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CAUGA N° 4.772/700 "GSTANTON & CIA. SA c/ INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ denegatoria de

registro

s

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

-

[y

002, reunidos en Acuerdae los jueces de la Gala III‘de esta
Camara para dictar sentencia en loza autos mencionados en el
epigrafe, y de conformidad con el orden del sorteo efectuado,
el Juez Eduardo Vocos Conesa, dijo:

I La firma colombiana “Stanton & Cia. S.A."
vinculada en =su paia de origen a la produccidn de caucho, pe-
gamentos, pldstico y fundamentalmente calzados -actividades
que luego extendid a otrasz nacionea americanas- se presentd
ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial solici-
tando el registro -en la clase 25- de la marca BRAHMA acta
N® 2.026.869, fa 11 & 208) Vencido el plazo para efectuar
opngiciones, la empresa brasilefia 'Companhia Cervejaria Bra-
hma se presentd ante la autoridad administrativa formulando
un llamado de atencion respecto de aquella solicitud, invo-
cando la titularidad de la misma marca BRAHMA en la Argentina
en las categorias 3, D, 28, 30, 31, 32, 33, 35 y 42 del No-
menclédov internacional, el caracter notorio adquirido por su
marca BRAHMA en el rubro cervezas y lo dispuesto en el art
6 del Convenio de Pariz y, ademas, poniendo de relieve que la
peticionaria pretendia aprovecharse del prestigio aJjeno
(conf. fa 30)

I A fzs 11 14, "Stanton & Cia. 5.A." produjo
au descargo desarrollando la argumentacidn tendiente a defen-
der su derecho al registro requerido. Elle dio lugar al Dic

tamen N” 16,25, mediante e cual se aconsejo la denegatoria



de la solicitud (véase fa 224/233) Y, de conformidad con
ease dictamen juridico, la autoridad administrativa emitié la
Diaposicioén H” 045,/00 por la que resolvid no inscribir el
sigp@”ﬁeticionado (conf ejemplares da fa. 26027 o fs. 234/
235).

I11I. Stanton & Cia. S.A., de Bogota, Reptiblica
de Colombia, promovid entonces demanda contra el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial en adelante, INPI) con
el objeto de que se revocara la Disposicion N” 04500 y se
autorizara el registro de la marca BRAHMA en la clase 2256, tal
como lo habia solicitado, a cuyo fin deatacd que dicho signo
se hallaba inscripto para esza fecha en asiete paises y en la
misma claae (conf f= 41 vta./42). Puso de resalto la actora
la importancia alcanzada por su parte en la comercializacion
de calzado; la impozibilidad de que el consumidor incurriera
en confusion, por la identidad denominativa de laz marcas
(siendo que la pedida, ademas, era mixta), habida cuenta de
la diveraidad de productos amparados (cervecza por un lado y
calzado y botazs por el otro); que la Companhia Cervejaria
Brahma no habia inscripto la marca en la clazse 25, de modo
que el “principio de especialidad” de las marcas obstaba a la
denegatoria de =su pretensién; que el INPIL carecia de faculta-
des para asumir la defensa de los interesea de un particular,
como lo era la Cerveceria brasileiia; que la coincidencia de-
nominativa PRAHMA de las marcas de ambaz partes quedaba di-
luida por el hecho de que el signo reclamado se integraba con
la cabeza de un vacuno y otros elementos graficos que le con-

ferian originalidad; y, en definitiva, que no formaban obice

]|

. del Convenio de Paria, Acta de

d

a su posicidn el art 6 bi:

5

Licboa de 19568 (ley 17.011) como tampoco el art. 16.3 del

ADIPIC (ley nacicnal 24.440
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Cuadra anotar que a f=s. 137,138 la demandante
amplid los términos de su eascrito inicial acompafiando XIII
anexos tendientes a demostrar la importancia alcanzada ror la

empresa colombiana fuera de las fronteras de nuestro pais
IV El Instituto Nacional de la Propiedad In-
dustrial (INPI) replicd extensamente los argumentos expuestos
ror la contraparte, precizando —ante todo- que los aﬁtecedeﬁ—
tea relacionados con la importancia de Stanton & Cia. S.A. en
Colombia u otros paises carecia de toda proyecciédn para deci-
la legalidad de su pedido de registro marcario en la Ar—
gentina, inclusive el uzo que pudiera haber hecho de la marca
BRAHMA en el exterior Y lo propio afirmd relativamente a las
facturas asobre publicidad, catalogos, facturasz de venta, de
compras a proveedores, datos sobre clientes, ete , todos del
xtranjero (anexos 1,%X11); ello asi, con baze en el principio

de territorialidad que gobierna 21 tema marcario

SGoatuvo el THPI que la marca BRAHMA de la com-
rafiia cervecera del Brazil .enia cardcter pnotorio y que esta
calidad hacia aplicable en el sub examen la normativa de la
Convencion de Paris ar £ biz), complementada con el art.
del ALPIC Por lo demids, expresd el Instituto que, tra-
tandose de una marca nctoria o renombrada, el principio de
especialidad de aa marcas cedia con la finalidad de hacer
prevalecer loa fines saenciales de la Ley 22.362, como era
uniformemente reconocido por la doctrina y la jurisprudencia.
Y, por ultimo, agregd que los aspectos figurativos del signo
solicitado (cabeza de vacuno y obros aditamentos) no alcanza-
para disimular la manifiesta relevancia que en el conjun-
to tenlia el elemento designativo -repetido dos veces-, con-
sistente en la expresidn BRAHMA puesta en letras de deatacado

tamaiio (conf. responde de fa 2397248
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V. El setior Juez de primera instancia, en e
pronunciamiento de fa 255,257, uestiond la actuacion del
Institgto NHacional de la Propiedad ndustrial en cuanto -en
su criterio- habria asumido la defensza de loa intereses de la
compaiiia cervecera del Brazil mids alla de lo que éata .o ha-
bia hecho; ello asi, porque dicha empreaa =6lo formuld un
tardio llamado de atencion y el Inatituto termindé resolviendo
denegar la marca pretendida por la actora por conzsiderar que
el vocablo BRAHMA configuraha una marca notoria de la mencio-
nada compaiiia del Bra=zil

