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Marcas Cese De Oposicion Al Registro Confundibilidad Particulas De Uso Comun

JURISPRUDENCIA Marcas. Cese de oposicion al registro. Confundibilidad. Particulas de
uso comun Se confirma la sentencia que hizo lugar a pedido de cese de oposicién al registro de marca, a entender que las
marcas en conflicto no resultaban confundibles. En Buenos Aires, alos 7 dias del mes de agosto de 2015, se relinen en
Acuerdo los sefiores jueces de la Sala |l de esta Camara para dictar sentencia en los autos del epigrafe. Conforme con el orden de
sorteo efectuado, €l doctor Ricardo Victor Guarinoni dijo: .- PaulaAlicia Ferrari y Maria Gabriela Rosello promovieron
demanda contra Aldea Globa S.A. afin de que sele ordene €l cese de oposicién a registro de lamarca ?GO GLOBAL!?, Actas N°
2.810.383y 2.810.384, para distinguir rubros pertenecientes alas clases 35 y 41 del Nomenclador Internacional.  Relataron que
con fecha 14 de marzo de 2008 solicitaron €l registro de dicha marca ante €l Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y que el 20
de junio de ese afio la ahora demandada interpuso sendas oposiciones con fundamento en latitularidad que posee sobre las marcas
?AG ALDEA GLOBAL? N°..enlasclases38y 41y 7ALDEA GLOBAL?, N° ...y ... enlasclases 41, 42 y 38 del Nomenclador
Internacional.  Sefidlaron que la oponente no retird las oposiciones, por |o que fue necesario promover lamediacion previay
obligatoria, y que ante el fracaso de esta audiencia se vieron obligadas ainterponer la presente demanda.  En su escrito de
ampliacion de la demanda de fs. 56/61 manifestaron que las marcas en pugna no resultan de evidente confundibilidad, y que este
hecho se encuentra avalado ademas por la circunstancia de que existen otros registros marcarios que contienen dentro demandada
intentd €l registro de las marcas 7AG ALDEA GLOBAL?y ?ALDEA GLOBAL?en lasclases 38, 41y 42 lo hizo porque considerd
que €ellas podian coexistir con dichas marcasyaregistradas.  Consideraron que el conjunto ?Aldea Global ? es de uso comudn, pues
es un término que se le atribuye al filésofo Marshall McLuhan, quien lo utilizd como expresion de la creciente interconectividad
humana a escala global, generada por 1os medios el ectronicos de comunicacion en la década del 760y que en €l afio 1968 publico el
libro ?Guerray paz en laAldeaGloba?.  Insistieron en que es un término muy utilizado desde ese entonces, especial mente con
motivo del desarrollo e impacto que tuvo ?nternet? como medio de comunicacion, razén por la cual aseveraron que los registros
marcarios ?Aldea Global ? deberian considerarse nulos.  Hicieron hincapié en que €l titular de una marca con un elemento de uso
comun sabe que tendra que coexistir con marcas anteriores semejantes, pues las particulas coparticipadas son insusceptibles de
privilegio marcario.  Resaltaron, por otra parte, que se observala proyeccion distintiva de las raices de |os conjuntos marcarios
enfrentados, pues € de la demandada comienza con 2ALDEA?Yy la de ellas con ?GO?, proyeccion ésta que estimaron se impone con
mas fuerzay que permite que lamarca ?GO GLOBAL!? satisfaga el requisito de ser claramente distinguible de ALDEA
GLOBAL?, pues recordaron que las raices son |os componentes de las voces que tienen superior efecto o aptitud distintivos.
