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Capítulo VII

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

I

vs.

A SEMELHANÇA NOMINAL DE MARCAS E SUA 
DIFERENÇA POR VIA DE RETRATO HUMANO

(Câmara Federal de La Capital de Buenos Aires. 
Sala Civil e Comercial. Sarcella, Grimau Y Cia. 
Suarez, B albino, Relator, Francisco J. Vocos).

I.a Instância. — Buenos Aires, Julio 4 de 1956. — Resultando: 
a) Expresan los actores que a su solicitud de registro de la marca 
“Juven’s”, para distinguir artículos de la clase 16, se opuso el 
demandado con su marca registrada “Rubens” registrada en la mis- 
ma clase, alegando confundibilidad.

Sostiene que semejante oposición es improcedente porque la 
denominación “Juven’s” es de fantasia, en tanto que la marca 
“Rubens” está constituída por dicha palabra escrita en letras góticas, 
acompanada por la representación de una cabeza de hombre con 
peinado en el estilo de la época del conocido pintor flamenco de 
ese nombre, con su cuello grande, con puntillas, característico del 
atuendo masculino de fines del siglo XVI y comienzos del XVII, 
por todo lo cual gráficamente no podrá haber posibilidad de confu- 
sión. Tampoco — agrega — la habrá foneticamente, pues consonan- 
tes fuertes como la “r” y la “j”, iniciales de ambas marcas, consti- 
tuyen elementos suficientemente diferenciados como para evitaria.

Por último, desde el punto de vista ideológico, son netamente 
inconfundibles: “Juven’s” se asocia a Juvencia, a cosas vinculadas 
o atinentes a la juventud y “Rubens” traerá inmediatamente el 
recuerdo del pintor flamenco Pedro Pablo Rubens.

Destacan los actores, luego, que las marcas evocativas o con 
significado propio se prestan menos a confusión que las otras que 
son simplemente de fantasia. Desde otro punto de vista, hacen 
notar que con el registro de la marca “Juven’s” defienden un interés 
patrimonial asentado en largos anos de uso y abonado por ingentes
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quien trasfirió

gastos en la difusión y conocimiento del vocablo para caracterizar 
los productos y mercadorias de su comercio. En definitiva, soli- 
citan se declare infundada la oposición, con costas.

b) Contesta “Perfumerías Suárez” (S. R. L.) a 
la marca “Rubens” B. S.

Destaca, en primer término, que los actores reconocieron hace 
ti empo la confundibilidad entre las marcas en pugna, pues en 1944 
pidieron la marca “Juven’s” en la clase 16 y al oponerse B. S. con 
la marca “Rubens”, abandonaron su solicitud. Pretende luego que 
dichas marcas son confundibles desde el punto de vista fonético 
y que, en mérito a ello, carecen de trascendencia los elementos 
gráficos o conceptuales. Niega luego que el hecho de que los 
actores usan como ensena o nombre comercial la palabra: “Juven’s” 
puede ser antecedente que mejore su derecho. Deduce luego re- 
convención para que los actores cesen en el uso de la marca 
“Juverfs”, confundible con “Rubens”, para distinguir artículos de la 
clase 16. Fundando su derecho en el art. 6, ley 3.975, (J. A., t. 47, 
sec. leg., p. 6), pide en definitiva se rechace la demanda y se haga 
lugar a la reconvención, con costas.

c) Contestan los actores la reconvención solicitando su rechazo, 
con costas. Niegan usar como marca la palabra “Juven’s” y pre- 
tenden que la que usan es la ensena “JuvenV* aplicada a sus pro
ductos, a sus envases, a sus envoltorios. Expresan ser sensible que 
la demandada, después de 14 anos de coexistência de su marca 
“Rubens” con la ensena “Juven’s” venga a descubrir la posibilidad 
de confusión entre una y otra.

Considerando: Que el problema marcario planteado en autos 
tiene particularidades que no permiten reducirlo a un mero cotejo 
de las marcas en pugna a efectos de determinar su confundibilidad.

En efecto: no persigne la actora el registro de una marca de 
reciente creación, sino que lleva el propósito de obtener protección 
marcaria para una ensena comercial que viene usando desde hace 
muchos anos y en forma tal que, a juicio del suscrito, el público 
consumidor no ha podido apreciar si estaba frente a una ensena 
o a una marca. Del mismo modo, la demandada no usa su marca 
“Rubens” tal como la tiene registrada y basta observar las etiquetas 
agregadas para comprobar que tampoco el público consumidor 
puede haber valorado si “Rubens” era una marca o una denomina- 
ción comercial. En tales condiciones, reviste entonces una especial 
trascendencia el hecho de que hayan venido coexistiendo “Juven’s” 
y “Rubens” sin que se haya traído a estos autos prueba alguna de 
haberse producido confusión.

