Este documento ha sido descargado desde - infojudicial.com.ar - Noticias Judiciales
Export date: Sat May 16 14:01:02 2026 / +0000 GMT

Marcas Inconfundibles Oposicion Articulo 24 Inciso A De LalLey 22362

JURISPRUDENCIA Marcas inconfundibles. Oposicién. Articulo 24, inciso a), delaley
22362 Se confirmala sentencia que declar6 infundadas las oposiciones deducidas pues no se advierte similitud confusionista
ni laconfiguracién de lacausal previstaen € articulo 24, inciso a), de laley 22362. En Buenos Aires, alos 7 dias del
mes de diciembre de 2017, se relinen los Jueces de la Sala | de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
paradictar sentencia en los autos mencionados en €l epigrafe y, de conformidad con el orden del sorteo efectuado, la doctora Maria
SusanaNagjurietadijo: 1. Lasentencia defs. 624/628 rechazé en primer lugar la reconvencion por nulidad de la marca mixta
?T4F TIME FOR FUN?, registro n° 2.398.117 de la clase 39, deducida por la demandada Firenze Vigies S.R.L. con fundamento en
lasimilitud entre el signo impugnado y las marcas de su titularidad, registros n° 2.180.967 (FUNTIME BY FIRENZE) y n°
1.897.826 (FUNTIME EL VIAJE DE 15), todosde clase 39. A continuacion el sefior Juez a-quo examind la demanda interpuesta
por T4F Entretenimientos Argentina S.A. contra Firenze Vigjes S.R.L. y declard infundada las oposiciones deducidas por la
demandada contra los registros solicitados por la actora por Actan® 2.788.812 y Actan°® 2.788.814, de la marca mixta ?T4F TIME
FOR FUN?, en las clases 39y 43 del nomenclador. Para asi resolver, €l magistrado efectud el cotejo entre los signos enfrentados y
[legd ala conclusion de que eran claramente inconfundibles por cuanto los elementos ?T4F?, especialmente destacados en los
conjuntos solicitados por la actora, le daban la nota distintiva necesaria parala coexistencia. En suma, la sentencia apel ada rechaz6
lareconvencion y dio favorable acogimiento ala demanda, con costas de ambas instancias a cargo de Firenze ViajesSR.L. 2.
Este pronunciamiento fue apelado por la parte demandada Firenze Viajes S.R.L afs. 629, cuyo recurso fue concedido afs. 630. El
memorial de agravios fue presentado afs. 678/683 y recibi6 la contestacion de la parte actoraafs. 690/697.  También se han
deducido apelaciones en materia de honorarios, mediante recursos que fueron concedidos afs. 630, 632, 638, 668, 670y 673, los
gue serén tratados en conjunto alafinalizacion del Acuerdo. 3. En el memorial defs. 678/683, Firenze Viajes S.R.L. presentalos
siguientes agravios: a) es errada la solucién que rechaza la reconvencion por nulidad del registro n° 2.398.117, toda vez que es un
registro mucho maés reciente que las conocidas marcas de la demandada-reconviniente, y confundible con ellas; insiste en que
argument6 como causal de nulidad los articulos 14, inciso a), que remite al art. 3, inciso b) de laley 22.362 y no fue considerado; b)
el juez descart6 la gran similitud de los signos, que es la causal mas frecuente de nulidad de marcas, sin apreciar |as circunstancias
adjetivas de la causa ni seguir las lineas elaboradas por |a jurisprudencia del fuero para proceder al cotejo marcario; ¢) el magistrado
omitié un hecho relevante como es lafaltatotal de prueba sobre el uso real de la marcaimpugnada de nulidad en la actividad que
interesa en €l rubro 39; insiste en que Firenze Vigjes S.R.L. ha probado que usd sus signos mas antiguos durante veinte afios en la
clase 39, en tanto la marca que se pretende anular en este juicio no ha sido usaday concierne a una actividad accesoriaalareal
actividad que desarrolla la parte actora, que es la organizacion de espectaculos; d) el cotejo es equivocado pues se omite el andlisis
