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Causa N° 391/03 “LA COLINA SA ¢/ INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ denegatoria de registro”

En Buenos Aires, a los /k\'l dias del mes de febrero del aiio dos mil ocho, halldne
reunidos en acuerdo los Sefiores Vocales de 1a Sala I1I de la Excma. Camara Naci

de Apelaciones en lo Civil'y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos *

COLINA SA ¢/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIA

denegatoria de regis’trn’ﬂ y de acuerdo al orden de sorteo la Dra. Medina dijo:

1. La Colina S.A. promovid la demanda de autos para obtent
revocacion de la Resolucion M-566/01 del Institiato Nacional de 2 Propiedad Indus
por la cual con fecha 13.9.01 denegé el registro de las marcas “CONSERVA
NATURAL” que aquélia habia solicitado para distiﬁguir los productos de las clast
32 y 33 mediante las actas niumeros 1.897.906, 1.897.909 y 1.887.910 (c_onf. fs. 9

vial.
Esta pretension fue resistida por la demandada a {5, 205/20, g

'
sostuvo que la frase que la actora pretendia registrar era descriptiva de

caracteristicas sustanciales de determinados produc}os objeto de su amparo y !
alusion a su naturaleza, cualidades y funciones, pnor lo cual podia ser induci
confusién el publico consumidor.

En el pronunciamiento que corre a fs. 28+/37, =i colega ¢
anterior instancia consideré que la expresion “CONSERVA LC NATURAL™ ne
una designacion necesaria o habitual de ios productos correspondisntes a ias clas
32y 33, al propio tiempo que fuvo en cuenta que la inclusion del articulo *lo” entr
oalabras “conserva” y “natural” dotaba al conjunto de suficiente caracidad distintr:

Ponderd asimismo que ef INPI habia aceprado anteriormen
registro de las marcas “CONSERVA LO NATURAL” para las clases 29 v 30 (regi
1.391.039, 1.391.016 v 1.527.734), las que se encuentran relacionadas con =l mar

-

alimenticio v de bebidas. como asi también las clases 3, 532 y
i

14}
LB

para las at

3

solicitaron los registros denegados.
En consecuencia, hizo lugar a la demanda ir!.[ér;:.-i,lesm Yoo
resolucion impugnada, imponiendo las costas del juicio a la accicnada.
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Median también las apelaciones interpuestas a f5. 292, 29¢ 799 -
301 contra las regulaciones de honorarios practicadas en fa resolucion <n crisis, los que

seran tratadas por la Sala en conjunto ai finalizar ef presente acuerdo.

2. Establecido lo que antecede, debo sefalar por lo pronto jus o)
tribunal no esta obligado a seguir todas las argumentaciones que se le prasenten sing
s6lo las conducentes para resolver el conflicto (conf. C.S. Fallos 258:304, 352:227;
272:225; 278:271 y 291:390, entre otros mas).

- Electuada esta aclaracién me parece conveniente rscordar, =n
primer lugar, que una designacion que sea descriptiva de las caracteristicas, cualidadss,
naturaleza o funcién del producto no es regisirable como marca (art.2, inc. “2", luy
22.362), por cuanto se convierte en un signo “designativo del producto”, al wropin
tiempo que encubre la pretension de monopolizar una particula que es insusceptible de
_ apropiacidn o privilegio marcario aig;um).

En segundo lugar, es necesario distinguir entre tales marcas -que
no son registrables- y las evocativas -que si 1o son- (conf. Sala I, causas 5932 del
4.11.77; 8000 del 31.7.79; 8906 del 23.9. 80, i389/2000 del 28.4.03; eic.;ver 1.
Otamendi, Derecho de Marcas, 2a ed., ps-32/35 y sus notas 3 a 22).

