
Juz. 9 Sec. 18

Causa N° 2(8/02 "UNILEVER NV c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ denegatoria de registro"

En Buenos Aires, a los 18 dias del mes de noviembre del afio dos mil nueve,

halllindose reunidos en acuerdo los Sefiores Vocales de la Sala III de la Excma. Camara

Nacional de Apelaciones en 10 Cl\ ~lY Comercial Federal a fin de pronunciarse en los

autos "UNILEVER NV c/ INSTlTUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL s/denegatoria de registro", y de acuerdo al orden de sorteo el Dr.

Recondo dijo:

1. Unilever NY solicit6 el registro de la marea denominativa

"VASELINE" (acta nO 2.174.559), para distinguir producto'i de la clase 3 del

nomenclador (conf fs. 49 y 51). El1-10-0 i cl Instituto Nau0i.al de 1a Propiedad

Industrial (en adelapte el INPI) de'iestim6 el pedido por eomiMrar que el signo

solicitado eneuadra dentro de la prohibiei6n del art 2, inc a) de la ley marearia (ver

Dictamen de fs. 9/11 y Disposici6n nOM-651101 de fs. 61).

A fin de remover el obstaculo, la aetora iniein el presente juicio,

requiriendo que se declarara improcedente la negativa oficial at registro de la marca

solicitada. Fund6 su solicitud en ,:jY~la voz antedicha es de fantasia; que viene siendo

utilizada por dicha empresa para distinguir sus productosdesde hace tiempo en la

Argentina y en otros paises del t:',undo y que no es la denominllci6n habitual 0

necesaria de ningim producto (fs. 10/18 vta).

Corrido el traslado de ley, el sefior Juez resolvio hacer lugar a la

demanda y, en consecueneia, dej6 s.n efecto la DispC',ic;.on)1"~..t·~<,1/01 dictada por el

INPI, distribuyendo las costae;en el orden causado (eonf. fs. 4211/43, \:.;1.).

Para asi decidir, el doctor Saint Genez estim6 que toua vez queia

presencia en el mereado durank muchos afios de la expresion VASELINE formando

parte de varios registros marearios (entre otras; VASELINE INTENSIVE CARE

LOTION, VASELINE CLEARACNE, VASELINE MANOS Y liNAS, VASELINE

CHESEBROUGH) y el heeho ..Ie que en el ambito comercial es genericamente

individualizada por la primer palabra (es decir; VASELINE) toma admisible su

inscripei6n como marea porque no constituye la designaci6n neeesaria 0 habitual del

produeto a distinguir ni describe su naturaleza, funr:'i6n.,cualidad u otras caractenstieas

(art. 2, inc. a), 22.362).



II. Apel6 a fs. 432 la demandada, recurso que fue concedido a fs.
433, expreso agravios a fs. 442/452 vta, el que fue cl'~1testadoa fs. 456/463.

Los agravios del INPI pueden sintetizarse de la siguiente manera:

a) que la voz VASELINE dista de tener capacidad distintiva ya que constituye la

designaci6n necesaria, habitual e identifica los produetos descriptos en la clase 3 del

nomenclador; b) el hecho de que una denominaci6n sea usada por muchos ai'ios en el

mercado no la convierte en registrable; c) que la expresi6n VASELINE es la traducci6n

en ingles y franees de la palabra vaselina y foneticamente se pronuncian de manera

similar y d) que el termino sin aditamento nunca fue utilizado en el mercado raz6n por

la cual no puede argumentarse la inexistencia de confusi6n en el publico consumidor.

III. Esta Camara ha sostenido anteriormente que cUalquier palabra

de us/) diario de nuestro idioma 0 en eUalquier lengua extranjera es perfectamente

registrable como marca salvo que incurra enalguna de las prohibiciones que

contemplan 10sarticulos 2 y 3 de la ley 22.362 (coef. Sala 2, causa 40167/95 del 27-

12-01).

La norma citada en primer termino prohibe el registro de los

nombres, palabras y signos que constituyan la desif:,Ilaci6nnecesaria 0 habitual del

producto 0 servicio a distinguir, 0 que sean descriptivos de su naturaleza, funci6n,

cualidades u otras caracteristicas (art 2, ine a). En el segundo inciso se legisla que

tampoeo pueden registrarse como marcas los rombres, palabras, signos y frases

publieitarias que hayan pasado al uso general (art. 2, inc. b).

eierto es que vaseline no esta incluido en ning(m diccionario de la

lengua espanola, sin embargo, eHo no es obiee para que un vocablo cumpla la funci6n

de de:::ignara un producto 0 servicio desde que es un hecho al alcance de todos que la

antedicha palabra es la traducei6n de vaselina en fra:"1":::5se ingles.

La vaselina es una sustancia eras", con aspecto de cera, que se saca

de la parafina y a~eites densos del petr61eo y se usa en farmacia y perfumeria (ver

diccionario de la Real Academia Espanola).

