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Registro De Marcas Oposicion Similitud Poder Distintivo Ley 22362

DOMINGO, 10 DE ENERO DE 2021

JURISPRUDENCIA

Registro de marcas. Oposicion. Similitud. Poder distintivo. Ley 22362 Se declaré fundadala
oposicion al registro de lamarca ?7CHRISTMASWORLD?, en la clase 35, por parte de la propietaria de la marca ?CHRISTMAS
PALACE?, pues basta con que se presente la posibilidad de confusion en una sola de las 6rbitas de la confrontacion marcaria para
gue sejustifique cohibir la concurrencia de las marcas enfrentadas. En Buenos Aires, alos 8 dias del mes de
noviembre del afio dos mil dieciséls, hallandose reunidos en acuerdo los Sefiores Vocales dela Salalll dela Exema. Camara
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal afin de pronunciarse en los autos ?Messe Frankfurt Exhibition GMBH ¢/
Show Party SRL s/ cese de oposicién al registro de marca?, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Ricardo Gustavo Recondo dijo:
I. Laactorasolicito el registro de la marca nominativa ZCHRISTMASWORLD? (actan® 2.519.977: ver fs.1/5), en la clase 35,
limitada a distinguir Unicamente ferias, eventos y exposiciones con fines comerciales y/o publicidad. A la concesién se opuso
Mitsukoshi SRL -luego se la cedio alaaqui demandada-, por estimar que resultaba confundible con su signo también denominativo
?CHRISTMAS PALACE?, inscripto en idéntico renglon del nomenclador (ver fs.6). A fin de remover el obstéculo, lafirma
Messe Frankfurt Exhibition GMBH inicio el presente juicio, afirmando que es una de las mayores organi zadoras de exposiciones
técnico profesional del mundo, su presencia en mas de 150 paises y que su sede principal se encuentra en la ciudad de Frankfurt,
duefia del 60 % de las acciones de la firma. Desde hace muchos afios, uno de [os eventos organizados por la accionada es laferia
internacional denominada con el signo solicitado. Realizé el cotejo de los signos en conflicto y requirié que se declarara
improcedente la oposicidn puesto que entiende que son inconfundibles. Resalté el acance de su solicitud, la distinta extension y las
diferencias conceptual es de |os elementos terminales. Finalmente, sefial 6 que la particula coparticipada (CHRISTMAS) es de escasa
importanciaalos fines del cotejo ya que existen numerosos registros que la contienen, 1o que latorna comin y no puede ser
monopolizaday que el elemento WORLD le confiere suficiente capacidad diferenciadora del signo del oponente (fs.35/37 y
ampliacion defs.119/128).  Corrido €l traslado de ley, Show Party SRL afirmé que gréficamente el signo de su mandante se
encuentra contenido en el conjunto solicitado y que lainclusién de lavoz WORLD no aporta el elemento diferenciador necesario
paraevitar laconfundibilidad (fs.133/136).  Il. El sefior Juez resolvié hacer lugar ala demanda deduciday declarar infundada la
oposicion que dedujerala aqui demandada al registro de lamarca 2CHRISTMASWORLD? (actan® 2.519.977: ver fs.1/5), para
distinguir ?ferias, eventosy exposiciones con fines comerciales y/o de publicidad?, con costas (fs.368/370 vta. y aclaracion de
fs.386). Paraasi decidir, primeramente tuvo por acreditado el pedido de registro de lamarca ?CHRISTMASWORLD? (acta n®
2.519.977: clase 35), paradistinguir Xerias, eventosy exposiciones con fines comerciales y/o de publicidad?, como asi también, la
protesta efectuada por la agui demandada con fundamento en su signo 2ZCHRISTMAS PALACE?, inscripto para distinguir servicios
del mismo rengldn del nomenclador, con exclusion de aquiler de distribuidores automaticos, recortes de prensa, seleccién de
personal por procedimientos psicotécnicos (fs.347).  En cuanto a cotejo, entendid que €l uso de lavoz CHRISTMAS se habia
generalizado de tal maneray, desde ese enfoque, juzgo que conformaba un signo marcario débil y que el elemento 2world? le
conferia-a su entender- a conjunto suficientemente poder distintivo paraaejar laposibilidad de unaconfusién.  Apelé Show
Party SRL afs.372, recurso que fue concedido libremente a fs.373. Elevados los autos a la Sala, expreso agravios a fs.391/393 vta.,
los que fueron contestados a fs.395/403. Median, también, recursos por |os honorarios regulados a todos | os profesionales
intervinientes, los que seran tratados por la Sala en conjunto al final del acuerdo.  111. Destaco que las marcas de productos y
servicios deben se claramente distinguibles (art. 3, inc. @) y b), delaley 22.362). Ello debe ser posible en un cotejo sucesivo y no
simultaneo de las denominaciones, colocandose el juzgador en el lugar del publico y procurando advertir si 1a percepcién de uno de
los signos provoca recuerdo del otro y crea de ese modo la similitud confusionista. A o que encuentro Util agregar: @) que es
vigjaregla en estos conflictos que debe estarse més a las semejanzas que a las diferencias, porque la similitud general entre dos
marcas no depende de |os elementos distintos que aparecen en €ella, sino de los elementos semejantes; y b) que, en el caso de
reflexiva duda sobre la confundibilidad de los signos, debe ser preferida la marca registrada -que constituye un derecho adquirido-
por sobre la protestada -que no excede el campo de lamera expectativa-. V. La cuestion prioritaria se cifie adeterminar si
resultan confundibles la solicitud ZCHRISTMASWORLD? (actan® 2.519.977: ver fs.1/5), en la clase 35, limitada a distinguir
Unicamente ferias, eventos'y exposiciones con fines comerciales y/o publicidad y lamarca ?CHRISTMAS PALACE?, quela
oponente posee registrada en €l pais desde el afio 1997 y fue renovada durante el transcurso del 2007 por resolucién n® 2.341.846,
sin que conste su actividad comercial ni el uso que le ha dado a dichadenominacion.  El Sefior Juez de la anterior instancia

