
fs. 34/35.

8.~ Deben dejarse sin efecto la condena en costas y

los honorariocs regulados ({(art. 279 del CPCCN) .

9.- Las 'costas deben ser soportadas por el perdido-//
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so por aplicacién del principio objetivo de la derrota (art.68
del CPCCN) .

10.- Para la regulacidén de los honorarios devengados
en e. juicio, deben tenerse en cuenta .el mérito, extensidén de
los trabajos practicado: como la - importancia econémica que sin

duda tiene el registro de ia marca pard el actor.

11.- En mérito a 1lo expuestd' se deberia: I) Hacer
lagar al reburso de apelacidén de la actora y en su mérito
revocarse la'sentencia de fs. 244/248 y la resolucién del INPI
del 18.04.2000, n® M 475 de £s.34/35; II) Las costas de ambas.
instancias §eben ser sopc.tadas por .la demandada perdidosa

(art.68 ~CPCCN); III)__Regular los honorarios devengadsds en

primera instancia.

El Dr. Ricardo Victor Guarinoni dijc:

I.~- Concuerdo con la sdlucién a que ha_arribado el
vocal preopinante. Ampliaré los fundaméntcs, sobre la base del
vote que habia proyectado, en respuesta al proyecto de voto que
habia realizédo’el Dr. Vocos Conesa, y con el que discrepaba.

IT.- Resﬁlta innecesaric repetir la relacién de cau-

sa, bastando aqui resefiac que la actora, MAPA GMBH GUMMI UND

PLASTIKWERKB, solicitdé la inscripcidén en la clase 10 de la mar-
ca mixta “BILLY BOY”, par. distinguir “preservativos”, lo cual
fue rechazado por el INPI, guien adujo que el dibujo. acompafado
que se pretendia registrar era obsceno y por ende contrario a
la moral y las buenas costumbres (arts. 3, inc. e] de la Ley de
Marcas 22362 y 6 quinquies, ihc. b, ap. 3 del Convenio de Pa-
ris. ley 17011). Ello motivé que la actora iniciara este, plei-
to, tendiente a obtener el rechazo de la denegatoria del regis-

tro. E1 juez de grado reci.azé la demanda, y el fallo fue objeto

de apelacién.



IITI.- En priﬁéipio, cabe destacar que es un mandato
legal que los signos que sean contrarios a la moral y las bue-
nas costumbres nb son fégistrables. Por otra parte, acuerdo con
todos los hasta ahora intervinientes en autos (paftes, jﬁez de
primera instancia), en que los signos obscenos no puedén ser

registrados como marcas. Lo que nos toca juzgar es si el signo

que corresponde al “sub examine” es obsceno, tal como aduce la

demandada.

IV.- Créo que debo hacer aigunas reflexiones prope-
déuticas respecto del encuadre juridico y el contenido de con-

ceptos tales como “moral-y buenas costumbres”.

V.- El legisladdr, o con mayor propiedad “lps liegis-
ladores”, ya que en nuestros regimenes Juridicos no hay una
persona Unica que legisle, y no pasa de ser una util ficcién,
de la cual a veces se exagera, el atribuir el dictado de todas
las normas a un Unico personaje (ver Guarinoni, Ricardo, Dere-
cho, Lenguaje y Lbgica, Editorial Lexis-Nexis, 20@6, pag. 177,
y Nino, Carlos Santiago, Introduccién al analisis del Derecho,
Astrea, Bs.As., pag. 328.), busca dictar normas cuya aplicacién
se prolongue en el tiempo. Con ese fin, y atento.las circuns-
tancias cambiantes‘ que nuestras sociedades atrgviesan, espe-
cialmente ‘en :cuanto a valoraciones de conductéé, utiliza a
Vecés sabiamente expresicnes anfibolOgicas que permiten revisar
los contenidos de las normas en cuanto cambien las concepciones
de bondad y justicia en una sociedad. Digo “a veces sabiamente”
porque muchas veces las expresiones de este tipo obedecen a una
imposibilidad de definicién clara en los cuerpos éolegiados, y
por lo tanto resultan soluciones de compromiso. Péro el resul-
tado es que la utilizacidén de expresiones sin coﬁtenido o con
éentido ambiguo tiene por efecto la delegacidén en el intérprete
de los contenidos que se les asignaran durante la vigencia de
la norma. Lo dicho es aplicable desde las garantias constitu-
cionales hasta expresiones tales como “moral y buenas costum-//
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bres”, “buen padre de familia”, “Orden publico”, “lesién enor-
me” etc. Todas estas expreSiones remiten a un nudcleo de signi-
fidado .que nc resulta mas que un marco a rellenar con las
distintas concepciones proporcionadas por los intérpretes (ver
Gurib.arg, Ricardo, “El1 feundmeno normativo”, Astrea, 1987,‘pég.
i26) . Cabe a'cada intérprete, y especialmente a los jueces, que
irtaerpietan éon autcrida.u, el llenar . estos conceptbs conforme a
la sociedadien la cuat! viven. Como dije,‘se trata de un recurso
muchas veces legitimo de los legisladores. Baste pensar en gqué
aplicacidén podria tener hoy el art. 953 del Cédigo Civil si
vélez Sarsfield hubiera expuesto todo lo que para él -y la
sociedad de 1871- representaba “moral y buenas costumbres”. Es