Resaltaron el aspecto fonético, aseverando que resulta por demas evidente laimposibilidad de confusién y que no obstante compartir
el término ?GLOBAL ? de uso comun, es pacifica la doctrina que sostiene que las marcas son conjuntos que no deben ser
desmembrados para su cotegjo, por [o que el conjunto ?2GO GLOBAL!? se dgariade cualquier posibilidad de confusion, en especial
porque los restantes elementos de los signos en pugna: ALDEA?y 2GO? (sea pronunciado este vocablo en inglés o en castellano)
no poseen ni unasolaletraen comdn.  11.- A fs. 94/113 se presentd Aldea Global S.A., allanandose en forma parcial ala demanda
y contestando €l traslado.  En primer término negd los hechos y desconocid 1os documentos que no fueren expresamente
reconocidos, paraluego hacer un relato de los antecedentes de su empresa.  Expreso que es una importante firma nacional,
fundada en 2001 por |os sefiores Roberto Ricardo Iglesias (presidente de laempresa) y Carlos Coletta (fallecido), lacual lleva, a
partir de su estructura tecnol6gicay una extensared de mas de 192 aulas en todo € pais, |os més diversos contenidos parala
formacion profesional acasi 40.000 alumnostodo losafios.  Explicé que los alumnos reciben |os contenidos educativos mas
prestigiosos, con certificacién nacional e internacional, sin tener que abandonar su lugar de origen y pertenencia, paralo cual sevae
de poderosas sefiales de video ?streaming? y una sefial satelital en calidad de ?broadcast?.  Hizo referenciaalas instituciones que
confiaron en Aldea Global la capacitacion, seguimiento y contencién de su alumno a distancia: Universidad de Belgrano,
Universidad Catdlica de Salta, Universidad de Tres de Febrero, CAECE, Universidad Tecnol 6gica Nacional y Escuela Superior de
Ciencias Deportivas (de Fernando Niembro y Marcelo Araujo), logrando asi, en tan solo diez afios, un esténdar de calidad inédito en
titulosy carreras avaladas por laCONEAU.  Puntualizé que ?Aldea Global S.A.? estitular en la Republica Argentina de un
acervo marcario importante, dentro del cual se destacan, precisamente, susregistros ALDEA GLOBAL?, N° ..., ...y ... enlasclases
41, 42 y 38 del Nomenclador Internacional y 7AG ALDEA GLOBAL?, N° ...y ..enlasclases38y 41.  Recordd que las actoras
reconocieron que prestan, entre otros servicios, 10s de ?ensefianza de idiomas?, es decir que intentan incursionar en la ensefianza (su
actividad principal) con un signo casi idéntico.  Respecto del allanamiento parcial que efectuaron con expreso pedido de
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imposicion de costas, especificaron que al iniciar lademanda las actoras acompariaron un escrito fechado ese mismo dia, en el que
anunciaron que eliminaban del alcance de su solicitud en la clase 41 los ?Servicios de Educacion, Formacion, Esparcimiento y
Actividades Culturales relacionados con el tango?, es decir que excluyeron del ambito de su solicitud servicios relacionados con la
educacién.  Por dicharazon, al tomar conocimiento de tal restriccidn con la notificacion de la demanda, y no en el momento en
gue podia haber retirado la oposicién en sede administrativa o durante el curso de la mediacion -lo que podria haber evitado €l inicio
de la presente demanda-, se alland en el escrito de contestacion de la demanda en formareal, absoluta, oportuna, efectiva e
incondicional alaaccion interpuesta por las accionantes respecto de la clase 41, aunque solicitando se le impongan las costas de esta
parte del proceso alas actoras, dado que su empresa no ha dado motivo alapromocién de estejuicio.  En punto ala contestacion
de lademanda, sefial6 que las actoras también iniciaron la presente accion en virtud de la oposicion deducida por su parte respecto
delasolicitud 27GO GLOBAL!?enlaclase 35.  Aseverd que cualquiera sealanaturaleza de lavoz ?GLOBAL? ?de uso comin o
no-, lo cierto es que la solicitud de registro de lamarca ?2GO GLOBAL!? no cumple respecto de su marca ZALDEA GLOBAL? con
el requisito de 2distinguibilidad? en los tres planos tradicional es de cotejo, pues sostuvo que teniendo en cuenta que las marcas
deben cotejarse en forma sucesivay sin desmembraciones, la comparacion de las marcas en pugnallevaatal grado de similitud
entre ellas que la aceptacion del signo marcario pretendido podria provocar error o confusién en el publico.  Insistio en quela
marca solicitada ?GO GLOBAL!? se conforma de una palabra incluida totalmente en la marca oponente (?GLOBAL?), més una
sigla: ?GO?, absolutamente muda al intelecto, que no hace mas que repetir dos de las tres primeras letras de lavoz 2ZGLOBAL 2.