Para ello, siguiendo los linecamientos expuestos por el Dr. Vocos
Conesa en la cousa 13589/2000 premencionada, diré que la marca evocativa -por su
indole especifica y ﬁnalidad-'sugiere 2lguna caracteristica del producto o servicio al
que va a distinguir, s2a relacionada coa alguno de sus elementos constitutivos o !
fuere con el objeto ai que esta destinado o con alguna otra cennotacién gue le 23
propia. Ese poder sugersnie o evocativo de determinados extremos estwechuments
vinculados con el producto o servicio, es decir, esa relacion entre 5i1gno ¥ producio ag
hace que sea irregistrable como. marca, ain cuando le adose una cierta debilicac
distintiva (confr. Sala 11, causa 13892000 del 28.4.2003: J. Cramendi, Dersenn d:
marcas, 6ta, ed. act. y ampl,, ps. 60/61). Adviémase, por lo dernds, que son numarna:
las marcas que -en todas las clases del Nomenctador- estan disefiadas para infernsy i
publico acerca de determinadas caracteristicas del producio o de su deatino coma ol

Ahora bien, no hay que pasar por alto que las oo
“descriptivas”  tamgién  2nuncian caracteristicas,  funciones, destino, oo

componeniss, calidad, entre oiros aspectos. Pero lo yue importa es que la designe

descriptiva es ta necssaria o usual para aquelio que s¢ describe. En sambio, o murw

evocativa stempre eadré en se eonformacion atgin ingrediente que la hard, 2n aanar

mener grade, de fantsia (véase J. Cramendi, op.ail, pags.67/64) De Janid
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desprende que “al concederse una marca evocativa no se quita dei &

ninguna palabra que se USE para describir caracteristica algune 42

servicios” (conf. Sala-II causa 1589/2000 precit.).

. En el caso, partiendo de {a base de que la =ub
descriptiva © evocativa del signo debe estar referida al conjunto © vocablo sonsiierado
0
¥13589/2000 precit., ¢tc.), considero que 1a expresion “CONSERVA LG NMATURALY

A

en su integridad, sin seccionamientos artificiales (conf. Sala II, causas RO06 del 137

tomada como totalidad, se presenta indudablemente como un conjunto gu AT : de

una proyeccion designativa de los productos de clases 3, 32

;

y 13 que la vueiva
irregistrable.

5. Por oira parte, el articulo “lo” asociado a los elementos OMURES
no monopolizables {que serian los vocablos “conserva” Y “natural’”) permite caiificar al
conjunto integramente considerado como una marca cvoca.twa v no descriptiva reenirn.
j. Otamendi, op- cit., ps.67/68} v, por tanto, susceptibie de reg1sv:=* 2 los érmings e
los arts. 1 y 4 de la ley 72362. Y como no hay dﬁdas acerca de que 3¢ rai dz una
marca de tales caracieristicas ¥ 00 descriptiva, fampoco ¢ COTTe - 2l rigsgo d2 wridr ud
privilegic de discutible 1e§itimidad (conf. Sala I, causa 1589/ 2000, sensid I,
segundo parrafo y sus miltiples citas; ver también P.C. Breuer Moread, “Tranvio de
Marcas”, nes. 123/124, ps. 86/89) ¥ resulta susceptible de registro, en 108 wérmings 1e
los arts. 1°y 4° de laley 22.362.

En tales condiciones, el conjunto presenta sutisient capacidnd
distintiva intrinseca ¥ extrinseca, comy para permitir el registro en o 3& wali e A8

expresion de fantasia dotada de tal aptitud, ain cuando sea débil por =i poder &¥

de aiguna caracteristica de ciertos articulos de las clases 3 ¥ 37, sales o O
“productos dietéticos para midos ¥ enfermos” (clase 3), “oerve2, e ronoriT
“hepidas no alcohdlicas™ y “jarabes v 00§ preparados para hacer 2ehicas’ R Lo
{03 “vinos 2spINMosos ¥ licares” de la clase 33.