Tras ello, el a quo Jjuzgd gque BRAHMA no era
una marca notoria para dizstinguir cervezas en nuestro pais
por lo que no resultaba aplicable la normativa internacional
en que se fundd el INFPI para denegar el registro requerido
D'ijo, ademds, que si la Companhia Cervejaria Brahma registrad
esta palabra en las clases 3, b 20, 20, 31, 32, 33, 35 y 42
-y no en la 25— era porque no quizo ¥y =i no quise es porque
no le importaba, de manera que estimd inexplicable que el
INPI excediera lo obrado por la interesada y vedara el regis-
tro en una clase distinta, con prescindencia del principio de
especialidad de las marcas

Por ultimo, el Jagistrado re=solvidé: a) que los
Anexos 1/%111, agregados con la presentacion de fs 137,138,
demostraban el uso intensivo de la marca BRAHMA realizado por
la actora en otros paises; b que nadie podia confundir cer-
vezas con calzados y pensar gue tenian un mismo origen; c)
que carecia de todo sustento la imputacion de que la solici-
tante perseguia aprovechar el prestigio de la demandada para
introducirse en nueztro mercado; ¥ d) gque la demanda habia
sido mal rechazada, por lo que procedia hacer lugar al regis-

tro solicitado e imponer las costas del juicio al Instituto
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demandadeo en cuento su negativa a conceder la marca —en opi-
nion del a quo- carecia de todo justificativo
Ap=ld el organismo administrative a f=
259 y expresd agravios a fs 267,285, contestados a f=s. 287/
201 . También interpuso recurso el letrado de la actora res—
pecto de sua honorarios, por bajoa (fa. Z62)

No comparteo el criterio que informa la senten-
cia apelada y propiciard su revocacion, conforme con los de~
sarrollos que efectuaréd seguidamente.

Vi1. Por lo pronto, advierto gque la mayor o
menor importancia de la firma “Stanton & Cia. 5.A. en Bogo—
ta, Colombia, o en algunos otroa paiases latinoamericanos, ca-
rece de toda proveccién para resolver el conflicto de auto=s
Podra aqualla empresa ser sumamente poderosa en el exterior,
mas esto no le confiere privilegio alguno en la Repablica Ar-
gentina porque —como ya lo zefiald mi distinguida colega de la
Sala II, doctora Mariani de Vidal- la proteccion de la ley se
brinda a quien cumplid con sus recaudos aziendo absolutamente
indiferente en nuestro sistema =21 mayor o menor roderio eco-
nomico del industrial o comerciante, porque l1a ley no esta-
hlece distinge algunoe sntre ricos y pobres y son todos igua-
lez ante la ley (conf =u voto en la causa 5974, “"Prince Ma-
nufacturing Inc o Esteban Princz", del 16-9-88; doctrina

que reiteré al votar en la Sala 11 la causa =22.832 "NBA

Properties Inc. ¢f Induswheel S.A. del 3-2-92).
conziguiente, toda la papeleria que forma

loz Anexos 1/XI1 no quifa nl pone para decidir esta contien-
da, en tanto ninguno dsa alloa acredita operaciones de comer-
cializacién de productos de calsado de Stanton & Cia., de Co-
lombia, en nuestro suslo

VIII Desde otro enfogue, me interesa puntua-



un hecho decisiveo para autorizar su registro, como tampoco lo
era la circunstancia de que el titular de la marca confundi-
ble no hubiezse formulado opozicidn en sede administrativa

Acerca de este Gltimo punto, me importa poner

de relieve que en la citada cauma “SONY (8636,94 cit.) el

Tribunal establecid expresamente gue "la autoridad de aplica—

istro e aza0n de ser confundible oo

(conf. Sela II. causas: 1295 del 16-6-82 v 1831/94 del 14-11-
968, entre otras; ver, asimismo, J. OTAMENDI, "Derecho de
Marcas” 2a. ed., Bs. As 1995, p. 137). Ello asi, porgue la
Ley de Marcas -conforme surge de sa art. 3%, inc. b)- tiene
por finalidad iwpedir ls confusion a0 s6lo pars proteger al
titular del signo inscripto sino taubiéa en suparo del pabli-
co coansumidor (Fallog: 272:280; 279:150, entre otros). Y es
que, couo sefiala el antor weanciousdo, ‘el espiritu de la
gislacidn warcarias, sntes v ahora, es el evitar la confusion”
(ver op. cit., pag. 156)

Es claro, v asi lo ha admitido la jurispruden-—
cis inmmersbles veces, gue al INPI le incouwbe -en esls nate

riz- el ejercicio del poder de policis; concepto éste gque no



