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Admisibilidad De La Accion De Cese De Oposicion Al Registro De Marca

JURISPRUDENCIA Admisibilidad de la accién de cese de oposicion al registro de marca
Se confirmaé la sentencia que admitié la demanda promovida por la actoray declaré infundada la oposicion de la demandada
al registro de una marca en una clase distinta. En Buenos Aires, alos 16 dias del mes de abril del afio dos mil quince,

hallandose reunidos en acuerdo los Sefiores Vocales dela Salalll de la Excma. Camara Federa de Apelacionesen lo Civil y
Comercia Federal afin de pronunciarse en los autos ?Binka S.A. ¢/ Juan 'y Felix Pasquale SRL &/ cese de oposicion al registro de
marca?, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Antelo dijo:  |. Mediante la sentenciade fs. 732/734 -y aclaratoriadefs. 743-, el
sefior Juez de primerainstancia admitio, con costas, la demanda que habia promovido la empresa BINKA S.A. -ex BIMEDA SA .-
contraJUAN Y FELIX PASQUALE SR.L.y declaré infundada |a oposicion de esta Gltima al registro de 2ULTRA PLUS? -mixta,
solicitud n° ...- en laclase 5 del Nomenclador internacional.  El magistrado juzgd que dicho signo erainconfundible con los de la
demandada ?NEC PLUS ULTRA? -mixta, registrosn® ..., ... delas clases 3y 29, respectivamente, en esta Ultima limitada. Tuvo en
cuenta para ello que los signos pertenecian a clases y productos distintos, y que estaban integrados por dos voces comunes en las
clases 3y 29: ?plus?y 2ultra? (cons. 7, fs. 733vta.).  Il. Contratal decision se azé la demandada (ver fs. 740, concedido afs.
741), quien expreso agravios afs. 752/754, motivando la contestacion de fs. 756/758vta. Pide, a grandes rasgos, que se revoque la
sentencia, con expresaimposicion decostas.  La apelacion interpuesta contra la regulacion de honorarios seratratada al finalizar
el Acuerdo, seglin sea €l resultado al que se arribe en €l (fs. 739 y concesion defs. 741).  I11. Observo, ante todo, que la apelante
no renovo en esta instancia su impugnacion al interés legitimo de la actora -que €l aquo resolvié afavor de esta Ultima- por lo que la
cuestion ha quedado firmey fuera del alcance de lajurisdiccién apelada (ver fs. 6; considerando 5 del fallo, fs. 733; y art. 271 del
Cadigo Procesal). V. Esun principio en la materia que las marcas no deben cotejarse en forma abstracta sino atendiendo alas
circunstancias adjetivas de la causa debiendo primar un criterio realista (Fallos 237:299; 272:290; esta Sala, causas n° 6427/93 del
9/3/94, n° 3367/99 del 3/7/03 y n° 2560/01 del 10/2/05; Salall, causan® 9686/00 del 22/6/07). Por €llo, me permito resefiar
brevemente | as particul aridades en torno alas partes y sus respectivos signos marcarios.  En autos se enfrentan: 2ULTRA PLUS?