Que si a ello se agrega que del cotejo de ambas marcas resulta 
no sólo una manifiesta inconfundibilidad gráfica, pues a tal efecto
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la marca "Rubens” debe considerarse tal cual fue registrada, vale 
decir integrada por un conjunto, sino también una marcada disi- 
militud ideológica, suscitada principalmente, por coincidir el ele
mento nominativo de la marca de la demandada con el nombre de 
un pintor tan famoso que dificilmente pueda resultarle desconocido 
a algún consumidor; es evidente que el parecido fonético existente 
entre "Juvens” y "Rubens” no tiene mérito suficiente para impedir 
una coexistência pacífica de ambas marcas conclusión que se en- 
cuentra reforzada por la ausência de confusión a que se ha aludido 
en el consid. l.° mediando una situación de hecho prácticamente 
similar a la que resultará registrándose la marca "Juvens”. Sobre 
el particular es interesante anotar que la propia demandada al re- 
convenir ha sostenido que la actora ha usado la palabra "Juvens” 
en función de marca, de modo que el no haber podido demonstrar 
caso concreto alguno de confusión reviste la mayor importância a 
los fines de este juicio.

Que al declararse inconfundibles las marcas en conflicto, se 
impone el rechazo de la reconvención.

Que así como el suscrito estima justo asignar a las particula
ridades del caso una trascendência especial sobre la cuestión de 
confundibilidad planteada por la demandada, también cree acertado 
tener en cuenta esas particularidades para eximir a la vencida del 
pago de las costas, ya que pudo razonablemente creerse con derecho 
a litigar, al no asignar a aquéllas el mérito que se les reconoce.

Por las consideraciones que anteceden y lo dispuesto en la ley 
3.975, fallo declarando infundada la oposición deducida por B. S. 
(hoy "P. S.” S. R. L.) al registro de la marca "Juvens”, para distin
guir artículos de la clase 16, y rechazando la reconvención dedu
cida por "P. S.” (S. R. L.). Costas en el orden causado. — César R. 
Verrier (Sec. Julio A. Dacharry).

2.a Instância. — Buenos Aires, setiembre 2 de 1959. — Es justa 
la sentencia apelada?

El Dr. VOCOS dijo:
l.° La firma actora tiene como ensena comercial la expresión 

"Juven’s”, que ha registrado como marca en las clases 9 y 19 y que 
ahora solicita para la clase 16. La demandada es titular de la 
marca “Rubens”, en la misma clase 16, menos calzados. Esta marca 
— cuya descripción y gráfico obran — está formada por la pala
bra "Rubens” escrita en caracteres góticos al pie de un retrato del 
célebre pintor del mismo nombre. En virtud de está propiedad 
se ha opuesto al registro de la marca pedida por la actora, recon- 
viniendo por uso que la actora hace de su ensena como marca.



250 Revista de Direito Mercantil
i

La sentencia ha declarado inconfundible ambas marcas y ha 
rechazado la reconvención.

2.° En mi opinión, la sentencia deber ser confirmada. Siem- 
pre he sostenido que para discernir la posibilidad de confusión 
entre dos marcas debe atenderse en primer lugar a su contenido 
conceptual. Porque la posibilidad de provocar una inmediata evo- 
cación de algo diferente tiene la suficiente fuerza para evitar con
fusión; salvo, naturalmente, aquellos casos particulares en que 
alguna circunstância especial obligue a tener en cuenta otros 
factores.

EI caso de autos se encuentra en tal situación. “Rubens” es 
el nombre del pintor y va debajo de su retrato, como para que no 
quede lugar a dudas. Dicho retrato tiene lugar prominente dentro 
del conjunto y es doblemente illamativo por el atuendo de la época 
con que aparece dibujado. Aunque alguien ignorara particular
mente, quien fue “Rubens” el retrato estará indicando que dicho 
nombre corresponde a esa efigie y todo ello le permitirá distinguir 
perfectamente la mencionada marca, aun cuando se considerase a 
la marca “JuvenV* como expresión simple de fantasia. Pero, a mi 
juicio, tiene razón la parte actora cuando atribuye a dicha expresión 
un sentido evocativo de juventud, de cosas vinculadas a ella.

3. ° Es de valor para la conclusión a que llega la sentencia, la 
circunstancia especial de que la firma actora ha usado práctima- 
mente la ensena como marca y no ha dado lugar a confusión nin- 
guna. Quiere decir que la concesión del registro no modificaria 
en realidad el status actual.

