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Registro De Marcas Oposicion

JURISPRUDENCIA Registro de marcas. Oposicién Se confirmala sentencia que
hizo lugar ala demanda declarando infundadas |as oposi ciones deducidas. En Buenos Aires, alos 22 dias del mesde
agosto de 2017, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala | de esta Camara para dictar sentencia en los autos mencionados, y de
conformidad con €l orden del sorteo efectuado, el Juez Ricardo Victor Guarinoni, dijo:  |.- Industrias Wamco S.A. promovio
demanda ordinaria contra Miguel Rall Goldcher afin de que se declare infundada |as oposicién que dedujera respecto de las
solicitudes de registro de las marcas WAMCO (y disefio)?, Actan® 2.728.696 en laclase 9y Actan® 2.728.697 en laclase 11,
como asi también se decrete la caducidad de la marca AWINCOLUX?, registro n® 1.649.795 en laclase 11, con imposicién de
costas.  En su escrito de ampliacion de lademanda de fs. 34/47 vta. relatd que en unainvestigacion posterior alaMediacion
surgio que aparentemente existiria un taller de reparaciones de audio identificado en algunas guias o buscadores de productos
electronicos de audio o de grupos electrégenos Wincolux.  Insistié en que no sdlo no existe posibilidad de confusion entre las
marcas enfrentadas WAMCO?y 2WINCOLUX?, sino que tampoco existe confusion entre los servicios que ofrecen.  Resefid que
su empresa fue creada en 1949 y que fue la primera industria argentina que obtuvo el certificado de calidad 1SO 9001 otorgado por
el IRAM, Instituto Argentino de Normalizacion, conjuntamente con el certificado IQNet, ?The International Certification Network?.

Sefial 6 que acompafia a la presente demanda dos folletos de tapa celeste del 50° aniversario de WAMCO 1949-1999, en laque
consta una némina de productos, y en particular de la distintiva iluminacion de emergencia 2WAMCO?, entre los cual es se destacan
balastos, luminariasy sefializaciones luminosas.  Serefirio alainconfundibilidad de las marcas como asi también de los
productos, recalcando que su marca es mixtay que no puede cotejarse sin reivindicar el conjunto marcario con sus elementos
gréficos en virtud del principio deindivisibilidad marcaria.  11.- A fs. 75/81 vta. contest6 la demanda Miguel Raul Goldcher
oponiendo excepcion de falta de legitimacion pasiva por cuanto aseverd que lamarca WINCOLUX?, N° 1.649.795 delaclase 11
internacional, pertenece también a otros dos cotitulares: Alberto Gabriel Michalewicz y Fabian |saac Zaleski, operando entre los tres
un litisconsorcio pasivo necesario, por |o que sostuvo que al no individualizar la accionante adecuadamente a las partes no se ha
integrado larelacion juridico procesal con todos los contradictores obligados. A continuacion contestd la demanda, negando los
hechos y desconociendo los documentos que no fueren expresamente reconocidos.  Expreso que resulta de vital importancia para
el andlisis de este caso evaluar |os fundamentos de |as oposiciones interpuestas por su parte, pues advirtié que tal como surge de las
actuaciones administrativas remitidas a Instituto Nacional de la Propiedad Industrial posee también latitularidad de los registros
marcarios WINCO?, Actade Renovacion N° 2.713.068 en laclase 9, ZWINCOFON?, Registro N° 2.119.240 también en laclase 9,
PWINCOLUX?, Registro N° 2.045.883 en laclase 9, 2WINCO?, ActaN°® 2.677.452 en laclase 11 y AWINCOLUX?, N° 1.649.795
en laclase 11, por lo que le resultaincomprensible que la actora haya limitado €l cotejo marcario ala comparacion de los signos
WAMCO?y 2WINCOLUX?, dejando de lado en dicha confrontacién a otros signos como AWINCO?y AWINCOFON?. A su
criterio el cotejo marcario alos efectos de determinar la confundibilidad entre los signos en pugna debe cefiirse alas siguientes
marcas: WWAMCO? - AWINCO?; AWWAMCO - WINCOLUX?y 2WAMCO? - AWINCOFON?.  Relaté que es cotitular delas
marcas que son fundamento de la oposicion: 2WINCO?y AWINCOLUX? desde el 30 de junio de 2005 y que a partir de ese
momento se utilizan dichas marcas para distinguir una amplia variedad de productos de audio y electrodomeésticos, agregando que
como estrategia de promocién 'y comercializacion de los productos se cred una pagina de Internet bajo €l nombre de dominio
www.wincoargentina.com.ar en la cual se brinda informacion detallada respecto de las particularidades de | os productos
comerciaizadosy seinforma sobre su ampliared de servicio técnico que da respuesta alos inconvenientes que pudieren tener los
consumidores con los productos WINCO y WINCOLUX, servicio técnico que es prestado por la firma Service Home S.R.L ., con
presencia en todas las provincias de nuestro pais.  Efectud el cotejo marcario entre las marcas en pugna aseverando que presentan
una estructura grafica muy semejante y unaimportante cercania sonora, lo cual provoca unainnegable confusién, acentuada por €l
hecho de que ninguna de las voces posee contenido ideol6gico alguno.  Respecto de la solicitud de caducidad efectuada por la
parte actora destac6 que en ningln momento se hizo mencién a presupuesto de interés legitimo que le asiste pararequerir la
caducidad de lamarca 2WINCOLUX? N° 1.649.795 en la clase 11, por lo que, segin su entender, corresponde su rechazo.  111.-
El sefior Juez de primerainstancia, en su pronunciamiento de fs. 387/389, hizo lugar ala demanda, declarando infundadas las
oposiciones deducidas por Miguel Ralll Goldcher al registro de las marcas mixtas WAMCQO?, Actas N° 2.728.696 y 2.728.697 en