Agregd que sin perjuicio de lo expuesto debe destacarse un hecho de gran importancia: las propias actoras reconocieron que lavoz
?GLOBAL? resulta de uso comin para distinguir productos de la clase 35, por lo que concluy6 en que ellas no pueden pretender el
monopolio del vocablo 2GLOBAL? ni pueden invocar ningun privilegio.  Serefirid asimismo alainaplicabilidad del principio de
especialidad, recordando que en casos de marcas muy similaresy de servicios que puedan concurrir en un mismo espectro de
consumidores, es factible desatender el principio de especialidad cuando las posibilidades de confusion son reales, citando en apoyo
de su postura algunos precedentes jurisprudenciales (conf. fs. 108/110).  También hizo alusion ala preponderancia que tienen las
marcas registradas frente a derecho en expectativa que implica una mera solicitud de registro de una marca, respecto de lo cual
también cit6 un par de precedentes del Fuero.  1l1.- El sefior Juez de primerainstancia, en su pronunciamiento de fs. 271/274 vta,,
hizo lugar ala demanda promovida por Paula Alicia Ferrari y Maria Gabriela Rosello, declarando infundada la oposicion deducida
por Aldea Global S.A. respecto de lasolicitud de registro de lamarca ?GO GLOBAL!?, ActasN°® ...y ..., paradistinguir rubros
pertenecientes alas clases 35 y 41 del Nomenclador Internacional, imponiendo las costas alademandadavencida. V.- La
referida sentencia suscito el recurso de la accionada (fs. 282 y vta.), cuyos agravios lucen afs. 288/300, |os que fuera contestados a
honorarios (fs. 279 y vta.) el que seratratado por € Tribunal en conjunto alafinalizacion del presente Acuerdo. V.- Los agravios
pueden resumirse en los siguientes: a) el ?a quo? sostiene que quien explotabala marca ?2GO GLOBAL!? erala sociedad de
responsabilidad limitada denominada de la misma maneray que se hallaba integrada por las co-actoras, conclusion que lo llevaa
reconocer, en formaimplicita, el interés legitimo que su parte nego en forma sistematica, desconociendo aguello que quedd
debidamente acreditado: ?7GO GLOBAL S.R.L.?fue conformada casi dos afios después de la presentacion de las solicitudes; b) €l
sefior Juez de la anterior instancia admite la coexistencia anterior de las marcas en pugna sin que se hubieran suscitado confusiones,
c) el sefior Juez ?a quo? juzga que las marcas en conflicto no son confundibles recurriendo a una desmembracién del signo
solicitado; d) el Juzgador estimé que es vaido implicar que laexclusién que dieralugar al alanamiento parece estar dirigido a
obtener €l levantamiento de la oposicion de la que da cuenta la constancia de fs. 6, mas que lade Aldea Global S.A., quejandose
ademés por laimposicién de las costas en este asunto; €) el sefior Juez ?a quo? no tuvo en cuenta en el momento de decidir las
diversas conductas contradictorias en las que incurrieron las accionantes. V.- Hallo conveniente advertir, con caracter previo,
que paradefinir bien y legalmente la controversia de autos no habré de seguir alas partes en todos y cada uno de sus planteamientos,
ni he de cefiir mis razones a considerar |0 que ha sido articulado en aspectos juridicos ?ciertamente con el limite de no alterar los
extremos de hecho-. En cuanto a que examinareé sélo |o ?conducente? parala justa composicion del diferendo, me atengo ala
jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, que ha admitido como razonable esa metodol ogia de fundamentacion de las sentencias
judiciales (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros). Y con referencia alos argumentos en que
sustentaré mi voto ?sin considerarme constrefiido por las exposiciones juridicas de las partes-, s6lo tengo que pretensiones deducidas
en el juicio ?calificadas segliin correspondiere por ley? (art. 163, inc. 6°, del Codigo Procesal).  VII.- El conflicto planteado en
autos consiste en determinar si lamarca ?GO GLOBAL!?, cuyo registro pretende la actora, es confundible con las marcas ?AG
ALDEA GLOBAL?y ?ALDEA GLOBAL?, cuyatitularidad corresponde alaaccionada.  Debo decir, en primer término, que
considero que en la especie no existe lo que se denomina ?similitud conceptual ? entre |l as frases marcarias enfrentadas. La confusion
ideol 6gica deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas, consistente en la representacidn o evocacion de una
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misma cosa, caracteristica o idea, laque impide al consumidor distinguir una de otra (conf. OTAMENDI, J., ?Derecho de Marcas?,
cuartaedicion actualizada, p. 154). Y s bien tanto los conjuntos 27GO GLOBAL!? como 7AG ALDEA GLOBAL?y ?ALDEA
GLOBAL? evocan laidea de ?globalizacién? o bien de los beneficios derivados de ella, o cierto es que la primera es en definitiva
