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Buenos Aires, é de junio de 2.007.
Y VISTOS: para dictar sentencia en este expediente caratulado
“UNILEVER NV C/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL S/ DENEGATORIA DE REGISTRO”, de cuyo anzi]isi_‘ ¢ IJ
RESULTA. I) Que en fs. 9/14 se presenta, a través dP a odﬁladov

"5

UNILEVER N.V. promoviendo demanda contra el Instituto Nﬂ}i{l( nﬁl[ def 1
Propiedad Industrial con el proposito de impugnar la resolucion ‘;‘\c\lel‘legat .!‘Jd »
dictada el 17 de julio de 2.003 con relacion al expediente de solicitud“dg. fi}é,wﬁ
acta n® 2.298.964, para que se deje sin efecto y continte el tramite de concesion.
Pide costas.

Expresa que el 27 de julio de 2.000 presentdé la solicitud
mencionada para distinguir postres helados (helados comestibles) de la clase 30,
de una forma particular, con caracteristicas novedosas y capacidad distintiva,
segin copia que adjunta. Que una vez electuada la publicacion, nadie dedujo
oposicion alguna; sin embargo, la oficina de marcas le confiridé una vista en los
términos del art. 2, inc. ¢), de la ley 22.362, que respondio, exponiendo que dicha
norma alude a la “forma necesaria” del producto y no a la “forma no necesaria”,
que es registrable.

Dice que el 17 de julio de 2.003, en una disposicion omnibus (n°
828/2003), se resuelve denegar 35 solicitudes —individualizadas en un anexo-,
remitiendo las razones de cada caso a los dictamenes incorporados en cada uno
de los expedientes. Que el que corresponde a su solicitud lleva el n® 31.949, y en
¢l solo se transcribe el art. 2 ya citado, propiciando la desestimacion del pedido,
pero sin fundar como o porqué el signo pretendido cae dentro de la prohibicion
de aquella norma, lo cual genera la nulidad absoluta de la decision por carecer de
causa o motivacion (segun el régimen de la ley 19.549), convirtiéndola en
arbitraria.

Afirma que es pablico y notorio que en el mercado los postres
helados presentan distintas formas: redondas, cuadradas, rectangulares, todas
ellas diversas a la particular y especial forma que busca proteger con su signo.

Manifiesta que la prohibicion legal es la forma necesaria o

- funcional de los productos, pero no las formas no necesarias, o arbitrarias, las

* la funcion del producto.



Sostiene que la lorina que le ha dado a su producto contiene
suficiente originalidad, y por ello cardcter distintivo, de modo que cualquier
consumidor podra identificarlo con ella. Afiade que la demandada ha otorgado
diversas marcas con formas no necesarias en la clase 30, de manera que no
entiende el arbitrario cambio de criterio.

Ofrece pruchba.

1) Que en fs. 49/57 comparece, mediante apoderada, el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial contestando la accion dirigida en su contra y
solicitando su rechazo, con costas a la actora.

Luego de una negativa general que efectia, especificamente
niega: 1) que la ausencia de objeciones de parte de terceras personas posea
virtualidad en la especic; 2) que la forma que se pretende registrar sea la no
necesaria para el producto que aqui se trata; 3) que la denegatoria fuera dictada
sin mencion de la causa o motivacion; 4) que la forma que se intenta registrar
difiera de la forma coman (rectangular) que detentan la mayoria de los postres
helados y 5) que haya modificado su criterio, porque las concesiones anteriores
se fundaban en formas no necesarias de los productos.

En su version de los hechos, reconoce la solicitud presentada por
la actora y el tramite por ella relatado, afirmando qué su desestimacion se
fundamentd en la norma del art. 2, inc. ¢), de la ley 22.362, cuya
constitucionalidad la accionante no ha cuestionado.

Dice que la marca que se pretende es la forma necesaria, habitual
y corriente por medio de la cual se presenta el producto, que es de simple
constatacion visual. Agrega que la forma rectangular de un postre helado es una
forma necesaria, como es usualmente la mayoria de los productos como los de la
actora, y que ello es lo prohibido por la ley, de manera que si se concediera como
fue solicitada, generaria un monopolio sobre la forma que otros comerciantes
requieren utilizar por ser la mas comun y generalizada.

Manifiesta que el pablico consumidor no podria diferenciar las
formas a cuyo registro aspira la actora, porque no es novedosa ni arbitraria.

Desarrolla las razones que, en su criterio, descartan la nulidad del

acto administrativo impugnado.
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Propone la prueba, invoca el derecho en que apoya su defensa y
hace reserva del caso federal.

111) Que una vez que se recibid la causa a prueba (fs. 67), y que
las partes incorporaron los elementos de conviceion que estimaron idoneos a su
posicion en el proceso, los autos [ueron puestos en la oficina a los hncﬁ pr lel\uslos
por el art. 482 del Cédigo Procesal (fs. 149). En ejercicio de la td},{j’llddﬂuc\hb
norma contempla, la actora alego en fs. 155/158 y la demandada E{n 8. 159;"1 }3 ,
g ?NTENL}A,?
A /

Por altimo, mediante providencia de fs. 171, llamase AUTOS p'u..\ \8

N
CONSIDERANDO: 1) Que de acuerdo con los lén:};ﬁd%“é“ﬁ que
ha quedado establecida la controversia, debo admitir como cierto que la actora
solicito el registro de la marca contenida en el acta n® 2.298.964 —para la clase
30- y que la demandada la denego.

El conflicto se suscita porque la accionante sostiene que su pedido
esta dirigido a cubrir una forma no necesaria del producto a distinguir —y por ello
registrable-, agregando que la demandada no ha dado las razones para
desestimarla, y por su lado, la autoridad de aplicacion responde que ha fundado
debidamente su denegatoria, enfatizando que aquella marca emplea la forma
necesaria o habitual del producto a proteger.

Desde dic_l;a perspectliva, la solucion que aqui se persigue debera
determinar si el acto emitido por la demandada satisface el requisito de
fundamentacion y, si asi fuera, si la marca fue denegada con sujecion al derecho
aplicable en la especie.

2) Si bien es cierto que no se agregd a la causa el expediente
completo originado en la solicitud de la actora, porque la documentacion
requerida al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (fs. 111) y remitida en
fs. 112/145 no tiene relacion con aquélla, las partes coinciden en que la decision
de la demandada fue emitida segin los términos que surgen de la pieza de fs. 5/8.
En ella, de un modo mas que simple, se limita a expresar que no es admisible el
registro de una marca que encuadre en la prohibicion establecida en el art. 2, inc.
c), de la ley 22.362 —alli transcripto-, de manera que entiende que la peticion esta

dirigida a cubrir un producto que se presenta segin su forma necesaria o