detallado de los elementos que componen los conjuntos marcarios, donde sobresale lavoz FUNTIME; y e) la sentencia ha
desconocido que la coexistencia de las marcas |e provoca dafio por debilitamiento marcario. 4. Tal como se desprende de la
sintesis precedente, los agravios de la recurrente estan centrados en el rechazo de la reconvencion por nulidad de la marca de T4F
Entretenimientos Argentina S.A. pedida por Actan® 2.786.582 -mixta, con disefio y elementos denominativos- paratodala clase 39,
que fue concedida por registron® 2.398.117.  Firenze Vigjes S.R.L. fundo lanulidad en la causal del articulo 24, inciso ?a dela
ley 22.362, esto es, ser una marca ?en contravencion con laley? dado que le reprocha ser similar y confundible (articulo 3 delaley
22.362) aotramarca-de titularidad de Firenze Vigjes S.R.L .- registrada anteriormente y profusamente usada en servicios de la clase
39. El apelante pretende larevocacion de la decision del juez a-quo sobre lareconvencion y afirmaque lamarcan® 2.398.117 es
nula por confundible y esta nulidad afecta al signo pedido por Actan® 2.788.812 y también ala marca solicitada por Actan®
2.788.814 en clase 43 del nomenclador, ambos pendientes por la oposicion de su parte y discutidos en estelitigio. 5. Constaen
estos autos que larecurrente, Firenze Viagjes S.R.L., es una empresa inscripta como agente de vigjes desde 1991 (fs. 324) y conocida
desde hace afios por |os servicios que identifica como FUNTIME, que estan destinados a festejo de quince afios de chicas que
realizan vigjes aMiami y Orlando, incluyendo un crucero por el Caribe (testimonios de fs. 375y 377). El registro de la marca mixta
?FUN TIME BY FIRENZE? en |la clase 39 data de 1996, y fue sucesivamente renovado (fs. 146, fs. 307; ver registro n° 2.180.967
invocado en la oposicion) y lamarcamixta ?FUNTIME EL VIAJE DE 15? fue otorgada en €l afio 2001 y fue renovada
posteriormente por registro n° 2.477.856 en clase 39. Ambas marcas son utilizadas intensivamente y reciben gran promocion,
habiéndose probado publicidad desde 2004 en el programa televisivo Videomatch y en Showmatch hastala actualidad (fs. 399). El
informe contable de fs. 483 da cuenta del volumen econdmico de facturacién que corresponde aeste servicio.  Por su parte, la
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empresa T4F Entretenimientos Argentina S.A. ha probado sus derechos sobre la marca mixta T4F TIME FOR FUN + disefio de
jévenes bailando o aclamando a alguien con los brazos levantados (fs. 41 en €l escrito de demanda; fs. 681vta. en el escrito de
apelacion de la demandada), desde la solicitud por Actan® 2.786.582 de noviembre de 2007, concedida por registro n® 2.398.117 e
impugnada por nulidad en este expediente (reconvencion).  En mi opinion la parte actora ha probado através de la promocién y
publicidad, su actividad en la organizacion de espectécul os, en la produccién de recitales, en la presentacién en el pais de artistas de
fiestas y conciertos a gran escala. Esto guarda cierta proximidad y superposicion con la organizacion de vigjesy lareservade
hospedaje, todos servicios tipicos de la clase 39. Ello me convence de descartar el argumento de que €l registro n° 2.398.117 no fue
usado realmente en la clase 39. Mas alla de que el ?no uso? sdlo es relevante en laimpugnacién por caducidad de una marca, que no
es el caso en juzgamiento, entiendo que haexistido tal uso y que €l disefio del signo es claramente evocativo de laaegriay euforia
degrandesrecitales. Masaladel listado de registros en numerosisimas clases del nomenclador que la actora hainvocado afs.