obvio que buena parte de los contratos que hoy son considerados

legales deberian anularse.

Vi.- Esto nos‘lleva directamente a la consideracién
d- cumo llenar el concepto “moral y buenas costumbres” hoy. Al
respecﬁo, capg sefialar ﬁue, cuando se habla de moral, héy que
wealiiar varias distinciores. En primer lugar, se puede distin-
guiy entre distintos planos del .discurso moral. No voy a incur-
sionar en ninguna discusién acerca de la metaética ni sobre
ética normafiva (para la distincidén, ver Nino, op.cit., cap;
VII). Ello, porque creo que la tarea de los jueces, en casos
como e. presente, no es la de juzgar acerca de la moralidad o
inmoralidad de determinado signo conforme una ética objetiva y
absoluta, siho de acuerdo con la moralidad de la sociedad de la

que formamos parte. Los autores que se dedican a la ética sue-

len diferenciar entre la moralidad critica, que abarca las
normas de una moral ideal, con el contenido que alguieﬁ pastule
en base a diversos presupuestos, sea impuesta por Dios, “more
geométrica”lsegﬁn Spino.a, el imperativo categdérico de Kant, o

la justicia procedimental de Rawls, por citar algunos ejem-///



plos, y una moralidad social, que abarca las normas éticas

sostenidas por una sociedad en concreto(ver Hart, H.L.A., Law,

Liberty and Morality, Stanford University Press, 1963, pag.

21) . Ciertamente esta ultima es dificil de asir, dado que re-

quiere un conocimiento acabado de las creencias de una socie-

dad, las cuales no siempre son faciles de establecer, e incluso

pueden no ser todas congruentes, seqgin los distintos sectores

sociales, y hasta muchas veces la gente expresa adherir a prin-
cipios éticos en los cuales en reazlidad no cree  (ver Mackie,
John L., Ethics, Inventing Right and Wrong, Penguiﬁ, 1977, pag.
234) ! Empero, parece gque los jueces no podemds aplicar otras
normas que éstas (fuera de las objeciones filoséficas que pueda
merecer la creencia en valores objetivos y absolﬁtos). No pare-
ce razonable aplicar las normas de una moral ideal a una so-

ciedad que profesa normas diferentes. E1 Derecho no puede fun-

cionar en el vacio.

VII.- Como expresara en el acapite anterior, no es
facil establecer cudles son los parametros de lo que la so-
ciedad considera moral o .inmoral en un momento determinado,
sobre todo porque son cambiantes. El1 criterio de uso depende de
los habitos de una comunidad. Y en el caso de las normas mo-
rales, depende de lo que una comunidad sostéhga como moral en
un momento determinado. Una copia de la escultura “el beso” fue
vendida por Rodin a un colecciopista norteamericano que vivia
en SusseXx, Inglaterra, en 1900, y fue considerada por funciona-
rios municipales obscena y_ofensiva del pudor, por-lo que fué
cubierta con una lona y sacada de exhibicidn. Cabe acotar que
la misma impugnacién de obscenidad fue realizada a la escultura
“la fuente de las Nereidas” realizada por nuestra escultora
Lola Mora. El limite entre lo moral y‘io inmoral depende de la
visién de una época y sociedad determinadas. Los . desnudos ar-
tisticos, que eran comunes en la antigiiedad, no siempre fueron
considerados decentes. Es famosa la historia de los frescos de