Advidrrase ademas -y 2510 <5 lo que verdaderameniz STTOTe e

dicha expresion no contiens ninguna palabra qué constituya la vl e ERha
individualizar a los producios que sorrespenden a dichas clases, carzsionds Lo
sigrinicado que preseole sonexidad con fa denominacion propie o =08 o
Otamendi, 0D. Cit, D n. 62 y nota 196). Per otro lado, me interssa dedit.or Lus LR
de ln debilidud dei signo sleg ido debe ser comido, 2 ocd0 Caso, por 3L Nl

nuede impedir que OMros utilicen palabras 0 ooulos de uso generaiizaas | AN




O

que en la calificacion de irregistrabilidad en situaciones COmO la de autos debe
aplicarse un criterio estricto (cont. J. Otamendi, op. Cit., 6ta. ed., act. y ampl., p.51}

Lo expuesto hasta aqui me exime de tratar el tercer agravio que le
recurrente desarrolla a partir de f5. 334, correspondieade, por anto, desestimar ios
planteamientos que sobre este particular formula dicha parte, pues 0o 3¢ puede suiiener
validamente gue el pubiico consumidor pueda ser inducido a confusion alguni 2t faace
10 se ha discutido (y por tanto nada se ha probado) la existencia de otros producios <on
deignaciones semejantes o confundibles.

6. Considero, en cambio, que procede el cuestionamiento Je i

. imposicion de cestas decidida en el fallo apelado.

Ello asi, pues el Tribunal tiene resuelto que cuando se trat de
solicitudes de registro denegadas por el Instirio Nacional de la Propiedad {ndusinat
corresponde, saivo supuestos de arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta, qus las
costas sean soportadas en el orden causado. En efecto, la mtervenmon de iicho
organismo en procesos como el de autos se funda.zn el poder de pohcm que lg compete
y que se halla enderezado, como principio, a velar por ¢t cumplimiento del régiren
legal vigente, teniendo 2n cuenta que en esta materia se encuentra compromeiido el
interés de los productores, de los consumidores y aln el de la comunidad (coni’. Corte
Suprema, Fallos 232:732; esta Sala, causa 2705 det 21.12.84, enfre otras mas; Saia I,
causas 351 dcl 5.6.81; 152 det 26.2.82; Sala II, causas 8999 del 29.5.70; 8178 dJg!
3.6.80; 941r del 26.2.82: 4503 del 5.9.86; 5387 del 10.12.37; 52, 342/95 del $/03/00,
glc.). ’ -

En 2t sub lite, no se advierte que el poder de policia que ineumiss X
ia autoridad administrativa haya sido ejercido con irrazonabilidad o arbiirarsdad
manifiesta, de modo que 2! régimen de las costas debe quedar subsumide = =
principio general enunciado, conclusion dsta que autoriza a admitls e Agravio -yue e
la recurrente sobre este aspecto de la decision.

Por 1o expuesto, voto por que se confime la sentencia apainds v
lo principal que decide y 3¢ la modifique en cuanto 2 las costs, las cuales dearan
correr por su orden en ambas instancias.

E1 Dr. Recondo dijo:

I Construcciones Danilo de Peilezrin 34 -luege fueron seuidi 2

La Colina SA {ver fs. 131, 189 v 186) selicito el registro de la marca “COMNE=

b

LO NATURAL” (acia n° 1.397.909/10/11), para distinguir producios de fas oiv

()

2y 33 (conf 5. 143, 180 v 177). Ei 13-9-d0 el Instituto Nacional de la Prooiwnid
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Soddon o Yuddiciad de ba &/ Vacin

Industrial (en adelante el INPD) desestimé el pedido (Disposizion A% M364) por
apizcida en el

considerar que el signo solicitado encuadra dentro de las prohibicion =5t

y marcaria (£s. 1341157, 172/174 y 189/15%).

