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Marcas Registro De Marcas Oposicion Al Registro Propiedad Industrial Provincia
De Chubut Confusion De Marcas

DOMINGO, 10 DE ENERO DE 2021

JURISPRUDENCIA
Marcas. Registro de marcas. Oposicion a registro. Propiedad industrial. Provincia de Chubut. Confusién de
marcas Se confirma la sentencia que declaré infundada la oposicién que la Provincia de Chubut -através de su Subsecretaria
de Turismo- dedujo respecto de la solicitud del registro de la marcha ?Chubut? para signar un producto |acteo de la firma actora,
pues ajuzgar por las diferentes actividades que desarrollan | as partes, cabe concluir que nunca podria originarse una situacion de
confusién por parte del publico consumidor. ES que quien concurre a un supermercado o aun almacén con el propdsito de comprar
un queso ?Chubut?, no encontrara folletos referentes ala promocion de turismo regional que despliega la provincia demandada.

En Buenos Aires, alos 26 dias del mes de agosto de 2016, se relinen en Acuerdo los sefiores jueces dela Salall de esta
Camara para dictar sentencia en los autos del epigrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor Ricardo Victor
Guarinoni dijo:  |.- Mastellone Hnos. S.A. inicio demanda contra la Provincia del Chubut, Subsecretaria de Turismo y Areas
Protegidas, Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones, afin de que se declare infundada su oposicion a registro dela
marca ?2CHUBUT?, ActaN° 2.889.103 en la clase 32 del Nomenclador Marcario Internacional.  Relaté que con fecha 21 de enero
de 2009 procedi6 a solicitar ante €l Instituto Nacional de la Propiedad Industrial €l registro de lamarca ?CHUBUT?, Acta N°
2.889.103 en laclase 32 del Nomenclador, y que efectuada la publicacion de practica se presentd la aqui demandada planteando
oposicion por considerar que se presta a confusion directa con su marca supuestamente registrada: 2CHUBUT CENTRO DE LA
PATAGONIA?enlaclase 35.  Expreso que ante el fracaso de las negociacionesy de la audiencia previa de mediacion sevio
obligada ainiciar lapresente demanda.  En su escrito de ampliacion de la demanda de fs. 38/51 vta. recordd que Mastellone Hnos.
S.A. es unaempresa de las denominadas ?pioneras? de laindustria lechera argentina, cuyo origen se remontaa principios del siglo
XX cuando en 1929 don Antonio Mastellone opt6 por darle a su exitoso emprendimiento personal laimpronta de una empresa
organizada.  Seremontd alos origenes del fundador de laempresa, el sefior Antonio Mastellone, detallando que nacié en Piano di
Sorrento, un pequefio pueblo de Napoles en diciembre de 1899, y que siguiendo la tradicién queserade su familiaviagjé primero a
Milan para aprender nuevas técnicas de elaboracién de quesos y que en 1922 ingrest ala queseria de la ciudad de Sassari, en
Cerdefia, egresando de ella con €l titulo de técnico en queseria.  Continuo el relato sefialando que a partir de alli decidié
emprender vigje a estas tierras, confiando en que sus conocimientos y fuerte empuje le depararian la prosperidad tan ansiada para los
suyos.  Indico que yaen nuestro medio comenzd atrabajar en unaindustria lactea ubicada en Junin, Provincia de Buenos Aires,
paraluego ingresar a un frigorifico, cuyo titular era oriundo de su pueblo de Napoles, razon por la cua conociala actividad que
desarrollaba en su tierra, y que determind que le ofrecieran en préstamo una casa en lalocalidad de General Rodriguez afin de que
instalara alli una queseria en la que pondria en préactica su verdadero talento.  Resefié que en 1927 se sumd su hermano José y que
de esa manera |os hermanos Mastellone comenzaron la elaboracion de mozzarella, ricotay provolone, tipos de quesos poco
difundidos por esos dias en nuestro pais.  Agregoé que en 1929 contrajo matrimonio con dofia Teresa Aiello, perteneciente auna
familia vecina de los Mastellone en Itaia, y destacd que este acontecimiento se convirtié en la piedra fundamental de laempresa que
hoy todos conocemos por su marca notoriay nombre comercial ?La Serenisma?.  Sefial 6 que como todos |os emprendimientos de
estas caracteristicas el comienzo no fue facil y que, como sucede en la mayoria de las empresas de origen familiar, los hijos se
fueron incorporando desde temprana edad, y asi fue que Pascual ?hoy titular de la empresa- comenzo6 a acompafiar a su tio José en el