Michelangelo Buonarotti en la Capilla Sixtina, una de las ma-//
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ravillas del arte pi‘ctévricrﬂ de todas las épocas, Cuyos des:hﬁdos
fueron ¢onsidéradds indecentes por el Papa Paulo v, qﬁien
obllgo al plntor Daniele da Volterra a tapar medlante la: pln—
tura de lienzos las “partes pudendas” de las flguras, lo que le
gand para la posteridad el apodo de: “il braghetone Ni las

pinturas de Miguel Angel. ni las esrul+uras de Rodin o Lola

Moypa bhry escandalizar a nadie. En 1la plntura,>fueron CUnSLdera—

dos orscenos desde cuadroa de Fragonard 1la “Ollmpla” de Manet,
“L origin dn Monde” de Courbet, y los cuadros plntados en la
Polinesia por Gaugin, que hoy se exponen. en el Louvre y el
museo de Orsay, hasta 1lus aguafuertes de Picasso o algunos

cuadros de Dali, para menc1onar a los artlstas 1ndlscut1dos mas

cercanos.

VIII.- En el‘campo lite;ario,'duranté mucho tiempo se
~onsiderd obscenas a ”algunaa obras‘:de Arist6fanes (p. ‘ej.
Lysistrata), y fueron prohikidas. Otro tanté .ocurrié6 con Rabe-
lais, Cﬁaucer y Boccaqcio. Y para hablag.de los contemporanéos,

@. "Ulysses” de James Joyce, hoy considerado con justicia como

una oe las obras maestras de la. lengua ingl%sa,:terminado €en

1%z2, fue prohibido y solamente publicado en- Estados Unidos
diez”aﬁos desgués, cuando fue autorizado por la justicia, a

través de un sonado casc (en. la edicidén de 1968 de “Pepguin

Modern Classics”, hay ﬁp.epilogo firmado por Richard Ellmann,

int;;ulado “Ulysses, a shnort history?, donde se da cuenta de

las dificultades que tuvo el autor para su publicacién). Hoy en

dia nadie encontraria obscenidad en esta obra. En fin, baste

decir que uno de los grandes fildésofos del -siglo XX, premio

Nobel de 1iteratura, Bertrand Russell, no'pudo ensefar en un

“College” de Nueva York, en 1940, porque un juez considerd que

545 posturas filos6ficas eran “obscenas”  (salacious), dado que

propignaba. tanto el matrironio a prueba (y eso que Russell no /



i

conocia la existentia'del “sirvifnakua” de nuestros pobladores
del norte) como lavdefoéacién de las leyes que consideraban la
homosexualidad un delito penal. Cualquiera que lea “Marriage
and Morals” o alguno de los otros libros por los que se 1lo
acuséba, No creo que encuentre obscenidad alguna‘(la historia
del fallido intento de nombrar .a Russel profesor en Nueva York,
y la causa judicial que lo impidid, aparece en ei apéndice de
RusSell, Bertrand, “Why I am not a Christian”, Simon & Schus-
ter, NY, 1957, debido a Paul Edwards). La lista de escritores
acusados de “indecencia” u “obscenidad” es inmensa, e incluye
desde “Les fleurs du mal”, de Baudelaire;, “Madame Bovary”, de
Flaubert hasta “Ana Karenina”, de Tolstoi, que también fue ta-
chada de inmoral en ‘Rusia (en la Argéntina también tenemos
casos, como el de Dalmiro S&enz o Federido Andaihazy, que, si
bien no puede decirse Qué estén a la altura literaria de los
citados, han sido objeto de acusaciones de obscenidad) y basten

estos ejemplos para demostrar que los criterios son cambiantes.