| Pagel1/2 |


https://www.infojudicial.com.ar/areas/noticias/registro-de-marcas-oposicion-similitud-poder-distintivo-ley-22362/

Este documento ha sido descargado desde - infojudicial.com.ar - Noticias Judiciales
Export date: Thu Jun 11 21:32:41 2026 / +0000 GMT

sostuvo que eran inconfundibles. No comparto €l criterio pues ami entender al cotejar las denominaciones existe una sensacion de
semegjanza. V. En € plano gréfico, ambas palabras comparten idénticaraiz (CHRISTMAS) y es sabido laimportancia que le ha
asignado lajurisprudencia alas primeras letras. La similitud que se presenta en el campo gréfico se proyecta al terreno fonético: ya
gue ambas poseen similar pronunciacién, la cual no alcanza a ser disipada por laterminacion AWorld?. En lo que respectaa plano
ideol 6gico considero que se sepa 0 no inglés, me cuesta admitir que las expresiones no sean asociadas por el publico en general ala
navidad: la expresién 2CHRISTMASWORLD?, es la unidn de dos palabras de origen inglés 'y significa ?el mundo de la navidad?,
expresion que concuerda en lo substancia con latraduccion del término 2CHRISTMAS PALACE?: ?palacio de la navidad?
(http://www.spanishdict.com/es).  Si hien lo expuesto resulta suficiente para que se declare fundada la oposicién deducida, desde
gue basta que se presente la posibilidad de confusién en una sola de | as érbitas de la confrontacién marcaria para que se justifique
cohibir la concurrencia de las marcas enfrentadas, finalmente cabe sefidlar que € distinto contenido conceptual de las terminaciones
World y Palace carece de trascendencia pararesolver € conflicto considerando que la parte actora eligio una pal abra que carece de
suficiente poder distintivo que lo haga inconfundible con lamarca del oponentey elimine la posibilidad que el publico consumidor
interprete que se trata de una modalidad o especie del servicio que prestala demandada, creando asi concretos riesgos de
confundibilidad.  Resultainsustancial para modificar lo resuelto la circunstancia de que desconozcamos la actividad ala que se
dedica la oponente puesto que si bien es cierto que a partir de la sancion de laley 22.362, una de las innovaciones de mayor
trascendencia consistio en la obligatoriedad del uso del signo como condicion para mantener vigente €l titulo marcario (recordar que
el titulo oponente fue renovado), convirtiéndolo en un requisito esencial parala conservacion del derecho (arg. art. 26 delaley),
también lo es que, concedido un registro su titular gozara de los derechos emergentes de tal registro, mientras no se produzca alguna
delas causales de extincion.  Por €llo, se revocalaresolucion apeladay, en consecuencia, se declarafundadala oposicién
deducida al registro de lamarca ?CHRISTMASWORLD?, en laclase 35, con costas.  LaDra. Graciela Medina, por analogos
fundamentos adhiere a voto precedente. Con lo que termind el acto, de lo que doy fe. Buenos Aires, 8 de noviembre de
2016. Y VISTO: lodeliberado y las conclusiones alas que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: revocar
laresolucion apeladay, en consecuencia, se declara fundada la oposicién deducida al registro de lamarca 2CHRISTMASWORLD?,
enlaclase 35, con costas.  Teniendo en cuenta que esta Sala ha actualizado recientemente |a base regulatoria tomada en concepto
de honorarios profesionales en este tipo de juicios, la naturaleza del asunto y la extension, calidad e importancia de |os trabajos
realizados, asi como las etapas cumplidas (3/3), fijase los honorarios del doctor Jorge Otamendi en la suma de pesos SESENTA Y
UN MIL ($ 61.000). Y, los de los doctores Juan Boari y Rubén Ezcurra -en conjunto- en la cantidad de pesos CUARENTA Y DOS
MIL SETECIENTOS ($42.700).  En atencidn alas cuestiones sobre las que debid expedirse el perito informético Fernando Viura
asi como laextension y latarea efectuada, fijase sus emolumentos en la suma de pesos DIECISIETE MIL ($17.000).  Por alzada,
ponderando el mérito de los escritos presentados y €l resultado final de la apelacion, regulase los honorarios del doctor Jorge
Otamendi en la suma de pesos CATORECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 14.945) y, ladelos doctores Rubén
Ezcurray Juan Boari -en conjunto- en pesos NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($9.800).  El Dr. Guillermo Alberto Antelo no
suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPIN).  Registrese, notifiquese, oportunamente publiquese y
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