reparto de productos.  Resalté que el denodado esfuerzo trajo como resultado laformacion de la primera sociedad de
responsabilidad limitadadenominada ~ ?La Serenisima S.R.L.?, constituida en €l afio 1942 con un capital de $ 40.000 de aquella
época, siendo los afios '40 y '50 los que marcaron la evolucion de la compafiia, incorporandose los métodos y |as técnicas que
exigian los nuevos tiempos, y es asi que se profundiza el control de laleche paramejorar su calidad, se realizan los primeros andlisis
para comprobar su tenor graso y acidez de la materia prima, alavez que se perfecciona la entrega de la materia prima por arte de los
tamberos.  Expresd que ante la desaparicion fisica de don Antonio Mastellone en el afio 1952 |a direccién de la empresa recay6
sobre su hijo mayor Pascual, quien hasta el diade hoy continta al frente delaempresa.  Insistié en que ?La Serenisima? es un
sinénimo de produccién de lacteos, 0 como bien rezala frase publicitaria conocida por todos: ?Laverdad lactea?.  Yendo ala
cuestion que se ventila en este proceso apuntd que entre la amplia gama de productos que se ofrecen al publico consumidor desde
hace afios se incorpord lalinea de ?quesos semiduros?, el reconocido como ?2CHUBUT?, que se caracteriza por ser de pasta
semidura, de textura suave, sin cascaray de un sabor inconfundible, debido a que por cada kilo de este producto se utilizan unos 10
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litrosdeleche.  Recalcod que es evidente que las circunstancias adjetivas de la causa dan cuenta de que €l registro que se solicitaen
esta oportunidad no es otra cosa que lareivindicacion del derecho que yale pertenecey viene gerciendo desde hace tiempo, puesla
marca ?CHUBUT? alcanzé el mismo grado de popularidad que los restantes productos y de ali su derecho areflejar esta situacion
en el marco de sus activos intangibles, por lo que entiende que es absol utamente claro para cual quiera que dicho temperamento
nunca puede inducir aerror 0 engafio anadie.  Detall6 que la ahora demandada no cuenta con registros en la clase 32, ni tampoco
se dedica a la elaboracion de producto alguno, circunstancia que tornairrisoriala potencial confusién que parece que sélo cabe en el
imaginario de su contraria.  Sostuvo, como corolario, que el encuadre apropiado del derecho que |e asiste a su parte resultade la
aplicacion del ?principio de especiaidad?, que es el que determina que los derechos del titular de una marca se agotan en los
productos o servicios que cubre €l registro respectivo, siendo evidente que entre los productos de la clase 32 y los de la clase 35 no
existe punto de contacto que impida acceder a signo pretendido por su parte'y que por derecho le corresponde, habida cuenta los
anosquelo explota. A dichacircunstancia agregd el hecho, también de importancia en este contexto del debate, de que los
campos de actuacion de las partes nada tienen que ver entre si, pues su empresa es la mas importante del pais en la actividad |actea,
mientras que la accionada es un organismo dedicado aladifusién del turismo.  Puso en conocimiento, finalmente, que en la clase
35, donde la contraria tendria el registro de su marca, existen otros titulares de marcas registradas que también se integran con €
vocablo 2CHUBUT?, tales como: ?Chubut empresarial ?, ?Chubut 365?y ?Petro Chubut?.  [1.- A fs. 101/103 vta. se presento la
Provincia del Chubut articulando la nulidad de todo |o actuado y solicitando un nuevo traslado de la demanda en la persona juridica
Provincia del Chubut, pues argumenté que la notificacién de la demanda se aparté del mecanismo previsto en €l articulo 341 del
Cadigo Procesal, planteando, asimismo, y en subsidio, lainconstitucionalidad del articulo 14 del Decreto-Ley 22.362. A fs. 117y
vta. se rechazo la nulidad articulada por la demandada, resolucion que fuera confirmada por este Tribunal afs. 151/153 vta.  1l1.-
L a sefiora Juez de primerainstancia, en su pronunciamiento de fs. 221/225, hizo lugar ala demanda, declarando infundada la
oposicion deducida por la Provincia del Chubut respecto de la solicitud del registro de lamarca 2ZCHUBUT?, Acta N° 2.889.103 en
laclase 32, eimponiendo las costas alademandadavencida. 1V .- Lareferida sentencia suscito el recurso de la accionada (fs.