una marca de fantasia, mientras que las segundas aluden a un concepto de comunidad o grupo internacional, logrando una suerte de
invitacion al consumidor a unirse a un proyecto que implicariaun crisol deintereses.  Por otra parte, no puedo soslayar la
circunstancia, significativa por cierto, de que las frases enfrentadas estan compuestas por vocablos de uso comin.  Ello asi, la
Jurisprudencia ha sefialado que la calidad de uso coman en una clase puede derivar de la existencia de otras marcas registradas en
esa clase que lleven lamismaraiz o terminacion, como también del hecho de que las radicales o desinencias sean evocativas de
productos o de algunas de sus propiedades o de sus componentes o de su Salal, causa 819 del 24.8.71; Salalll, causa 553/96 del
11.10.02); criterio que es ensefiado también por caracterizada doctrina, como lo revela el siguiente parrafo: ?son asi denominadas
(alude alas particulas de uso comun) por una de dos razones, o por estar contenidas en varias marcas o bien por ser evocativas de
producto o de alguna de sus caracteristicas. Esto la hace del uso comin porque cualquiera podriaincluirla en una marca, siempre que
fuerainconfundible de otras anteriores (confr. OTAMENDI, J., ?Derecho de marcas?, 22 ed., p. 67, pardgrafo 2.1.23).  Ello as,
obviando el vocablo ?GLOBAL? de uso comdn, y como tal, contenido en numerosas marcas y nombres comerciales yaregistrados,
debo centrar el cotejo en los otros vocablos en pugna: ?2GO? vs. 2ALDEA?y ?AG ALDEA? que no poseen semejanzaalguna. En
efecto, siendo el vocablo ?2GLOBAL ? com(in alas tres marcas enfrentadas, |a palabra que le otorga un carécter distintivo a signo
cuyo registro se pretende: ?GO?, difiere completamente de la palabra ALDEA? o del conjunto 7AG ALDEA?y jamas podrian
confundirse, bien sea porque el vocablo ?GO? (pronunciado en inglés o en castellano) distingue ala marca pretendida o bien porque
?ALDEA?y ?AG ALDEA?tienen una fuerzatan definida que realzan las marcas oponentes.  No me resultan confundibles ni me
inducen a error respecto del origen de los productos o servicios que protegen las marcas ?GO GLOBAL!? ?cuyo registro pretenden
las accionantes- y 7ALDEA GLOBAL?y ?AG ALDEA GLOBAL?, cuyatitularidad ostentala demandada. ~ VIII.- En punto &l
allanamiento formulado por la demandada a la accion interpuesta por las accionantes respecto de la clase 41, coincido con €l sefior
Juez de primerainstancia en tanto considera que es vaido implicar que la exclusion que diera lugar al allanamiento parece estar
dirigido a obtener el levantamiento de la oposicién de la que da cuenta la constancia de fs. 6 (oposicion deducida por Gustavo Javier
Naveiracon motivo de su registro de la marca ?El tango global?), més que lade Aldea Global S.A., pues ello surge de manera
evidente de la simple lectura de dicha constancia, sin que quepa el desarrollo de confusos argumentos para eximirse de la condena en
costas respecto de estacuestion.  Es por ello que corresponde desestimar esta quejay confirmar laimposicion de las costas a su
cargo.  IX.- También juzgo improcedente el agravio referido al tema del interés legitimo que les asiste a las accionantes, pues no
modifica en absoluto la cuestion central en debate, méxime cuando de las pruebas arrimadas a la causa 'y los argumentos vertidos por
la parte actora surge claramente que la sociedad de responsabilidad limitada que ambas accionantes crearon es el resultado del
trabajo realizado en conjunto protegido con un signo marcario que lo identifica: 2GO GLOBAL!?.  X.- Por los fundamentos
expuestos, voto por la confirmacion de la sentencia apelada, con costas de ambas instancias a cargo de lademandada, que ha
resultado vencida (art. 68 del Codigo Procesal).  Ladoctora Graciela Medina, por razones analogas a las expuestas por €l doctor
Ricardo Victor Guarinoni, adhiereasuvoto.  El doctor Alfredo Silverio Gusman no suscribe la presente por hallarse en uso de
licencia (art. 109 del R.J.N.).  Envirtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta sala RESUEL VE: confirmar la
sentencia de fs. 271/74 vta., con costas de ambas instancias a cargo de la demandada (art. 68 del Codigo Procesal).  Teniendo en
cuenta la naturaleza del asunto, y laextensién, calidad e importancia de los trabaj os realizados, asi como las etapas cumplidas,
elévase |os honorarios de la direccion letrada de la parte actora, doctor César 1smael Spagnol ala sumade pesos... ($...) (arts. 6, 7,
9,19, 37y 38 delalLey 21.839, modificada por laLey 24.432).  Por las tareas de Alzada, meritando el resultado del recurso,
regllase los honorarios del doctor César Ismael Spagnol en lasumade pesos ... ($...) (art. 14 del arancel vigente).  Registrese,
notifiquese y devuélvase. RICARDO VICTOR GUARINONI  GRACIELA MEDINA
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