273vtal274, que hace pensar en que ha solicitado €l registro de marcas defensivas, sabemos por un lado que el legislador ha admitido
este tipo de conductas que no encierran en si mismas transgresion alguna (conf. Mitelman Carlos Octavio, Marcasy otros signos
distintivos, Tomo |, La Ley, 2015, p. 659); que |la marca supuestamente de defensa no es la que ha fundado la oposicion y que, por
otro lado, la actora ha usado su signo registrado en la clase 39 en servicios de organizacion de arribos, hospedajes, partidas, fiestas,
de modo que no encuentro debilidad ni mala fe en la marca impugnada por nulidad. El motivo de la nulidad se centra puesen la
similitud o riesgo de confusion. 6. Las marcas enfrentadas en este litigio son marcas complgas, integradas por diversos elementos
denominativos y figurativos, todos ellos dotados de poder evocativo. El principio en estos casos es que cuanto mayor seala
combinacién de elementos del conjunto marcario, més débil sera el poder distintivo de cada uno aisladamente ponderado. Ambas
partes han reproducido con toda claridad las marcas enfrentadas -por gjemplo, laactoraafs. 599, la demandada afs. 681vta.-, con lo
cual no creo necesario volver aadjuntar los graficos aestasentencia. ~ No comparto que el elemento denominativo ?TIME FOR
FUN? que aparee en €l registro n° 2.398.117 -impugnado por nulidad- sea el ?mot vedette? de los conjuntos de titularidad de la
actora. Laimpresion del conjunto, apreciado sin desmembraciones artificiales, no provoca riesgo de confusién con las marcas que
pretenden fundar la nulidad. EI consumidor percibe los signos en su globalidad y en lamarca de la parte actora, €l recuerdo que
guarda la mente es significativamente el subconjunto ?T4f?, totalmente ajeno alas marcas de la demandada/reconviniente.  En
efecto, en un conjunto marcario no todos los elementos que |o integran tienen importancia homogéneay puede advertirse la
preeminencia de un componente. S6lo que en las marcas que interesan en esta causa, tales elementos son claramente diferentes. En
el signo n°® 2.398.117 (fs. 7) predominala particula ?T4f? (como asi también en la marca solicitada por Actan® 2.788.812, fs. 1).

Por €l contrario, en los dos signos invocados por larecurrente (primera dupla de signos de fs. 681vta.), predomina el elemento
denominativo 2FUNTIME?y 7EL VIAJE DE 15?2, y el elemento evocativo dado a mi juicio por lareproduccion de un circulo con
las oregjas caracteristicas de Mickey Mouse, lo cual lleva el pensamiento a Orlando y Disneyworld. Ademas, se ha demostrado que
las voces ?FUN?y ?TIME? son de uso comun en las clases 39 y 43 del nomenclador (fs. 457, informe del INPI), pero en los
conjuntos de titularidad de la demandada esa combinacion, apreciada con |os restantes elementos denominativos -?BY FIRENZE? o
NIAJE DE 15?- y los disefios, dan alos signos poder distintivo original que alegjala proximidad o similitud con las marcas de la
actora.  Ensuma, efectuado €l cotejo desde la perspectivadel consumidor, en una apreciacion esponténeay sucesiva, poniendo €l
acento en laimpresion global que dejael conjunto y valorando las circunstancias adjetivas de la causa (doctrina de Fallos 279: 150;
esta Camara, Sala ll, causan® 10.691/96 del 19/3/09, entre otras) considero que el principal agravio que sostiene el recurso de
Firenze Vigjes S.R.L. -laconfundibilidad- debe ser rechazado. No advierto similitud confusionista ni la configuracion de la causal
previstaen € articulo 24, inciso ?a, de laley 22.362 (por remision al articulo 3, inciso 7', de ese cuerpo legal). Propiciaré, pues,
confirmar el rechazo de la reconvencion por nulidad, tal como ha sido decidido en primerainstancia. 7. Descartada la nulidad de
lamarcan® 2.398.117 por no existir similitud ni riesgo de confusién, cae el fundamento de |as oposiciones formuladas por la
demandada a las solicitudes por Actasn® 2.788.812 (fs. 1/13) en clase 39 y n° 2.788.814 en clase 43 (fs. 24/27).  Lademandada
invocd perjuicio por debilitamiento de sus marcas registradas y la consecuente pérdida de valor por el desgaste por repeticion que se
produciriasi se admitierala coexistenciadecidida en la primerainstancia. No juzgo probable esta consecuencia. Las marcas que
invocd la demandada en sus oposiciones son conocidas y usadas en servicios de la clase 39, pero no alcanzan la cualidad de notorias
o de alto renombre como para recibir una proteccion especial (esta Sala, causan® 2797/91 del 13/7/04 entre otros). Considero que no
hay probabilidad de que la coexistencia de los signos en el mercado ocasione un impacto negativo sobre las marcas de la
demandada, pues |os signos pretendidos por |a actora son distinguibles y evocativos del servicio o actividad ala que se dedicala
actoray esta notatambién coadyuvaa algjar el riesgo de confusion.  Por o expuesto, propongo al Acuerdo desestimar €l recurso
deducido por Firenze Vigjes SRL y confirmar la sentencia apelada, con costas alavencida (art. 68, primer parrafo, Codigo Procesal
Civil y Comercial delaNacién).  Losdoctores Francisco de las Carrerasy Fernando A. Uriarte adhieren a voto que antecede.