234), cuyos agravios lucen afs. 242/47 vta., los que fueran contestados a fs. 249/56. Media, ademas, un recurso que se vincula con
laregulacién de honorarios (fs. 231y vta)) e que serétratado por e Tribuna en conjunto alafinalizacion del presente Acuerdo.

V.- Los agravios pueden resumirse en los siguientes: a) respecto de la falta de contestacién de la demanda entiende que la sefiora
Juez ?a quo? considera erréneamente que quien no asume positivamente su defensa, pese a haber tenido conocimiento de la
existencia del litigio, es porque ninguna defensa o excepcion tiene para oponer a actor o porque este Ultimo tiene larazén, sin tener
en cuenta que la ausencia de contestacion de la demanda se debi6 a lafalta de conocimiento en tiempo y forma de la presente accion
por los érganos competentes; b) la desacertada ponderacion del interés legitimo de la parte actora por sobre €l interés pablico
provincial; ¢) ladenominacién 2CHUBUT? no resulta apta para constituir una marca susceptible de registro, por 1o que los registros
gue ostenta la empresa actora se encuentran viciados de nulidad absoluta. ~ V1.- Aclaro, ante todo, que no obstante haber analizado
todas las pruebas de la causay reflexionado sobre |os diversos planteamientos de | as partes, silo volcaré en este voto aquellos
fundamentos que considero ?conducentes? para la correcta composicion del diferendo. Me atengo, asi, ala Jurisprudenciade la
Corte Suprema que ha juzgado correcta tal metodologia (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros) y
que es criterio recibido, en orden alaseleccién y valoracion de la prueba, por el articulo 386, segunda parte, del Codigo Procesal).
VII.- Respecto del primero de los agravios diré que la contestacién de la demanda es una carga procesal, por [o que su omision
acarreard una desventaja procesal en el demandado. Asi es como €l cadigo establece que € silencio de parte del demandado podra
apreciarse como un reconocimiento de la verdad de |os hechos expuestos por el actor. ~ Ahorabien, esta presuncién es 7iuris
tantum?, es decir, en tanto la prueba aportada por € actor no logre confirmar los hechos expuestos por éste.  Por lo demas, lafalta
de contestacion de la demandaimplicara el dejar de gjercer €l derecho de defensa del demandado y en ninglin caso se entendera
como que se somete alas pretensiones del actor.  Ello asi, juzgaré los hechos y pruebas arrimadas a la presente causa de
conformidad a derecho, sin introducir consideraciones disvaliosas parala demandada por no haber cumplido con la carga procesal
en cuestion, siempre y cuando entienda que ofrecid una plausible explicacion de los hechos que motivan sus quejas con €l
correspondiente respaldo probatorio.  VIII.- Yendo al andlisis del tema central que me ocupa, quiero recordar que lafuncion
principal delamarcaesladeidentificar el producto o servicio con lafinalidad concreta de instrumentar su comercializacion en el
mercado. Este rol de identificacion?diversificacion es el fundamento de la existencia de los signos marcarios de cualquier indole que
éstos sean (conf. Salalll, causa 2218/93 del 28.10.97, entre muchas otras)).  En este sentido |o han asimilado Luis Eduardo
Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas (?Derecho de Marcas?, T. |, pag. 28 y 29, Editorial Heliasta SRL) a decir que: 2a
funcion distintiva de lamarca es reconocida por €l orden juridico y, en una sociedad que concede tutelalegal alas marcas, solo
puede ser adecuadamente interpretada en el marco de tal proteccidn. Sobre esta base, la marca cumple su funcion detal en virtud del
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derecho exclusivo del que goza su titular respecto de su uso. En razén de ese derecho, el publico esta autorizado a suponer que la
marca ha sido puesta por su titular o mediante el consentimiento de éste. El derecho marcario se limita aintervenir cuando alguien