(y disefio), pedida por BINKA SA. paralaclase 5,y ?2NEC - PLUS ULTRA? (y disefio), también mixta, registrada por Juan y Félix
Pasquale SRL en todala clase 3y limitada dentro de la 29 para distinguir ?grasas comestibles, margarinasy harinas de carne? (fs. 1
y 46/46vta. y 85).  Laactora, que cambid su denominacion social de BIMEDA S.A. aBINKA SA. -ver fs. 706/716-, esun
laboratorio nacional con mas de 20 afios de trayectoria que se dedica alafabricacién y comercializacion de productos paralahigiene
de perros y gatos -champues, jabones, garrapaticidas, pulguicidas, etc.- asi como también productos para combatir plagas e insectos
-raticidas, rodenticidas, insecticidas, plaguicidas, hormiguicida, etc.-. Este Ultimo grupo de productos responde alalinea 7ULTRA?,
dentro de lacual estan los signos 2ULTRA BLOCK?, 2ULTRA PUM?, 2ULTRA VIGILANTE?, 2ULTRA FRAP?, 2ULTRA
BOM?, 2ULTRA PLAF?, 2ULTRA TRON?, 2ULTRA RIP?y el solicitado 2ULTRA PLUS?, entre otros. Todos ellos -incluido
PULTRA? a secas- fueron registrados por la actora con excepcion de 2ULTRA PLUS?, que lo utiliza como marca de hecho para
identificar un raticida - rodenticida desde hace més de 10 afios. El 26 de noviembre de 2004 present6 la solicitud del signo en
cuestion, y su disefio anexo, pararegistrarlo en todalaclase 5 del Nomenclador internacional (ver fs. 1, 28; documental de fs. 38/45;
giemplar del producto y publicidad original reservadaafs. 57 y elevadaafs. 749vta.; contestacion del INPI de fs. 450/546, en
especidl, fs. 484/487, 490, 493/495, 502/507, 512/513 y 541; informativa de fs. 134/546, 548, 551, 569, 570, 595, 598y 606). La
demandada, por su parte, es una fébrica de subproductos ganaderos creada en €l afio 1967 en la ciudad de Cérdoba, donde esta su
plantay sede social. Su actividad consiste en la elaboracién y comercializacion de distintos productos tanto para consumo humano
como animal, tales como: grasasy sebos vacunos, harina de carne 'y huesos, polvo de huesosy tripas saladas. Su zona de influencia
abarca el centro y norte de nuestro pais siendo sus principales clientes comercios mayoristas ubicados en las provincias de Cérdoba,
LaRioja, Santiago del Estero, Tucuman, Catamarca, Jujuy, Saltay Misiones. Con lamarca mixta ?NEC PLUS ULTRA? identifica
una grasa comestible refinada 0 ?jugo bovino? para consumo doméstico, que se vende en distintas presentaciones -sachets, cagjas-.
Este producto fue difundido tanto por medios gréficos como publicidad radial desde el afio 1996. Asimismo, el disefio anexo es
utilizado en las facturas, publicidad, papeleriay folleteriaen general, amodo de logo de la empresa (ver documental de fs. 63/63vta.
y 70/98; ejemplares de revistas y papeleria original reservada en sobre afs. 112 y elevada afs. 749vta.; contestacion del INPI defs.
646/655; e informativade fs. 680/685). V. Dos son las cuestiones a considerar pararesolver estacontienda.  V.1. Principio de
especialidad: Lo primero que saltaalavistaesladistinta clase del nomenclador donde se encuentran los signos en pugna.
Sabido es que el sistema atributivo de laley marcaria otorgad titular de unamarcael derecho a su uso exclusivoy a oponerse a
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registro de signos idénticos o similares (art. 4°, ley 22.362). Estos derechos o son respecto de la clase o clases donde la marca fue
registrada (art. 3°, incs. 1y 2). A estalimitacion sela conoce como €l principio de especialidad. Claro que este principio cede
cuando existe superposicion o afinidad entre los productos o servicios de distintas clases, aprovechamiento del prestigio gjeno -en
casos de confusion indirecta- o frente amarcas ?notorias?.  Pues bien, en el sub lite la actora pretende registrar su marcaen la
clase 5 mientras que la demandada ostenta la suya en las clases 3 'y 29 sin que se adviertan ninguno de |os supuestos de excepcion
antes mencionados. Ello basta para confirmar el fallo ya que €l registro en una determinada clase delimita el gjercicio del Zius
prohibendi?.  Por lo que expliqué anteriormente, las distintas clases en las que se ubican |os signos en conflicto se corresponde
con diferentes productos y actividades comerciales (ver expresion de agravios fs. 753vta.). Quiere decir que no es probable que un
consumidor atento pueda relacionar una grasa comestible refinadacon unraticida.  Descarto también que la actora haya tenido
intencion de aprovecharse del prestigio de lademandada. Esta claro que PNEC PLUS ULTRA? no es unamarca notoria, alo que se
agrega su zona de venta, circunscriptaa centro y norte de Argentina con predominio de laregion noroeste. Quedd probado también
gue BINKA S.A. desarroll6 alo largo del tiempo una familia marcaria denominada UL TRA?, con una amplia gama de productos,
dentro delacual utiliza ?ULTRA PLUS? desde hace casi diez afios.  V.2. Proteccion de la ?marcade hecho?  Esaesla
condicion que reviste el signo solicitado por la demandante. No esta de mas recordar |a proteccidn que merecen [os signos que son
usados con anterioridad a su registro. Sucede que alaluz de los mismos se genera una clientela cuyo interés debe ser resguardado
como fin Ultimo de laley marcaria (esta Sala, causan® 39/05 del 22/5/09). En este sentido, se hajuzgado que este tipo especia de
marcas no registradas deben ser protegidas por el Derecho cuando su uso publico y prolongado alo largo del tiempo dio lugar auna
clientela que no puede pasar desapercibida (Salall causan® 6112 "L ozano, Hugo Osvaldo y otro ¢/ Panificadora Lozano s/
oposicion registro de marca’, del 25/7/78; misma Sala causan® 7.343 "Larumbe Hnos. S.R.L. ¢/ D'TTOMA, Victor Pascua &
oposicion indebida"' 28/12/79). Este criterio jurisprudencial tiene por objeto conciliar € sistema atributivo vigente con labuenafey
las sanas précticas comerciales en beneficio del consumidor (esta Sala, causas n°® 18.314/96 del 9/12/04 y n° 3236/02 del 1/10/08).

