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SD.:213109 ' ' , R
Buenos Aires, 20 de octubre de 20C9.-
Y VISTOS: S

Para sentencia estos' autos caratulados Louts

VOITTON MALLETIER contia INSTITUTO. NACIONAL DE LA

OPIEDAD INDUSTRIAL sobre DENEGATORIA DE REGISTRO,
Secretaria N° 8, dé los que o
RESULTA: - | |
| 1.- A fs. 17./180 y 282/ se presenta, mediante
apoderado, ‘LOUIS VWATTON- MALLETIER e impugna la resolucibn
deregatoriar dictada en el expedients de-la marca solicitada bajo acta N°
2 334.806 pa:a distinguir solamente articilos de cuero o de imitaciones
de cuero, especiatmente los que detalld afs. 177 y vta.

Sefiala que solicitd como .marca un relieve
c'éfactérféﬁéé y peculiar que emplea con éx}fb ‘desde 1985y qué Se
enéuentra :regis'trado en numerosos paises;. relieve particulé_r,
caracte%istico, distintivo, que es conocido en el- mundo como “EPV”.

Destaca que, .publicé‘\‘da la solicitud, no se
presentaron opo;si'ciones de Vterceros, pero ei ,INPI 'le conﬁrié una vista
entendiendo que.no cumplia con lo pré’v’isté en los .articulos 2inc.b)y 1
de la Iey 22.362,1vista que fue contestada seﬁialand‘o que la marca no se
enc&enfra 66-mpf,‘endida en el inc. b del articuld 2 de laley de rharcas yel

1° expresamenteisprevé los relieves.

Agrega que, mas tarde, recurriendo a ‘un

formulario preimpreso -a su modo de ver inaplicable al caso- se



i

aconsej6 denegar la solicitud y fue posteriormente denegada. mediante el
dictado de una disposicién 6mnibus (50 solicitudes de distintos tit,ulares)
y de su simple lectura se desprende su nulidad abéoluta, ‘ por violar,
abiertamente, los articulos 7 incisos by e y 1° inciso f apartad6 3 de la
ley 19.549, toda vez que ‘s‘e ha vulnerado su derécho a que el acto haga
expresa consideracion de los argumentos.de su parte, fen tanto resultan

conducentes.

Reitera, luego de transcribir los fundamentos, -qL}e se ha utilizado
un formulario '-inaplicablé, habida cuenta que no ha solicitado el registro
de- designacion a{guﬁa, sino el de un relieve caracteristico, peculiar y
distintivo y la’ disposicién '-dén'egatoria no .se sustenta en fos hechos vy
~ antecedentes de la marca solicitada, ni se ha motivado en debida. forma.

Aﬁrfna que,',indepEndientemente de la nulidad
articulada_, el relieve cuya inscripcion solicita, es perfectamente
registrable, pues se advierte que cuer;ta con capacidfad distintiva mas
q.Qe su_ﬁcienfeipara ser registrada y I"osl co,nsumidoge; distihguirén los
productos y re'conéc‘e‘rén‘que el mismo es articulo de LOUIS VUITTON,
que ya que fue lanzado en 1985 y es utilizadp en infinidad de paises; es
internacionalmente reqonocido por el inmenso uso reali;zado por su ‘parte
y su prestigio bien gan‘ado,} ante la calidad de |6§ produ¢tos en los que se

aplica.

Agrega que el disefio es aplicado en mudltiples
formas a los articulos y como- cumple una clara funcién distintiva y las
. , [

ventas a nivel mundial son contundentes: la impresionante suma de 1702

millones de euros en menos de seis afios.
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" Cita una sentencia dlctada por el Tribunal de