emplea una marca sin autorizacion de su titular. Ese empleo supone violar la funcién identificatoria de la marca, pues éstayano
habré sido col ocada con consentimiento de su propietario?.  En funcion de lo expuesto, debo sefidar que | as relaciones que se
originan al amparo del derecho marcario son complejasy generan un cimulo de cuestiones no resueltas definitivamente. Por ello es
imperioso recordar siempre que el derecho marcario tiene como norte la proteccién alos servicios o productos distinguidos por una
marcay latuteladel interés de lacomunidad a una actividad industrial y comercial ordenada.  Por otra parte, y en términos
generales, es pertinente sefialar que el requisito esencial para que un signo sea registrable como marca ?palabra, dibujo, combinacion
de ambos, emblemas, envoltoriosy envases, letrasy nimeros, frases publicitarias, relieves (art. 1°, ley 22.362)- es que posea
intrinsecamente ?capacidad distintiva? y no se encuentre prohibido su registro; y se entiende que se halla dotada de esa aptitud
cuando puede desempefiar €l rol de elemento diferenciador e individualizador de productos o servicios, es decir, precisamente
cuando distingue (confr. esta Sala, causa 6767/1998 del 16.6.05, considerando 1X), Mas es oportuno recordar que, cuando las marcas
son evocativas, puede suceder ?y asi 1o ha decidido reiterada jurisprudencia- que su ?capacidad distintiva? se resienta o debilite y de
alli que, muchas veces, hayan sido valoradas como ?marcas débiles?, porque todo productor o comerciante tiene el derecho, €
mismo derecho, de evocar en sus signos marcarios | as caracteristicas u otros aspectos del producto o servicio, de modo que estaen
cierto sentido obligado atolerar lairrupcion de otras marcas que evoquen similares extremos (confr., v.gr., Salal, causa 4169 del
5.9.86; esta Salall, causa 6332 del 21.3.89).  1X.- Enlaespecie, lamarca ?7CHUBUT? constituye un signo que distingue un
producto lacteo ?queso semiduro- de exclusivas caracteristicas, elaborado por una empresa con un reconocido compromiso con la
actividad lactea e importante y larga trayectoria que nadie puede desconocer, siendo su mayor objetivo elaborar productos de
primera calidad y en especial con gran responsabilidad respecto de la salud de aguellos con afecciones tales como la celiaquia, toda
vez que casi todos sus productos son procesados de conformidad con las normas exigidas por la Administracion Nacional de
Medicamentos, Alimentosy Tecnologia Médica (ANMAT) para el consumo de productos libres de gluten sin riesgo paralos
celiacos. Su espiritu emprendedor sorprende permanentemente a publico consumidor con nuevos alimentos sanosy de excelentes
propiedades paralos consumidores de todas las edades.  X.- Aclarado |o que antecede, juzgo que |o Unico que aqui interesa es
analizar si le corresponde ala demandada, titular del signo 2CHUBUT CENTRO DE LA PATAGONIA? en laclase 35, impedir la
existencia de otro signo marcario con semejanzas que provoquen confusién en el plblico consumidor.  Parece claro, habida cuenta
de las diferentes actividades que desarrollan ambas partes, que nunca podria originarse una situacion de confusion por parte del
publico consumidor, y €llo es tan evidente que no merece la exposicion de importantes fundamentos, pues es obvio que quien
concurre a un supermercado o a un almacén con el propésito de comprar el famoso queso 2ZCHUBUT? no encontrarafolletos
referentes ala promocién de turismo regional que despliegala provincia demandada, y aunque acontecieratal extremo, no existe
posibilidad de error alguna. Y si bien una semejanza en los signos enfrentados existe: 2CHUBUT? vs. 2CHUBUT CENTRO DE
LA PATAGONIA?, porque comparten un vocablo que identificaala provincia patagonica, no es menos cierto que las diferencias
gue posee el producto que ya comercializala empresa actora hacen que dichas semejanzas se desdibujen hasta desaparecer.