articulo 2, inc. a) de lale
obstaculo, la firma Ta Coline S& inicio el

A fin de remover €l
presente juicia, requiricndo aue S€ Jeclarara improcedente la negariva oticial aj registro

de 1a marca solicitada (conf. f5. 92/ 100).
Corrido ¢ trasiado de ley,

ty

2l sefior Juez regaiuid haser ugar ia

dernanda ¥, &0 consecuencia, dejo sin efecto la resoiucion adprnisTaiva © w286

5

NP1, imponiendo las costas a la vencida {conf. 5. 283237

dictada por el
-concedido a 5. 193y v eXpresd

Apelo 1a demancada (fs. 292
/356, Median tampoien

agravios a 5. 330/350, los que fueron coniestados a fs. 332

recursos por oS honorarios regulados, jos que seran rratados por ia 3aia 2 conjunto al

final del acuerdo.
1L Fl Juez estimo que la v
art. 2, Inc. a) de la legisiacion qarcaria, puesto

oz “CONSERV A £ NMATURAL" a0

encuadraba en 12 prohibicién legal del
que si bien a frase “Conserva natural” si puede ser encuadrada soms and designacion
napitual, la inclusion del articulo “L.O™ entre ambas palabras pose?z und corotacion

gque otorga al conjunto suficiente capacidad distintiva.

A mayor abundamiento, resaltd que ant=s de la resolucio

denegatoria que motiva estas actiaciones, o} TNPT acepté el tegisTo Je idénuica e

(registro 1.591.039/016Y 1 527.784) en las clases 29,30 y 42 la

relacién con ias aqui solicitadas desde que todas ellas se encuelivai rplacionadds =

5 gue guatuan gLItTen.

alimentos v bebidas.
iam CCONSTRVA L

El BVP1, por su paris, afirm6 que la expravion -t

NATURAL" &8 descriptiva de 1a namraieza, funcidi, cualidades »ourasic sigrindd A2

productos {art 2, inc 3 de la ley marcaria) comprendidos ¢n las slases 5, 3

ademas, conduce @ arror s0bre Sus caracteristicas lo qué pcasionan L fpnoAcIs vEnk

an derrimento de Los competidores ¥ engaiio en ¢l consumidor.

Agregd que toda vez que ¢l articuio neutss AL s Tl

SNATURALY no axiste arzumento alzund que perTvid

2T

sonforma un ¢lemento individualizante capaz de imprimirle Gzl

Finalmente. s€ agravia de 1 imposicion de i
11, Nc obstante 1o decidido por mi estimacia TCLSER
SCONSERVA Lid Mt

Cracizla Medina en su vote. cnino uue 12 frase
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como €3 pllanteado por la recurrente, & halla comprendida &0 la prohibicion esiablecida
por ¢l inc a) del art 2 delaley 22.362.

La ley marcaria prohibe el regiswo de "los nombres, palabras y
signos que constituyan la designacion necesana o0 habitual del producto o servicio a
distinguir, 0 que sean descriptivos de su naturaleza, funcion, cualidades u owas
caracteristicas”.

Desde esa perspectiva, tengo para mi que la expresion “Conserva

1o natural” aplicada a productos como son los comprendidos en las clases 5, 32 y 33 del

nomenclador {entre ellos alimenios y bebidas) es utilizada para indicar, entre JUas

‘acepciones, que un producto contiene sustancias naturales o que posee e5€asOs O

ningun ingrediente artificial. En cualquiera de los dos sentidos, encuentro que se ata
Je una frase descripliva de la naturaieza 0 cualidades del producto ¥ que, ademas, ©3
susceptible de inducir a <ngafios respecto de la propiedades, mérilo, funcion ©

y, por lo 1anto iregistruble.

4

caracteristicas dei producto al que se aplique (art 3, inc d),

[V. A mayor apundamiento, corresponde recordar que la
jurisprudencia y la doctrina han aceptado uniformemente que se debe distinguir entee
ias marcas descriptivas y las evocativas, no siecdo registrables las primeras y si las
segundas {conl OTAMENDI, Derecho de Marcas, pag 32/35; esta Sala, causa 12 100
del 19-04-035, entre otras). El sefior Juez de primera instapcia sostuvo que la frase
sCopserva Namral” si puede ser encuadrzda como una designacidn hebial o

necssania, @xiremo &sie que la aciora en su contestacion de traslado de fs. 333/336, no

controvierte (ver £s. 333 via, parrafo tercero). De tal modo, el problema real y conerat?

de autos se reduce a determinar si la inclusion de [a particula-~"'LO" safre Ambas
palabras resulta suficiente para eludir 1al prohibicion.