Aﬁelac:on de’ Versdilles, ‘que desesttmo la nuﬂdiad -»d'e Iai marca y

NN m/ <~
expresamente alii se reconocio su carécter dtstMQy, £e dijo, con

‘derteza, lque“‘ este relieve parti'ciular ;se' -ene_,uentra actuaimeme

‘indisociabieméhte iigado a la imagen del propiefario”.
A% 306/319 contesta:la demanda, mediante
apoderada INSTITUTO NACIONAL DE LA PROP#EDAB
mD‘{P&TRIAL sollcna su rechoz, con costas formula Ila negatwa-
genera| de ngor y, en especual las que detalla afs: 306 vta. /307

| Se refiere a las actuamones admlmstratlvas
conqdera que los argumentos volcados en el escnto de II'lICIO carecen de _
fundamentaclon en la ley 22 362 y los responde hacrendo merlto de: I:a
validez de la denegatona cuestionada destacando que no se ha tentdo
en cuenta que’ Ia funcmn de contralor que ejerce el INPI le compete con
réfacion a ta cbséwancra de tos requisitos de distmtwndad y ausencia, de
confurdibilidad” y se‘réaliza en ot waplimigrito die la cOmpetenCIa tecmca -
Iégal que cfbrresﬁande deritro del procedrmien’to reglado por la ley
22362 '

Cita doctrina y juri'sprﬁdéncia resﬁéét‘o'fal--"iégi"s:tro
desle mavca.en otms paises recuerdas que aqui nge el pl'|nCIpIO territorial
y: RO basta, a-su fu!clo acreﬂaw un uso ‘temperalmerite mas o merios
extenso para co;'|fer|r al signo el caracter de marca notoria, consrd¢ra
que de la compulsa de la copia de sentencia dictada por un Trlbunal

extranjero que se acompaiia, se destaca que sus fundamentos avalan su

postura.



En lo relativo & la motivacion . de la denegatoria,
explica que se aplicé un criterio basico del régimen:' de marcas, que
consiste en evitar error en el publico ctnsumidor, resalté las funciones de
la aut'orid]ad de aplicéciér; y el pb_def de policia y, oportunamente, la
Direccién de Marcas corrié vista al interesado de las vo:bservaciones que
el tramite merecio, las QUe fueron contestadas por los representantes de
la actora,

Expresa que en las aduacionés administrativas
en las que tramitaron las sdlicitudes, se siguieron los distintos pasos
procedimenta}lesfe.n_orden al otorgainiento de vistas, contestaciones
formuladas y emision de los .dictdmenes legales que fuﬁdaron Ias
d'enegatoria y tod§ lo expﬁestobse basa en que la adminisfraeién debe
Velar p.‘or.el cumplimiento clievlas previsione; Vigentes en:lo concémiente

al tramite administrativo marcario.-

‘Agrega-que su parte debié necesariamente y en
base al resguardo del principio de legalidad denegaf_ la sélicitu‘d, toda
vez que la admisién d‘e- la. inscripcion: prgtendid:a, conllevaria la
creacion de un monopolio indebido a favor de la ac’:to‘ra-.v Hace reserva

del caso-federal;-

' 3.»At§ierto,el-:}uieio.~aa prueba, las ‘fpartes. producen
las que obran en sus cuadernos (fs.365/527) alegan sobre su mérito. a
fs. 531/553 .Y

.- En los términos en que ha quedado delimitada
|
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‘“/

la con%roversaa y en atencnon a los antecedentes a@fnmlstr’atlves que

. w P ,; "
obran en copfa a fs. 1/171 debe tenerse por acredl de, que g

solicité. mediante acta N° 2.334.806 el reglstro de Iavm & cohstitui

por un reheve cafacteﬁsttco a aphcarse en Ios productos que dtstmgue ka
solicitud, siendo los productos a | roteger ARTICULOS DE CUERO O BE
IMITACIONES DE GUERO, 'ESPECIALMENTE CAJAS DE CUERO O
DE CARTON - CUERO, SOBRES DE CUERO, BAULES, VALIAS,
BOLSOS DE VIAJE, SETS DE VIAJE, BOLSOS PARA ROPA DE

VIAZE, "'CO?RE‘CILLO‘S E|‘=>)‘ni1%zz«,at'cc>r\rr|z?ia’.£i=’z ARTICULOS DE Toc‘ADéR'

'MOCHILAS, BOLSOS DE "MANO, BOLSOS F’LAYEROS BOLSOS

PARA c‘rbMPRA " BOLSOS HOMBRO MALETINES,
PORTAFOLIOS, MONEDEROS, ARTICULOS' DE MARROQUMER&A
ESPEC IALMENTE B1LLETE‘RAS 'DE 'BOLSILLO, CARTERAS,
ESTUCHES PARA LLAVES, ESTUCHES PARA TARJETAS,
ESTUCHES PARA 'CHEQLf!fcR’As’ PARAGUAS, SOMBRILLAS,
PA%ASOLE% (SOMBRILLAS) BASTGNES BASTONES DE ASIENTO

i
del-aclaSe18(fs 2) '