4. ° No hay duda que desde el punto de vista fonético — que 
tiene mucha importância por la propaganda radial — hay semejan- 
za; pero ellas no llegan a desvirtuar la fuerza evocativa de las de- 
nominaciones. En cambio, estimo, con el juez, que pueda haber 
dado a la demandada la creencia razonable de que podia oponerse 
al otorgamiento del registro pedido. Por ello, opino que debe ser 
confirmada la forma de la imposición de costas, vale decir, que ellas 
corren por su orden en ambas instancias.

El Dr. BI D AU se adhirió al voto que antecede.
El Dr. ORTIZ BASUALDO dijo:
La cuestión a resolver consiste en determinar si hay confusión 

entre la marca que pretende registrar la actora en la clase 16 y la 
que ya tiene registrada en la misma clase la demandada.

Esta última tiene registrada desde el ano 1937 una marca com- 
puesta de la palabra “Rubens” y un dibujo que reproduce el retrato 
del inmortal pintor flamengo del mismo nombre, visto de frente
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y de medio cuerpo. La que pretende registrar Ia actora está cons
tituída tan sólo por la denominación de fantasia “Juvens con pres- 
cindencia de tamano, estilo o color, todo lo cual así se expresa en 
la respectiva solicitud.

Frente al derecho adquirido por la demandada, que ti ene el 
uso de su marca desde hace tantos anos, es necesario evitar que 
pueda ocasionarsele perjuicio con la autorización a otro comerciante 
para que registre en la misma clase otra marca que, por suas 
características, pueda prestarse a confusión con aquélla. Basta 
para no admitir ese nuevo registro que exista la posibilidad de con
fusión, sin que sea necesario probar la existência real de esos per- 
juicios, porque la sola posesion del título de una marca da a su 
titular el derecho de impedir que nadie use otra marca que se 
preste a confusión con la suya. Ese es el espíritu de la ley 3.975, 
que aí lo consagra en su art. 6, y esa su interpretación constante 
y reiterada por los tribunales nacionales.

En este caso la semejanza entre “Rubens” y “Juvens” es indu- 
dable, puesto que sólo se diferencian realmente en su primera 
letra, ya que el uso común no hace distingo en la pronunciación 
de la “b” y la “v”. Colocadas las demás letras en el mismo orden 
y teniendo ambas palabras igual terminación, existe una gran posi
bilidad de confusión en la propaganda oral, que de ellas se haga 
por radiotelefonia, método tan difundido actualmente.

Basta, entonces, que exista esa posibilidad para considerar razo- 
nable la oposición de la demandada al registro de la nueva marca 
que pretende la actora, aún cuando en el aspecto gráfico exista 
la diferenciación proveniente de la existência del dibujo que integra 
la marca de aquélla.

La circunstancia de que la actora use desde hace anos como 
ensena de sus casas de comercio la palabra “Juven’s” no mejora su 
situación, porque la demandada tiene marca registrada desde la 
misma época, sin que se opusiera entonces aquélla, en el caso de 
que el uso de su ensena fuera anterior a la concesión de la marca. 
Hoy frente a la existência de ésta, nadie puede invocar un mejor 
derecho para el uso como marca de una palabra que se presta a 
confusión con aquélla, que es lo que ocurre en este caso, en que 
se trata de marcas para una clase que comprende artículos de uso 
común, de adquisición por toda clase de consumidores, muchos de 
los cuales han de ignorar la existência y nombradia del pintor R.

La demanda, no puede, entonces, prosperar y sí la reconven- 
ción, que tiende a que la actora cese en el uso de la palabra “Juven’s 
como marca. Como en el escrito de demanda se dice en forma 
expresa que “con esa palabra se identifica la mercadería; ella figura 
en las etiquetas, en los papeies de envolver...” y en los elementos
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COMENTÁRIO

JuveiTs”, simplesmente nominal.

de prueba presentados por la propia actora, hay algunos, como los 
en los que aparece la palabra mencionada en forma tal que se la 
puede considerar como marca, la acción que tiende a impedir ese 
uso es procedente.

Voto, pues, por la revocación de la sentencia recurrida; porque 
se desestime la demanda y se haga lugar a la reconvención, conde- 
nándose a la actora a cesar en el uso de la palabra “Juven’s” como 
marca en artículos comprendidos en la clase 16, menos calzados. 
Las costas de todo el juicio a cargo de la actora.