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En mérito alo debatido y alas conclusiones del Acuerdo precedente, € Tribunal RESUEL VE: desestimar €l recurso deducido por
Firenze Viajes SRL y confirmar la sentencia apelada, con costas ala vencida (art. 68, primer parrafo, Cédigo Procesal Civil y
Comercia delaNacion).  Enatencion al mérito, alaextension, alaeficaciade lalabor desarrollada, alas etapas cumplidasy ala
naturaleza de la causa, se fijan los honorarios de la direccion letraday representacion de la actora, Dr. Diego Pablo Quagliano, en la
suma de cuarentay seis mil pesos ($ 46.000) y los de los Dres. Fernando Agustin Aldazébal Carrillo y Gastén Girandola, en la suma
detreintay cuatro mil pesos ($ 34.000) para cada uno. Del mismo modo, se establecen |os honorarios de la direccion letraday
representacion de la demandada, Dr. Pablo Wegbrait, en la suma de cincuentay seis mil pesos ($56.000) y los de la Dra. Gabriela
Paula Trevisan (cedidos a Dr. Jorge Alberto Kors afs. 644), en la sumade veinticuatro mil pesos ($24.000) -arts. 7, 9, 19, 33, 37,
38y cit. del arancel de honorarios de abogadosy procuradores-.  Atendiendo a analogas razones, en |o pertinente, y ala adecuada
proporcion gque los honorarios de |os peritos debe tener con los que les corresponden alos profesionales de |as partes (art. 478,
primer parrafo, del Cédigo Procesal y Corte Suprema, Fallos: 300:70, 303:1569, entre otros), se confirman los honorarios del perito
contador, Juan Emilio Cuccia. Asimismo, se confirman los de la perito traductora, Cecilia Gettner, desde que sblo fueron apelados
por altos.  Por lalabor realizada en la Alzada, valorando el éxito obtenido, se regulan los honorarios de ladireccion letraday
representacion de la actora, Dr. Quagliano, en la suma de veintiocho mil quinientos pesos ($28.500) y los de ladirecciéon letraday
representacion de la demandada, Dr. Kors, en la sumade veinte mil pesos ($20.000); arts. 14y cit. del arancel.  Conrespecto ala
Reconvencion; en atencion al mérito, alaextension, alaeficacia de lalabor desarrollada, alas etapas cumplidasy alanaturaleza de
la causa, sefijan los honorarios de la direccion letraday representacion de la actora reconvenida, Dr. Diego Pablo Quagliano, en la
suma de cuarentay un mil seiscientos pesos ($ 41.600) y los de los Dres. Fernando Agustin Aldazabal Carrillo y Gaston Girandola,
en lasumade treintay un mil doscientos pesos ($ 31.200) para cada uno. Del mismo modo, se establecen los honorarios de la
direccion letraday representacion de la demandada reconviniente, Dr. Pablo Wegbrait, en la suma de cincuenta mil novecientos
pesos ($50.900) y los de la Dra. Gabriela Paula Trevisan (cedidos al Dr. Jorge Alberto Kors afs. 644), en la suma de veintian mil
ochocientos pesos ($21.800) -arts. 7, 9, 19, 33, 37, 38 y cit. del arancel de honorarios de abogadosy procuradores-.  Por lalabor
realizada en la Alzada, valorando el éxito obtenido, se regulan los honorarios de la direccién letraday representacion de la actora
reconvenida, Dr. Quagliano, en la suma de veintiséis mil pesos ($26.000) y los de la direccién letraday representacion de la
demandada reconviniente, Dr. Kors, en la suma de dieciocho mil doscientos pesos ($18.200); arts. 14 y cit. del arancel.
Registrese, notifiquese y devuélvase. Maria SusanaNagjurieta  Francisco delas Carreras  Fernando A. Uriarte
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