. Cabe senalar en pll'lmer termlno qué no surge de
las act«ﬁ‘a:munes adnnmstratwas ag,ompanadas en copla la resolualén '
denegatona dlctada por el dlrectorlo del’ Instltuto Nacnonal dea Ia '
Propledad Industnal pero nmgt-na de Ias panes formula“ observamon
alguna al respecto y la actora cuestlona la que lieva el N° 34.771 de

fecha 9.3.04 que aconsejoé denec.gar la SOllCItud lo cual posterlormente se

habna hecho efectivo medlante una dlsposncmn N° M-452/04 deI 214, 04

conforme |o -afi rma ia apropia actoia a fs. 177



4

,» : : ‘En atencién a lo expuesto y habida cuenta que 1a
no agregacmn al proceso de Ia resolucién mencnonada no me inhibe de
resolver Ia cuestlén planteada pues cabe descartar su mexustenc:a de

otro modono se habn‘a acudido a esta via innecesariamente.
N ., R ? . }I v

Ello 'sentado, la cuestion a dilucidar c;')lrlmsiste'eﬁ
: ‘ v L

establecer si la marca encuadra o no dentro de la prohibicién legal, a fin
de protéger en forma adecuada las buenas practicas comercial_es y
asimismo el 'interé’s del_pi]blico consumidor, al qué no cabe.lllamar a
engaﬁo o confusiones en. el‘ rﬁomento de édquirir un pribducto o solicitar
la prestaciéon de un servicid, hallandose comprometidio? no solamente el
interés .particular de los:titulares de los signos, sino témbién el de los
miembros de la comun_idad',-

- E_l"argumento' basico de la demandada’ para
denegar el registro, reconoce como vfun.d{a}mento quei'concurren en el
caso los pres,upuestd_s‘ de. la prohibicién dé registro. éstablecido en el
articulo 2° inciso b) de la ley 22.362, pues la designacion soli_citada,ha
pasado al uso Ageneral ein' relacion con ‘Ios serviqios enumerados
comprendidos en la clase re"querida,-: por lo que para IosI con'sumidores y
empresarios en el Ienguafe comun y en las costum’bres constantes y
Ieaies del comercio carece de dlstmtlwdad cwcunstanma que |mp|de su
- registro como marca (fs. 171).

Creo que asiste razon en este aspecto a la actora,

pues el dictamen que aconseja la denegatona no resulta nada claro,

habida cuenta que destaca que la desugnac;on sohcntaqa ha pasado al

uso general encuadrando Ia cuestion en el articulo 2 inc. b de la ley

. . [
et —

!
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22362 pero eninendo que admmr el planteo de nﬁhdgd arttoulado

Sean ne ', e .

-c&enegataﬂa de la sohottud tUVO Iugar en mfraoctén dela Iey enla: ma*tem'

y, ademas, debe ser valorado con un criterio estricto.

En las cond;ctones reseﬁadas no parece Ju$t0
a&optar un temperamente tan |gurosotcomo |a nuhdad que no se
presume y requnere a producmon ‘de prueba clara y contundente

méxume euando del pmpio diet&men surge 1que se ha temdo en cuemta

qué “carecede dlstmtmda (fs 171) Io cual me legit;ma a anahzar si’ se
/:,._,——?:;T

‘encuentra' cumphdo el’reqsmﬁo estabtecldo per el arhculo 1 de Ia #ey ide-

marcas que estabiece que pueée reglstrarse como marca para dlstmgmr
‘.j ,} AT
prodw:tes o servncuos los reheves con caspacldad drstmtlva con Ia que

..

cuenta —a jwmo de Ia actora- el relteve caracterlstfco y pecuhar que

R

pretende regastrar (fs 179 y via. )

III - Sentado Io expuesto Io medular de la

W

cuestnén convs:ste en de’cermmar si este encuadra en ia prohlblCiGn legal

TSN
EATRAR

para o cua' conyiene recordar prlmeramente que segun la expwhcaclon

2 'J_.w.-_t.