Conforme al resultado de los votos que anteceden, se confirma 
la sentencia apelada en loi principal que decide. Las costas de 
ambas instancias en el orden causado. — FRANCISCO J. VOCOS. 
- JOSÉ F. BIDAU. - EDUARDO A. ORTIZ BASUALDO.

(De “J uris prudência Argentina”, Buenos Aires, 8 de dezembro 
de 1959, Ano XXI, n.° 342, pág. 4).

Decidiu, em suma, a Câmara Federal de Buenos Aires que a 
marca, constituida pela palavra “Rubens” é um desenho, que repro-» 
duz o retrato do pintor flamengo, visto de frente e de meio corpo, 
não é confundível com a denominação de fantasia “Juven’s”, utili
zável com prescindimento de tamanho, estilo ou côr, tôda vez que 
provoca uma imediata evocação de algo diferente, já que a primeira 
é nome de um pinto, e a segunda o nome de um pintor que tem 
sentido evocativo da juventude, pois ainda que alguém ignore parti
cularmente quem foi Rubens, o retrato o estará indicando que êsse 
nome corresponde à efígie.

Caso é que, estando registrada a marca complexa “Rubens”, 
nominal, tendo como fundo de quadro retrato do grande pintor fla
mengo, desde 1937, para artigos da classe 16, recentemente se pediu 
o registro da marca “Juven’s”, simplesmente nominal, por ser imi
tação daquela outra marca, em seu ponto fundamental ou seja o 
nome “Rubens”.

É canône de Direito Industrial que a imitação se tem mais pela 
semelhança das marcas do que por suas dissemelhanças.

Realmente, a marca “Juven’s” é distinta da marca “Rubens”, 
porque aquela tem, a prestigiar o nome, que é do pintor flamengo, 
o retrato dêste; mas não pode haver, na República Argentina, que 
adquira a mercadoria identificada por aquela marca tendo na mente 
aquêle retrato, senão apenas, e a explodir da boca, o nome “Rubens”, 
que constitui o punctum saliens da marca.

Dessarte, é evidente que a marca “Juven’s” é imitação da marca 
“Rubens”.

Merece, nesse ponto, que se assinale o voto vencido do Juiz Ortiz 
Basualdo, de evidente juridicidade.

Que existe a semelhança das duas marcas, êle o demonstrou. 
Basta, argumentou o magistrado argentino, “basta para não 

admitir o novo registro que exista a possibilidade de confusão, sem 
que seja necessário provar a existência real de prejuízos, porque a
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II

(Sumário jurisprudencial)

Secção I

Do nome comercial

OS DIREITOS E AS OBRIGAÇÕES DECORRENTES 
DO REGISTRO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Para que ela pudesse impedir o uso, pelo réu, do vocábulo 
“Movelândia” em sua casa comercial, tornava-se mister que fizesse

só posse do título da marca dá a seu titular o direito de impedir 
que alguém use outra marca que se preste a confusão com a sua. 
Êsse é o espírito da Lei n.° 3.975, que assim consagra em seu art. 
6.°; e essa sua interpretação constante é reiterada pelos tribunais 
nacionais.

“Neste caso, a semelhança entre “Rubens” e “Juven’s” é indubitá
vel, pôsto que somente se diferenciam pela primeira letra, já que o 
uso comum não faz distinção na pronuncia de “b” e “v”. Colocadas 

. as demais letras na mesma ordem e tendo ambas as palavras igual 
terminação, existe grande possibilidade de confusão na propaganda 
oral, que delas se faça pela radiofonia, método tão difundido 
atualmente.

“Basta, pois, que exista essa posibilidade para considerar razoável 
a oposição da demanda ao registro da nova marca, que pretende a 
autora, não obstante no aspecto gráfico existir a diferença do de
senho que integra a marca daquela”.

Não se podia dizer mais; nem melhor.

a autora apelou.

1 — 0 conflito entre o título de estabelecimento e a marca de 
comércio. — Negou a Segunda Câmara Civil do Tribunal de Alçada 
de São Paulo, por acórdão de 16 de março de 1959, relatado pelo 
Desembargador LAFAYETTE SALLES JÚNIOR, provimento à ape
lação cível n.° 27.944, da Capital, decidindo:

“A apelante registrou, em 1951, no Departamento Nacional da 
Propriedade Industrial, a marca “Movelândia” e quer impedir que 
o réu utilize-se dessa expressão no estabelecimento por ele possuído.

Êste, ao defender-se, provou haver, em 1955, obtido o registro, 
no mencionado Departamento, da denominação “Movelândia” como 
título de estabelecimento.

Julgada improcedente a cominatória,
A apelante carece da ação.
Para que ela pudesse impedir


