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Marcas Y Designaciones Marcas Evocativas Vocablo De Uso Comun Debil Poder
Distintivo Cese De Oposicion De Registro

JURISPRUDENCIA Marcasy designaciones. Marcas evocativas. Vocablo de uso comin.
Débil poder distintivo. Cese de oposicion de registro Se confirmala resolucién que determind la existencia de interés
legitimo conforme el art. 4 de laley 22362, para obtener el registro marcario solicitado, pues la marca ?Halloween? se encuentra
conformada por un vocablo de uso libre, que puede ser utilizado en conjuntos marcarios de terceros -siempre que se le afadieran
elementos que los diferenciaran- y como tal resultainsusceptible de ser monopolizado. En Buenos Aires, a
los 27 dias del mes de septiembre de 2016, se relinen en Acuerdo los sefiores jueces de la Salall de esta Camara para dictar
sentencia en los autos del epigrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, la doctora GracielaMedinadijo:  |.- A lasolicitud
de registro de la marca con disefio HERSHEY S Haunted HALLOWEEN Candy Factory? por actan® ... formulada por la empresa
norteamerican THE HERSHEY COMPANY paradistinguir productos de la clase 30 del nomenclador internacional, planted
oposicion laempresa ARCOR SAIC paraimpedir €l uso del término HALLOWEEN legalmente registrado (actan®...) y en relacion
alas golosinas vinculadas a dicha festividad. Por tal motivo la peticionarialimit6 el alcance de su requerimiento para distinguir
Unicamente ?golosinas para la festividad de Halloween?, mas pese alas largas tratativas extragjudiciales (fs. 16/19) subsistio la
protesta, por lo que la mencionada empresa norteamericanainicié el presente juicio afin de que se declare infundada la oposicion
por no ser confundibles las marcas en pugna (fs.79/89vtay ampl. 93/95).  Empero, la emplazada mantuvo la postura asumida en
sede administrativa, insistiendo en la confundibilidad de |os signos enfrentados y en €l dafio que experimentarian sus marcas por
causa deladilucién (confr. responde de fs.187/195).  |1.- El sefior Magistrado de primerainstancia, en el pronunciamiento de
fs.497/501, considerd, que ala actorale asistiael ?Zinterés legitimo? exigido por €l art. 4 de laley 22.362 para obtener €l registro
marcario solicitado y consideré que la marca conformada por el vocablo Hallowen tenia un débil poder distintivo, insusceptible de
ser monopolizado de manera que podia ser utilizado en conjuntos marcarios de terceros siempre 'y cuando le afiadieran elementos
gue los diferenciaran (fs. 497/501).  Lademandada vencida, disconforme con lo resuelto por el sefior magistrado de primera
instancia, expuso las criticas que le merecio el fallo afs. 531/535 y los argumentos que justificarian su revocacion. Dice que el aquo
no ha dado trascendencia ala antigiiedad y relevancia que dicho registro tiene en el mercado que fue el pionero en asociar la
festividad de Halloween en nuestro pais con los productos ARCOR, elaborando golosinas alegéricasy cada vez mas creativas. Se
agraviapor cuanto el cotejo efectuado por el juez de grado se halimitado aresaltar la diferente extension que se observaen las
marcas enfrentadas, desvirtuando el privilegio de uso exclusivo de la denominacion registrada, basando la misma en un solo
elemento. Se agravia de lafalta de argumentos en que el sefior juez se basa para considerar débil el vocablo Hallowen que no es de
uso comun en la clase (fs.531/535).  11.- Lacuestion planteada concretamente es la posibilidad de convivir lamarca pedida
?HERSHEY S Haunted HALLOWEEN Candy Factory? en la clase 30, con lamarcaregistrada HALLOWEEN de laempresa
oponente y en atencion aque el intento de Arcor esimpedir €l uso de ese término, en relacion alas golosinas vinculadas a dicha
festividad. A esaconvivenciael aquo respondio afirmativamente, gjustada alos hechosy alaley querigeenlamateria  No cabe
duda, -en una primera aproximacion al conflicto- que se esté ante la solicitud de una designacion que por la naturalezay por la
