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S.D.: 159/08 (1.881)

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2008.-

y VISTOS:

Para sentencia estos autos caratulados PIER

FABRE DERMATOLOGIE contra INSTITUTO NACIONAL DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL sobre DENEGATORIA DE REGISTRO,

Secretaría N° 8, de los que

RESULTA:

1.- A fs. 4/7, 25/8 Y 107/8 se presenta, mediante

apoderado, la actora y pide que se revoque la resolución denegatoria del
.J

~ registro de la solicitud de la marca CURACNE, acta N° 2.285.038, para
Ü
iL distinguir "productos farmacéuticos y dermatológicos, antiacneicos, que
O

O el organismo demandado considera comprendida en el inciso a) del
(j)
J artículo 2 de la ley 22.362.-

Señala que la marca no es la designación

necesaria, ya que se trataría en el caso de las drogas utilizadas para el

producto para combatir el acné, ni la designación habitual, pues el usado

con esa característica para identificar los productos para combatir el

acné es "antiacneicos" o "anti-acné".-

Agrega que la marca no es descriptiva, es

evocativa, cita doctrina y estima que la ratio de la prohibición del artículo

2 inc. a) es evitar la monopolización de términos que sean necesarios

para los empresarios -en el caso los laboratorios farmacéuticos- para

identificar las características de los productos que venden.-

Destaca que el término CURACNE es evocativo
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de un producto anti - acné, no un término que los laboratorios necesiten

para identificar sus productos; es un neologismo formado por la

combinación caprichosa de CURAy ACNE que individualmente podrían

ser considerados descriptivos, pero unidos y deformados al suprimir una

letra A, dan forma a un nuevo término que es evocativo, pero no describe

las características del producto.-

Señala que es una práctica usual y corriente en el

comercio la utilizaciónde marcas débiles, muy evocativas del tratamiento

contra el acné y una de las que intenta ingresar al mercado, CURACNE,

posee las mismas características evoca tivas y el INPI ha accedido al

registro de otras marcas, como TRATACNEo PARACNE, por lo que

considera que ha vuelto sobre sus propios actos.-

2.- A fs. 162/172 contesta la demanda, mediante

apoderada, el INSTITUTO NACIONAL DE lA PROPIEDAD

INDUSTRIAL, solicita su rechazo, con costas, formula la negativa

general de rigor y, en especial, las que enumera a fs. 162 vta.l163.-

Expresa que la solicitudcuestionada carece de la

función básica que debe cumplir una marca, en tanto debe consistir en

el medio de identificación de productos con la finalidad de instrumentar

su comercialización en el mercado y la razón de exclusión que efectúa

nuestra ley respecto de los signos descriptivos, tiene doble razón de ser,

porque carecen de distintividad, ya que describen una cualidad

coincidente con la de otros productos y suponen la monopolización de

esa característica común.-

Cita doctrina y jurisprudencia y destaca que la
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marca, para ser registrable, requiere entre otros elem~n~~~,: :que el

público consumidor pueda diferenciar el "signo" del ."proCl6éto" a

distinguir, o de sus características y ello no se da en el registro

pretendido.-

Concluye que fueron verificados los distintos

pasos correspondientes, así como el cumplimiento de los requisitos

legales por parte de la administración, cuyas decisiones gozan de

legitimidad y fuerza ejecutoria, pudiendo apartarse con la demostración

de que ha mediado error u omisión de entidad suficiente.-

3.- Abierto el juicio a prueba, las parten producen
.J

~ . las que obran en el cuaderno de la actora y la demás agregada al
O '

ü: proceso (fs. 11/19, 42/5, 57/96, 103/6, 114/157 Y 182/192) alegan sobre
O .

O su mérito a fs. 204/221. Y
IJ)
J CONSIDERANDO:

1.-En los términos en que ha quedado delimitada

la controversia y en atención a los antecedentes administrativos que en

copia obran a fs. 42/5, 57/96 y 114/157, debe tenerse por acreditado que

la actora solicitó, mediante acta N° 2.285.038, el registro de la marca

CURACNE, para distinguir PRODUCTOS FARMACEUTICOS y

DERMATOLOGICOS; ANTIACNEICOS de la clase 5, petición que fue

denegada por el Director de Marcas del INSTITUTO NACIONAL DE LA

PEOPIEDAD INDUSTRA, mediante la disposición N° 1999/03 de fecha

12.12.03 (fs. 91/2).-

Ello sentado, la cuestión a dilucidar consiste en

establecer si la marca encuadra o no dentro de la prohibición legal a fin
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de proteger en forma adecuada las buenas prácticas comerciales y

asimismo el interés del público consumidor, al que no cabe llamar a

engaño o confusiones en el momento de adquirir un producto o solicitar

la prestación de un servicio, hallándose comprometido no solamente el

interés particular de los titulares de los signos, sino también el de los

miembros de la comunidad.-

11.-El argumento básico de la demandada para

denegar el registro reconoce como fundamento que la marca pedida se

encuentra encuadrada dentro de las prohibiciones que prescribe el

artículo 2 inciso a) de la ley 22.362 (dictamen de fs. 90).-

La mencionada norma establece que no se

consideran marcas y no son registrables, los nombres palabras y signos

que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o

servicio a distinguir, o que sean descriptivos de su naturaleza, función,

cualidades u otras características.-

Considero oportuno recordar que en el artículo 10

de la ley se establece como pauta básica general de registrabilidad para

todo signo, el que tenga capacidad distintiva. El poder o carácter

distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar

un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se

confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de

lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar

una idea de lo que va distinguir y aún ser, aunque en menor grado,

distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación

entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo y hay
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