VIII.- Por ende, no puedo pensar en que hay una sola
moral, y tampoco creo que se pueda'afirmar que se deteriora
paulatinamente. Por un lado, para aseverar dJue hiy una degra-
dacidén de la morél, hay que sostener qu§lhubo un% época en la
cual la moral fue ideal y luego fue degradéndoée. No puedo
estar de acuerdo con eso, dado que no cfeo que se pueda juzgar
a toda la moral en bloqug. Hemog reciBido grandes ensefianzas
morales de loé filésofos de la antigiedadi y atn de muchos mo-
dernos, Jue creian en la esclavitud como proveniente de un
orden natural, o en la.monarquia absoluta como la mejor forma
de gobierno. No otra cosa creian Piatén y Aristételes, y buena
parte de loé fildésofos occidentales posteriores. El que hoy en
dianhaya desaparecido la creencia en la esclavitud como una
institucién justa no me parece un gato mefor, Yy no es éigb que
podamos deplorar creyendo gque los éntiguos era? moralmente
superiores. Por otra parte, y aqui entro directamente en el

tema gue nos ocupa, no creo que haya ringuna degradacién mo—-///
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ral en la revolucién sexusl dque se’produﬁo a partir de mediados
del siglo pasado. Me paréce altamente peligroso el “meter’ todo
en la misma bolsa”. Asi como no se pﬁéde rechazar totalmente a
Platé4n y Aristételes "por haber éceptado-la'esclavitud (éunque
hay dtros'motivos para rechazar sus teorias filoséficas, poli-
ticas o morales, en los cuales no cabe ahondar aqui), no cfeo
que fenga relacién la pernisividad sexual con el homicidio o
las drogas, 'y creo que basar el aumento‘de lo ﬁltimo en lavpri—
mera es una inferencia incorrecta. Hace falta reconocer qué en
esta época la actividad sexual se ha sepa;aad;de‘la procreécién
v . del matrimonio fver mi libro éitado'més arfiba,'Cap. VI), y
ias Unicas objeciones que e alzan contra el;o son las brove—
nientes de ia Iglesia Catdiica, o de otras Iglesias con ﬁénor
cantidad deifieles entre nosotros, pérd gran incidencia:én el

mundo, como la musulmana. Pero es de destacar que, como dije

‘mas arriba, .los jueces debemos, cuando de moral se trata, apli-

car  los criterios morales dominantes, a lo que agrego que
tenemos que - considerar que nuestros fallos repercuten eﬁ to&a
la sociedad, sean quienes .a componen catélicbs, ﬁusulmanés, o
de cpalquier otro credo, o quienes no son creiéntes. Y es
especial tarea de la JUSticié la de.prese:yar ;oq derechos de
las minorias. Ciertamente los jueces, en ,lai definicidén de
conceptos como el que nos ocupa, utiiizamos parametros moralesi

>

70 debemos tratar de diferenciar las normas morales .a las

cuales indi?idualmente adherimos de ‘aquellas que son aceptadas
por la sociedad. Va de suyo que si’la‘discrepancia entre las
normas que acepta la sociedad y las que acepta un juezygs muy
grande,‘el Ultimo deberia plantearse cambiar de tarea. En mi
opcién perspna;, por ejemplificarlo con un caso extremo, no
crec que hubiera podido s=»* juez en el tercer reich, y aplicar

las normas raciales de su legislacién.

r777



‘ IX.~ Por lo dicho, me parece Jue hay que adecuar los
criterios que determinan qué es obsceno o inmoral a la moral
social'predominante}'Y'en este sentido, no encuentro que el di-
bujo que se quiere registrar sea obsceno o contrario a la
moral. No me parece que en modo alguno ofenda a la sexualidad,
que de todas maneras no veo porqué hay que caracterizar solem-

nemente. En principio, cfeo que hay muy pocos temas que no
merezcan ser tratados en forma humoristica, y no  veo por qué
excluir a la sexualidad humana. Una de las ideas mas perni-
ciosas y que llevan a que aparezcan nmralistas incendiarios
como Savonarola o Calvino es tomarse a si mismo yial mundo en
serio, con lo que se prohibe ggalquier actitud de goce, lo cual
en la actividad sexual resulta un oximoron. No veo por qué un
dibujo estilizado de un falo con aditamentos humoristicos me-
rezca la descalificaciéq de’ atentar contra";las buenas
costumbres y la decencia social”, n. séa un “atentado contra la
dignidad del hombre”. Debo destacar que, de los autores consi-
derados obscenos en el paéado, buena parte se dedicaron a tra-
tar el sexo con humor (como Aristdédfanes, Boccacio, Chaucer,’
Rabelais, o modernamente otro que fue tildado de obéceno, Dario
Fo, también premio Nobel). Creo que todosg ellos coﬁtribuyeron a
ampliar los horizontes mentales del ser humano. La solemnidad

apunta en camino inverso.