funcion que debe satisfacer se aplicara alas golosinas de la festividad popul armente conocida como Halloween y que ha adquirido
con el paso del tiempo mayor trascendencia en nuestro pais (ver causa 6535/10 del 9.12.2010). Y como sucede en estos supuestos, €
titulo y el contenido forman un todo inescindible, de manera que € titulo evoca de inmediato alo que serefiere, de tal manera
parece necesario partir de algunos principios Utiles para dar la respuesta a esta controversia, precisando ante todo que es o que se
entiende por vocablos o particulas de uso comin? en laintegracion de las marcasy cuél es el efecto de tener esa caracteristica
Pues bien, lajurisprudencia ha sefialado que la calidad de 2uso comin? en una clase puede derivar: a) de la existencia de otras
marcas registradas en esa clase que lleven la misma palabray b) también del hecho de que sean evocativas del producto o de alguna
de sus propiedades o de sus componentes o de su finalidad (esta Sala causa 1817/01 del 23.8.05); criterio que es concorde con la
doctrina, como lo revela el siguiente parrafo: ?son asi denominadas de uso coman por una de dos razones, o por estar contenidas en
varias marcas o bien por ser evocativas del producto o de alguna de sus caracteristicas(confr. J. OTAMENDI; ?Derecho de
Marcas?,22 Ed., p. 207, parégrafo 4.7.2-c). Observa el autor citado que 7Existe unatendencia generalizada aincluir en las marcas
vocablos, terminaciones y hasta dibujos, que de alguna manera evogquen alguna caracteristica del producto que van adistinguir....
que por ser evocativas hacen de dichos vocabl os elementos de 2uso comin?.  Es decir que toda marca evocativa o sugerente -por
su indole especificay finalidad- proporciona alos interesados ?unaidea clara sobre alguna propiedad o caracteristica de producto o
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servicio que vaadistinguir?y ?estarelacion entre signo y producto no hace que sea irregistrable como marca?, aunque le imprime
una cierta debilidad distintiva (confr. Causa 1589/2000 del 28.4.2005). Con esto quiero decir que aungue el vocablo HALLOWEEN
no integre actualmente las marcas de la clase 30, ello no le quitala calidad de elemento de uso comun, toda vez que encuadraen el
segundo supuesto que he mencionado. De tal manera es incuestionable lafuerza evocativa del evento Halloween que sugiere de
inmediato |as golosinas que se reparten en esa festividad. Basta que esa palabra posea ese sentido evocativo, para que no otorgue
privilegio sobre su uso y pueda ser libremente empleada por otros comerciantes interesados en el mismo negocio (confr. J.
Otamendi, citado p. 208 y jurisprudencia en notas 268/270). Se llega asi alaconclusién a hecho que € recurrente pretende negar:
gue lavoz Halloween reviste debilidad distintiva, pues -como contrapartida- se ve obligado atolerar que otras marcas que lo
incluyan tendran la necesaria semejanza del ingrediente coman coparticipado. De lo dicho se desprende que si Arcor haformado la
marca de su producto o linea de productos recurriendo a una voz claramente evocativa, no puede ignorar que tal palabrano es
monopolizablesy debe resignarse -a pesar de su largatrayectoriay prestigio- que otros competidores también o usen para formar
sus designaciones marcarias en tanto |e afiadan otros el ementos que origine un signo peculiar y dotado de la novedad relativa que
requiere laley en lamateria (esta Sala causa 13.552/02 del 23.6.2009)y en esas condiciones no esta facultado a oponerse ala
inclusién de él en otras marcas y no puede por tanto fundar -en esa sola circunstancia- la existencia de confundibilidad, ya que
entonces se le estaria otorgando un improcedente monopolio sobre un vocablo de uso libre. Por eso, pierde relevancia a los efectos
del cotejo ese elemento de libre empleo y en todo caso subsiste la exigencia de que los demas ingredientes no comunes den lugar a
signosinconfundibles.  Advierto antes, que las marcas evocativas son ciertamente legitimas, pero débiles, porque cualquier
personatiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o caracteristicas de sus productos, de modo que no puede impedir
gue otros conjuntos también evoquen las mismas caracteristicas o propiedades.  En tal sentido entiendo que el monopolio dela
palabra Halloween que menciona unafestividad caracterizada por la entrega de golosinas constituye una solucién que afecta la
libertad de comercio, en tanto es jurisprudencia reiterada de esta Sala que debe privilegiarse la que asegura la competenciay cohibe
el monopolio. Asi las cosas, ARCOR SAIC carece de derecho paravedar el uso de ese vocablo usufructuando un monopolio de
cuestionable legitimidad, que implicaria reconocerle -por tiempo indefinido- la exclusividad de uso de una palabra que por sus
caracteristicas sugiere el producto al que serefiere. Y estaconclusién llevaaexaminar si losingredientes de la marca protestada
guardan una adecuada distancia con ladel signo oponente, dando origen de esa manera a conjuntos dotados de suficiente
singularidad. Y trasladando esos conceptos al caso concreto se tiene que la marca solicitada ??HERSHEY "S Haunted
HALLOWEEN Candy Factory? se compone de cinco palabras, resaltando como palabras claves, dentro del conjunto, |os términos
?HERSHEY S?y ?HALLOWEEN? que se encuentran escritas en |etras de tamafio considerable, y en letras mas peguefias se han
colocado |os términos Haunted, Candy y Factory? acompariadas de un disefio . La actorale adiciond alaraiz €l nlcleo de su
denominacion social HERSHEY que permite distinguirla con facilidad de la marca ?HALLOWEEN? invocada por |a opositora que
se encuentra solitariay sin especificacion de ninguna especie. El resultado es |a presencia de dos designaciones emparentadas por la
misma pal abra Halloween, pero diferenciados por cuatro ingredientes que acompafian ala marca solicitada por la empresa
norteamericana. Y desde el punto de vista gréfico satisfacen laexigencia de ser clarasy distintas, pues la captacidn visual presenta
rasgos diferenciables y de manera principal en su estructura. Y se lo reconozca o no aparece como innegable la diversidad
compositiva de las designaciones, resultando de lo dicho que las referidas marcas pueden coexistir pacificamente, en tanto pesan
mas las diferencias que las semejanzas, extremo que se percibe de inmediato y por tanto es minimala posibilidad de que el pablico
consumidor seallevado aengafio.  En definitiva no encuentro razén seria para que sea atendible la confundibilidad alegada,
siendo que las marcas en pugna (una mixtay otra denominativa) son ?HERSHEY S Haunted HALLOWEEN Candy Factory? vs.
?HALLOWEEN?, ponderando el indudable caracter evocativo del término Halloween.  Por €llo, voto por la confirmacion de la
sentencia de fs.497/501, con costas al demandado vencido de acuerdo con €l criterio objetivo de la derrota adoptado por €l art.
<ex68> 70 C.P.C.C. numeracion segiin Digesto Juridico Argentino, aprobado por ley 26.939 del que no hallo motivacién razonable
paraapartarme.  El doctor Alfredo Silverio Gusman, por razones anédlogas alas expuestas por la doctora Graciela Medina, adhiere
asuvoto. El doctor Ricardo Victor Guarinoni no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN.). En
virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUEL VE: a) confirmar el fallo de primerainstancia que
declar6 inconfundibles las marcas en disputa con costas de ambas instancias al demandado, que resulté vencido (art. <ex68> 70
C.P.C.C. numeracion seguin Digesto Juridico Argentino, aprobado por ley 26.939).  Registrese, notifiquese y devuélvase.
GRACIELA MEDINA  ALFREDO SILVERIO GUSMAN Correlaciones: Pafart, Ignacio
Esteban c/Radio Mévil Dipsa SA de CV s/cese de oposicion a registro de marca- Cam. Nac. Civ. y Com. Fed. - Salall -
30/10/2012 Cepas Argentinas SA c/Fratelli Branca Destilerias SA s/cese de oposicion a registro de marca- Cam. Nac. Civ.
y Com. Fed. - Sala2 - 15/05/2012 010639E
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