las clases 9y 11, respectivamente, con costas alavencida.  |V.- Lareferida sentencia suscité el recurso de la accionada (fs. 392 y
vta.), cuyos agravios lucen afs. 397/402 y vta., el que fuera contestado afs. 405/412. V.- Los agravios pueden resumirse en los
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siguientes: @) el sefior Juez ?a quo? decide que |os signos enfrentados no son confundiblesy b) el pronunciamiento apelado no se ha
expedido acerca de la conducta asumida por las partes en el proceso afin de la determinacion de laimposicién de |l as costas respecto
del pedido de caducidad de lamarca WINCOLUX?.  VI.- Aclaro, ante todo, que no obstante haber analizado todas las pruebas de
lacausay reflexionado sobre los diversos planteamientos de |as partes, solo volcaré en este voto agquell os fundamentos que
considero ?conducentes? para la correcta composicion del diferendo. Me atengo, asi, ala Jurisprudencia de la Corte Suprema que ha
juzgado correctatal metodologia (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros) y que es criterio recibido,
en orden alaseleccion y valoracion de la prueba, por € articulo 386, segunda parte, del Codigo Procesal). V.- Quiero recordar
gue lafuncién principal de lamarcaesladeidentificar el producto o servicio con lafinalidad concreta de instrumentar su
comercializacion en el mercado. Este rol de identificacién-diversificacion es el fundamento de la existencia de los signos marcarios
de cualquier indole que éstos sean (conf. Sala lll, causa 2218/93 del 28.10.97, entre muchas otras)).  En este sentido lo han
asimilado Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas (?Derecho de Marcas?, T. |, pag. 28y 29, Editorial Heliasta
SRL) a decir que: 2lafuncion distintiva de la marca es reconocida por €l orden juridico y, en una sociedad que concede tutela legal
alas marcas, solo puede ser adecuadamente interpretada en el marco de tal proteccion. Sobre esta base, la marca cumple su funcién
detal en virtud del derecho exclusivo del que goza su titular respecto de su uso. En razén de ese derecho, el pablico esta autorizado
a suponer que lamarca ha sido puesta por su titular o mediante el consentimiento de éste. El derecho marcario se limitaaintervenir
cuando alguien emplea una marca sin autorizacion de su titular. Ese empleo supone violar lafuncion identificatoria de lamarca,
pues ésta ya no habra sido colocada con consentimiento de su propietario?.  En funcién de lo expuesto, debo sefidar que las
relaciones que se originan a amparo del derecho marcario son complejasy generan un ciimulo de cuestiones no resueltas
definitivamente. Por ello es imperioso recordar siempre que €l derecho marcario tiene como norte la proteccién alos servicios o
productos distinguidos por unamarcay latuteladel interés de la comunidad a una actividad industrial y comercial ordenada.
VI1II.- En € caso que me ocupa las marcas WINCOLUX?y AWINCO? -ésta Ultima en especial- constituyen signos que distinguen
conocidos productos de audio y electrodomésticos. Basta consultar en cualquier buscador y encontraremos una diversidad de
aparatos identificados con dichas marcas, circunstancia que se refuerza con el valor histérico que posee lamarca WINCO?, lacua
se ha convertido através de los afios en un verdadero simbolo dentro delamusica.  1X.- Ello asi y aclarado |o que antecede, juzgo
gue lo Unico que aqui interesaes analizar si |e corresponde a demandado, titular de los signos marcarios AWINCOLUX?y
WINCO?en laclase 11, impedir la existencia de otro signo marcario con semejanzas que provoguen confusion en el publico
consumidor. Y si bien alguna semejanza en |os signos enfrentados existe: WAMCO? vs. AWWINCOLUX?y 2WINCO?, no es
menos cierto que las diferencias que poseen los productos que comercializa cada uno de los litigantes hacen que dichas semejanzas
se desdibujen hasta desaparecer, en especial si se advierte que la marca cuyo registro pretende la parte actora identifica productos
relacionados con iluminacién de emergencia, balastos, luminariasy sefializacionesluminosas.  Por otra parte, €l prestigio del que
gozan los productos del demandado -al que aludi en el Considerando anterior- suprime las posibilidades de confusion, extremo éste
que sumado a uso pacifico de la marca solicitada que ha efectuado la actora, con absoluta tolerancia de la recurrente, convierten a
las oposiciones deducidas en improcedentes.  X.- Respecto del dltimo agravio sefial o que la cuestion ha quedado resuelta en forma
definitiva por el sefior Juez subrogante de primerainstanciaafs. 105 vta./106, en virtud de la presentacion efectuada por la parte
actoraafs. 90/91y reiteradaafs. 108y vta.  XI.- Por los fundamentos expuestos, voto por la confirmacion de la sentencia
apelada, con costas de ambas instancias a cargo del demandado, que ha resultado vencido (art. 68 del Codigo Procesal).  La
doctora Maria Susana Najurieta adhiere al voto que antecede.  En mérito de lo deliberado, y de las conclusiones del Acuerdo
precedente, €l Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia de fs. 387/389, con costas de ambas instancias a cargo del demandado
(art. 68 del Codigo Procesal).-  El doctor Francisco de las Carreras no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109
del RJN.). Registrese, notifiquesey devuélvase. Maria Susana Ngjurieta  Ricardo Victor Guarinoni
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