e b’"‘ 4

fa exposacién ‘de fmotwos de'la’ Iey 22 362, responde ala

Hihisianaid™ 8¢ Kaberse adnilido oon frécushela el registié marcarioide
reiié\léé :dUe'éoﬁ'deﬁEBéh un nue.vo k producto Lo cierto :'eé Gomd o
destaca la - - jurisprudencia, que el pnncnplno general determma la
admisibilidad de{ los reueves omo march% y de Io que se trata,

fmalménte,‘es‘ de estableder en cada caso pﬁﬁlcuiar*q'ue'se examing, si



.én la conformacién de los rellieves concurren los requisitos de n“ovedad,‘
especialidad y sin_gularidaql que hacen precisarnente. a su~_f‘cabacidad
disytintivva", de acuérdo ala expreSa exigencia el ordenamiento vigente
(CNF Cw _y Com. Sala I, causas 152 del 26.2.82 y “Alpargatas S.A d
Dmeocuén Nacional de la Propledad Industrial” del 27. 12 83, ED. T 108
pag, 332y ss). .

ContinGa diciendo este precedente que en el
mismo orden de ldeas y. atendlendo particularmente a que los reheves
tienden a asimilarse a la forma ‘que habitualmente adopta el producto
que se pretende des»gnar tal cwcunstanma no comporta de suyo, un
lmpedlmento que anlquue mlClalmente toda capacudad dlstlntlva y
oonsecuentemente la pos&bllldad de obtener eI reglstro ya que lo que
lmpoda es verificar en forma cwcunstanclada y de conformldad con Ias.
pautas que especrf can eI caso, si en Ias sohcnudes el relleve que se
pretende registrar posee caracteristlcas tales que permrtan aceptar Ia
noyedad relativa eXIg|da por el ordena'mento que dasmplma Ia matena o

si, por el contrario, los srgnos propuestos no resultan idéneos por su

imprecisién, vulgandad o] generalldad para |dent|f icar:o dlferenmar un

producto.

IV En base a Ias pautas expu&as estuno que

Ia marca solicitada medlante acta N° 2. 334 806 no satisface el r

Pquigito
exigido por el articulo 1° de la ley 22..304 por cuanto cfarece -a mi modo

de ver- de capacidad distintiva,

Habida cuenta la funcién que es praepia de. una

marca de productos -identificarlos y difergneiarios’ de otros- su
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cenformacron o] naturaleza exige, como condccmn pnmordlal "’que etla

que, a mi modo de ver, no se verifican en la especie.-

EIIo» ééi., bor cu.‘antd considero que resulh
imposible distinguir en la marca ¢! relieve: especial y novedoso bajo): el
cual Ia~accior;ante pret-ende distinguir el producto, toda vez que, por el
contrario, se confunde con. aquel otro que se lmpone como uma

necesidad de Ia mdustna y viene a convertlrse en la forma que

habl-tualmente adopta el producto {causa de la Sala | del 27.12.83 clt)

... e e gl

En efec_:to, lo informado ;a fs. 377, fs. 394/465, 467
y 528/7 permlte razonablemente concluir que el relieve que se pretende
registrar como marca represent= un signo que por su vulgandad y
general-udad es incapaz por si solo de 1dent|ﬁcar y diferenciar produetps,

no reuniendo, por lo tanto las condiciones exigidas por la ley.

Er las condiciones resefiadas, la accion debe ser
desestimada, con costas por su orden, en atencion a la indole de la |
c'uestién- debatida y las circunstancias del cLso, que pudieron persuadir,

fundadamente, a' la actora de su derecho a deducir la pretension.

Por las consideracibnes que anteceden y lo
preceptuado por el articulo 163 del'\l Codigo Procesal, FALLOQ:

Rechazando la demanda promovida por LOUI§ VUITTON MALLETIER

H



contra el INSTITUTO NAGIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
Costas en el orden causado. Regulo'los honorarios de la direccion

letrada y repreSentacién iegal de la actora, Dres. Jbrge-Otamendi y

1

Al?:’z.erto E. Villegas -en conjunto- en la suma

'Registrese, notifiquese y opdrtunamente

archivese.-

10