En autos, la actora demostré que ha venido explotando el signo 2ULTRA PLUS? desde hace una década, por 1o menos, através de
laventadel raticida/ rodenticida en comercios mayoristas que lo distribuyen a sus clientes particulares (ver ggemplar del producto y
publicidad original reservadaafs. 57 y elevadaafs. 749vta. e informativa de fs. 134/546, 548, 551, 569, 570, 595, 598 y 606).
Naturalmente, se ha desarrollado no s6lo un negocio rentable en torno del producto sino, también, una demanda que debe ser
satisfechay cuyo interés no puede ser ignorado.  Por |o demés, esta circunstancia demuestra que |os signos en pugna han
coexistido por un tiempo prolongado en el mercado sin que se hubieren producido casos de confusién o se hubiere probado que la
marca oponente se vio perjudicada de algin modo por la presenciadel signo de su contraria-v.gr., desprestigio, denigracién o
dilucién delamarca-.  Por todo o hasta aqui expuesto, propongo a Acuerdo que se confirme la sentencia apelada, con costas (art.
68, primer parrafo, del Codigo Procesal).  Asivoto.  Los Dres. Medinay Recondo, por analogos fundamentos adhieren al voto
precedente. Con lo que termind el acto, delo quedoy fe.  BuenosAires, ... de abril de 2015. Y VISTO: lo deliberado y las
conclusiones alas que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar |a sentencia apelada, con costas (art.
68, primer parrafo, del Coédigo Procesal).  Por el modo en que se resuelve corresponde atender ala apelacion contralaregulacion
de honorarios de fs. 734, antetltimo parrafo (conf. recurso fs. 739 y concesion de fs. 741). Teniendo en cuenta la base regulatoria
tomada por €l Tribunal en estetipo dejuiciosy su reciente actualizacion (ver causan® 8027/07 del 1°/7/14); la naturaleza del
proceso; las etapas cumplidas; €l resultado obtenido; y el mérito, laeficaciay extensién de lalabor desarrollada por los
profesionales, se elevan los honorarios del letrado de la actora, doctor Eduardo Marcelo Botacchi ala suma de pesos ... ($...) (arts.
6,9, 10, 37y 38 delaley 21.839, texto seguin ley 24.432).  Por lainstanciade Alzada, visto €l resultado de la apelacion, el mérito,
laextension y eficacia de los trabajos realizados, se establecen los emolumentos del |etrado de |a actora en doble carécter, doctor
Eduardo Marcelo Botacchi, en pesos ... ($...); y los de los |etrados patrocinante y apoderada de |a demandada, doctores Félix M.
Fernandez y Maria Verénica Cima, en las sumas de pesos ... ($...) y pesos.... ($ ... ), respectivamente (arts. 6, 9y 14 delaley
21.839, texto seguin ley 24.432).  Registrese, notifiquese, oportunamente publiquese, y devuélvase. Guillermo Alberto
Antelo  GracielaMedina  Ricardo Gustavo Recondo 003235E
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