X.- Por otra parte, cabe destacar que el trasfondo de
toda esta discusién debe inscribirse en los valores gue surgen
de nuestra constitucién. Si creemos en que uno de' los pilares
de la constitucidén es la idea liberal de sostener como funda-
mental el principio de autonomia personal, del cual se infiere

que el Estado no puede interferir en la libre "eleccién de

planes de vida o de ideales de excelencia personal, descartando

las actitudes perfeccionistas y paternalistas (ver Nino, Car-
los, “Fundamentos de Derecho Constitucional”, AStrea, 2005,
pag. 165 y ss.) se debe abandonar la idea de que el Estado

intervenga para corregir todos los casos en que los funciona-//
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rios presumen obscenidad o inmoralidad. Solamente deberian ata-
carse los casos flagrantes, que verdaderamente dafien el tejido

H

social.

XI.~ En suma, creo que, conforme la moral social del

afio 27

ay luqar PRI sostener ggg uuﬁg'ggachgmovel de
autos resulte 1nmora¢, Y. menos. gue siente un. precedente. ina-

decuado en el INRI,.que, .CoRma.8¢ ha acreditado.en autosigp he

aceptadolotrés marcas o simbolos  de igual o semejante tenot
(ver fs. 213} -Bér okra parte i #o e&—un ‘detalle Henor, en ésta
época gIObalizada,'que hace due los valores sean compartidos

por muchas soéiedades, el 7Juée la marca que se pretende regis-—

tFEr é@”; lla aceptada en mas de treinta palses (a la fecha de

¢ A:g,,..,;;s...qr Sk

2 ',1*4 e

1o que'oe esta’ scu-

la demanda) .

B0 de Hn profllac—

b SRS % ~\'>~ Ced . i
[k Eo, quee sera utilizado en ?a comerc1allza01on de aquel por

lo que la alusién al falo en el s:mbolo no ‘es 1rrazoﬁ:

Creo, como dije, que tal dibujo no escandaliza hoy a nadie.

XII.- Por todo lo expuesto, adhiero al voto del Dr.
Kiernan. .
El . doctor Alfredo Silverio Gusman, por razones ana-

logas a las éxpresadas por el doctor Santiago Bernardo Kiernan,

adhiere a las :conclusiones Jde su voto.

Con lo que termindé el acto. SANTIAGO BERNARDO KIERNAN
- RICARDO VICTOR GUARINONI - ALFREDO SILVERIO GUSMAN -. j

Es copia fiel del acuerdo original que obra en las
paginas n° an® del Libro de Acuerdos de la Sala

2 de la Cémafa Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial

Federal.
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Buenos Aires, q de marzo de¢ 2010.-

Y VISTOS: por lo que resu.ta del acuerdé que antece-
de, se revoca la sentencia de fs. 244/248, con costas de ambas
instancias a cargo de la demandada en su calidad de vencida
(art. 68 CPCCN).

Teniendo en cuenta la naturaleza del asunté, -y la
extensiodén, calidad e importancia de los trabajos realizados,
asi como su importancia econdémica, regulase 1los honcrarios
devengados en primera instancia por el doctor Ivan Aliredo
POLI, en su caréacter de ‘lletrado apoderado de la actora, e la
suma de CONENRIN ARG AR W ; 10S de
la doctora Maria BORGARELLO, como apoderada de la accionada, en

Q%WMYmm y los de 1la

doctora Maria José Vazquez, letrada patrocinante de ésta, en la

suma de SRS (a1 tS. 6,
9, 38 y 47 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432).

Por las tareas en alzada, determinase los emolumentes
del doctor Ivan Alfredo POLI en la suma de-

MMdoctora Maria BORGA-
RELLO en ;. - g, -y los de la

doctora Maria ‘José VAZQUEZ en P e

“_: (arts "9 y 14 de la ley de aranceles prof951onales)

Registreszs, notifiguese v devvélvase.

SANTIAGO BERNARDO KIERNAN

RICARDO VICTOR GUARINONI

ALFREDO SILVERIC GUSMAN
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