Quiero destacar, a mayor abundamiento, que existen otros productos lacteos que llevan el nombre de un pais o ciudad, tal €l caso del
famoso queso argentino ?Holanda o Mar del Plata?, sin que ello haya acarreado ningdn reclamo, como asi también existen otros
productosy servicios, registrados en otras clases del Nomenclador, que llevan el nombre de laregion mas austral de nuestro pais:
?Patagonia?, designacion que en la especie -no resulta ocioso destacarlo- también forma parte de la marca cuya titularidad esgrime la
provincia demandada, todo lo cual me lleva a afirmar, en definitiva, que el vocablo 2CHUBUT? resulta de uso comun, y que no
puede ser monopolizado porque se trata del nombre de una provincia ubicada en el Sur de la Argentina, aunque no por ello objeto de
nulidad, tal como lo pretende larecurrente en formatardia.  XI.- Por los fundamentos expuestos, voto por la confirmacion de la
sentencia apelada, con costas de ambas instancias a cargo de la demandada, que ha resultado vencida (art. 68 del Codigo Procesal).
El doctor Alfredo Silverio Gusman, por razones anédlogas alas expuestas por € doctor Ricardo Victor Guarinoni, adhiere a su voto.
Ladoctora Graciela Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).  Envirtud del resultado
gue instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUEL VE: confirmar |a sentencia de fs. 221/225, con costas de ambas instancias
acargo de lademandada (art. 68 del Codigo Procesal).  Teniendo en cuentala naturaleza del asunto, y la extension, calidad e
importancia de los trabajos realizados, asi como las etapas cumplidas, elévase |os honorarios de los profesional es intervinientes por
la parte actora, doctores Marcos Andrés Kloosterman y Carlos Jorge Mac Culloch ala suma de pesos NOVENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS VEINTICINCO ($91.425) y de pesos TREINTA Y SEISMIL QUINIENTOS SETENTA ($ 36.570),
respectivamente (arts. 6, 7, 9, 19, 37y 38 delaLey 21.839, modificada por laLey 24.432).  Por el planteo de nulidad formulado
por la demandada afs. 101 vta./102 vta., meritando el resultado del incidente resuelto afs. 117 y vta., elévase los honorarios de los
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doctores Marcos Andrés Kloosterman y Carlos Jorge Mac Culloch ala suma de pesos DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
TRES ($ 2.743) y de pesos MIL NOVENTA Y SIETE ($ 1.097), respectivamente (art. 33 y citados del arancel vigente).  Por las
tareas de Alzada, meritando el resultado del recurso, regulase los honorarios de los doctores Marcos Andrés Kloosterman y Carlos
Jorge Mac Culloch en las sumas de pesos VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 22.856) y de pesos
NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS ($ 9.142), respectivamente. Asimismo, por €l responde obrante afs. 138/45 vta,, fijase
en las sumas de pesos CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE ($5.714) y de pesos DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
SEIS ($ 2.286) los emolumentos de los doctores Marcos Andrés Kloosterman y Carlos Jorge Mac Culloch, respectivamente (art. 14
del arancel vigente).  Registrese, notifiquese y devuélvase. RICARDO VICTOR GUARINONI  ALFREDO SILVERIO
GUSMAN 011583E
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