No creo que sea asi, A

En-efecto, ia palabra “to" oficia como un articulo deteriunade
QELIXO V 3¢ usd, enlre otras, para sustanciar un adjetivo (como 3i se dijera conseivd fus
propiedades natucales). Ash las cosas. tomando en cuenta el conjunto “consIvv ic
narural” corresgonde concluir que €ste tiene clara oroyeccion indicativa en {os tmof
correspondientss o la clases 5, 32 y 33 del nomenclador, (o cual implica privar 4l signy
de rapacidzd distintva, 0o cumpliendo con la tfuncidn propia de la marcw Jue i
iacividualizas ¢! producto v distinguirlo de otros.

Por vlimo, {a afirmacion de que en .25 cluses 20, 30 v T enie
inseripte una 2xpresion idéntica (ver is. 233/238) a la que ¢l actor solicia no <ot ERNLYE

un acgumento decisivo, puests que fa actividad dei INPI debe orientarse a
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vigencia objetiva del ordenamiento juridico de modo que 2 aquéiia 17 B3 PRSI

derecho sino aun el deber de rectificar sus criterios si advierte gue son SETonats. 23l lo

Cu
]
[N
v
53
L2

exige und adecuada proteccion del interés publico cuyad gestion le 25 2050W
Con arreglo 3 10 expuesto. ¥ reniendo en cuenia dGue zn ) suouesto
de que la solucidn se presiard 2 reflexiva duda en tormo a si determinacd 2¥CTISI00 €8
registrable 0 N0, el Tribunal se ha inclinado -desde antiguo- por vedar 31 regicire, 2 fn
de no dar proteceion y por o tanto ull privilegio monapolico a und Siruacion aue 0o 3¢
presenta Jotada de perfiies nitidos, compatibles <00 una adecuada U aig Gz 03 1iNES
esenciales de 1a Ley de Marcﬁs {coniF. gala 11, causas 1831/94 deb L4-1 36 L 0696
gel 17-12-96, 12466/96 del 13-02-03), cabe concluir que 1a frase “‘conserva 1o pamoal’,
para las clases 3, 32V 33 del nomenclador 28 una expresion descrigitva de 18
naruraleza, funcién, cuatidades u OUas caracteristicas, POt lo cuat 3u regisian cSta
prohibido pot ta ley marcaria.
_ ‘En razon de la forma que 3¢ decide toma ADSUITD eroedirme
respecto de 1as costas {art 279, Codigo Procesat).
Por ello, voto porque se revoque a sentencia apeiada, o0 R ]
en AmDas instancia, a 18 vencida (arts 63 279. Codige Procesat}.
F1Dr. Antelo adﬁiere al voto del Dr. Recondo.
Con 1o que termind el acto firmando 1os Sefoces {oeale: wol MU

mi que doy fe. Fde- Francisco A. LopeZ Pere}fm./)

i
s

el vy
/ y
| p /f
1 A -
» “.—--‘_/—-’.
{ / g
l,\\ TACIELA MEDINA /'} .
i/ I\\

\

| \“'\i\;\J\J\MMU\U‘J{J‘Vffﬁ'{}“

e

qlcarde custare aeccndo

s et

‘SUEL‘-_.'__:FI&',CJ NEETE

Benas Ares. )H de fcbraro de 2008,

¥ VISTO: lo deliperado v ias conclusiones & 3 JNF

a2} Acusrdo precedents, el Tripunal RESUELYE: revocdl 4 senime. 7SS 2T
demanda incoada, <O coslas 4¢ amoas instancias & Lavge de laactrmeslt Tt

vepoida {ans. 6%« 279 del Caodigo Drgeesal).
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