Desde esa perspectiva, tengo para mi que la expresi6n "Vaseline"

aplicada a produetos como son 10s eomprcndicos en las clases 3 del nomenclador

Gabones, perfumeria, aeeites esenciales, eosmeticos) es una dcsignaci6n generica, la

cual sumado al cnorme parecido tanto gratico com) fonetico, hacen que -au.nsin ser un

conoeedor del idioma- pueda facilmente captarse el sentido de esa tan simple

traduccion, 10cualla toma irregistrable.
Tambien eonstituye un elemento de juieio apto para formar la



convicci6n del Magistrado el 'lecho de que el termino Vaselina si bien en sus

comienzos constituia una marca registrada, alcanz6 tal popularidad que se la termin6

por asimilar al nombre comlin del producto (conf. BREUER MORENO, Tratado de

Marcas, Bs. As. 1946, punto 117. Sala II, causa 5406/00 del 7-2-06), 10que acrecienta

alin mas la posibilidad que el publico general asocie razonablemente que la voz que se

pretende registrar se encuentra ligada a ella.

Con arreglo a Iv expuesto, y teniendo en cuenta que en el supuesto

de que la soluci6n se prestara a reflexiva duda en tomo a si determinada expresi6n es

registrable 0 no, el Tribunal se hl1inclinado -desde antiguo- por vedar el registro, a fin

de no dar protecci6n y por 10tanto nn privilegio monop61ico a una situaci6n que no se

presenta dotada de perfiles nitidos, compatibles con una adecuada tutela de los fines

esenciales de la Ley de Marcas (conf. Sala II, causas 1831/94 del ]4-11-96; 19.904/96

del 17-12-96,22466/96 del 13-u2-03), cabe concluir que no parece 16gico autorizar el

registro de la voz vaseline para la clase 3 del nomenclador pues ello implicaria otorgar

un privilegio monop6lico respecto de un concepto, de caracteristicas similares, que es

de uso comun en el comercio (VA.?EUNA).

Resulta insustancial para modificar 10resuelto que la actora posea

registrado Vaseline pero con alglin agregado (VASEI~INE INTENSIVE CARE

LOTION, VASELINE CLEARACNE, VASELINE MANOS Y UNAS, VASELINE

CHESEBROUGH, entre otras), puesto que es jurisprudencia reiterada de esta Camara

que se ha venido aceptado el regi<;trode marcas descriptiva:-."l rle uso comun, pero

siempre que al co~junto se Ie aJiLivrJ': lIJgful ingrediente que imprima al conjunto un

elemento que otorgue suficiente ti.'~f7..adistintiva (con esta 8ala, (:msa 111100del 19-4-

05 y su~ c;tas).

Por ultimo encuentro Utilsefialar que el hecho de oue en el ambito

comercial 10s productos que vende la actora sean individualizadospor la primer

palabra, -si bien dudo que esa sea la interpretaci6n que hayan querido brindar las

empresas consultadas (ver fs. 0'7 ')8 j 379)- no Ie confiere monopolio, privilegio ni

mejor derecho que el que puerle asistir a cualquier otro. Pora,ue, no tratandose de una

marca registrable, la designaci6n npcesaria, generica 0 descriptiva es de libre empleo,

esto es, pertenece al d"'Ilinio p11blico)' nadie puede perturbar de ningUn modo su uso

por terceros.

Por ella, voto J0r(1Ues':..rev0que 1<1. senteT''.i pchda, con costas,

en ambas instancia, al.i vendda ('l~LM, l.0digo Pr~lL':S:l])

La Ora. Med:na, por a.nalOgo~ fundarneplO' <t·ii.iere ai v'Av



precedente. Con 10 que termin6 el acto frrmando los Senores Vocales por ante mi que

doy fe. Fdo.: Ricardo Gustavo Recondo - Graciela Medina. Es copia fiel del original

que obra en el TO4, Registro N° ~ , del Libro de Acuerdos de la Sala III de la

Excma. Camara Nacional de Apelaciones en 10 Civil y Comercial Federal.

Buenos Aires, 1g de noviembre de 2009.

Y VISTO: 10 deliberado y las cnnclusiones a las que se arriba en

el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUEL VE: revocar la resoluci6n apelada, con

costas en ambas instancias ala vencida (arts. 68 y 279, C6digo Procesal).

De conformidad con 10 establecido en el articulo 279, Codigo
,I ~

Procesal y teniendo en cuenta la naturaleza del asunto y la extension, calidad e

importancia de los trabajos realizados, asi como las etapas cumplidas, fijase los

honorarios de las doctoras Mariana Lorena Cheratti y Maria Jose Vasquez, en las

4'i!e'l ••••••• ?~)en ese orden.

Por alzada, ponderando el merit;.) de los escritos presentados y el

resultado final de let apelacion, regUlase los honorarios de las doctoras Mariana Lorena

Cheratti y Maria Jose Vasquez, en las sumas de pesosa •••••••• &
is••••••••••• ' y pesO'SoIS•••• __ • __ •• ~

: ). en ese orden. Asimismo, fijase los emohunentos del doctor

Bernard William I.',.alone, en la cantidad de pesQss;••••••••••••• ~

(arts 9 y j4 (leI arancel vigente),

El Dr. Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de

licencia (art. 109 del RPJN).
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