Este documento ha sido descargado desde - infojudicial.com.ar - Noticias Judiciales
Export date: Sat May 23 12:25:43 2026 / +0000 GMT

Oposicion Al Registro De Marca

JURISPRUDENCIA Oposicion a registro de marca Se confirmala sentenciade
primerainstanciaen laque el Magistrado a quo decide hacer lugar ala demanda interpuesta por el accionante, declarando infundada
la oposicion deducida por la demandada al registro de la marca ?HOTPACK?. En Buenos Aires, alos 13 dias del mesde
octubre de 2017, se retinen en Acuerdo |os 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 Alfredo Silverio Gusman dice:  |.- Al registro de lamarca ZHOTPACK?,
actan®2.721.188, solicitada por €l actor para distinguir productosy servicios de la clase 18, se opuso en sede administrativa
JOALERI SA. por considerarla confundible con €l titulo de su propiedad ?HOT HAT? inscriptaen las clases 18 'y 25 del
nomenclador internacional bajo los nimeros 1.756.472 y 1.822.292, respectivamente.  |1.- Luce afs. 641/642 la sentenciade
primerainstancia en donde el Magistrado a quo decide hacer lugar ala demanda interpuesta por el accionante, declarando infundada
laoposicion deducida por Joaleri SA. a registro de lamarca ?HOTPACK? eimponiendo las costas alavencida.  Pararesolver de
ese modo, €l sefior Juez, considerd que los signos enfrentados resultan inconfundibles entre si. Desde el plano gréfico, ponderd que
ambas marcas solo comparten el vocablo ?HOT?, siendo que el signo oponente se constituye por dos palabras que se encuentran
identificadas con unaletra especial que le otorga distinguibilidad. Por otro lado, en lo relativo alos campos ideoldgico y fonético,
sostuvo que el vocablo solicitado por la actora significa ?envase caliente? y a pronunciarse se pone énfasis en la terminacién ?CK?,
mientras que ?HOT HAT? alude a ?sombrero caliente? y en su pronunciacion se pone de resalto laletra ?T? que resulta
predominante en laintegralidad de la marca. Por €ello, concluy6 que la marca solicitada por la actora posee elementos propios que la
distinguen y que permite su coexistencia sin riesgo de confusion en los distintos planos visual, fonético e ideolégico.  111.- Contra
esa decision se alz6 la accionada, quien formuld sus quejas en la pieza de fs. 663/670, sosteniendo en sintesis: @) El aquo no se ha
expedido respecto al planteo de falta de interés legitimo del Sr. GRIFMAN de acuerdo con la exigenciadispuestaen €l art. 4 dela
Ley N° 22.362; b) Discrepa con el criterio empleado por el Magistrado para el cotejo de las marcas enfrentadas, pues no consideré
gue ambas presentan idénticaraiz siendo estala porcion més fuerte ala horadel examen comparativo; ¢) Desde el punto de vista
eufénico, a ser pronunciados ambos signos en forma sucesiva ningan consumidor podra distinguir unadelaotra; d) Yerrael aquo
al considerar relevante el significado que en idioma castellano representan las expresiones ?HOTPACK?y ?HOT HAT? delalengua
inglesa. En ese sentido, no puede suponerse que agquellas voces en idioma extranjero sean conocidas por toda la poblacion. En ese
sentido, debid considerar que paralamayoria de las personas que habitan nuestro pais, dichos signos seran palabras de fantasia.
Estos agravios fueron replicados por laactoraafs. 673/676.  1V.- Como punto de partida, corresponde sefidlar que la accionada
nego al formular laoposicion (fs. 4) y a contestar lademanda (v. fs. 144vta)) que € Sr. Gustavo GRIFMAN tuvierainterés legitimo
para ser titular de la marca requerida mediante acta n°2.721.188, extremo que no ha sido abordado en el dispositivo recurrido y que
merecio la critica concreta por parte delaapelante.  Sobre este punto, es sabido que laLey N° 22.362 amplié considerablemente el
espectro de quienes pueden ser titulares de marcas, pues yano es condicion paraello, como exigia el art. 6 delaLey N° 3975, ser
?industrial, comerciante o agricultor? (aunque la jurisprudencia habia abierto esos limites en determinados supuestos; conf. causa
102 ?Sportlandia S.A. ¢/ Vilas Guillermo?, sentencia de esta Sala, 5.8.81). En laactualidad, €l art. 4 delaley vigente solo exige que
el solicitante de una marca tenga un interés legitimo en obtener su registro. Dicho extremo no siempre resulta fécil de demostrar a
tiempo de la presentacion de la solicitud, pero puede ser verificado en funcién del conjunto de circunstancias y atendiendo alos
hechos subsiguientes. Por o que no es apropiado tener en este punto un criterio de estrictez, bastando, paradar por cumplido €l
recaudo legal, laintencién de usar lamarca o bien el caracter defensivo de la peticionada. Se trata, en definitiva, de que el registro
solicitado tenga unafinalidad acorde con el sistemalegal y que sea realmente utilizado para distinguir productos o servicios (art. 26,
segundo parrafo, delalLey de Marcas).  El requisito tiene €l claro propésito, concorde con ladisposicion del art. 24, inc. ¢), de
proscribir la practica consistente en registrar marcas con la finalidad de venderlas, transformandolas en elementos de especulacion.
Se busca evitar que se lucre con €l registro de otras solicitudes marcarias, exigiendo el pago de una sumade dinero paradejar sin
efecto una oposicién (confr. esta Sala, causa 5257/99, ?Fournier Industrie el Sante ¢/ Laboratorios Bago S.A. ¢/ caducidad de marca?
del 10.12.03).  Efectuada una protesta a una solicitud marcaria por falta de interés legitimo del peticionario, la carga de la prueba
recae principalmente en este Ultimo por ser quien esta en mejor posicion para demostrar que tiene tal interés, desde que el
oponente-demandado deberia acreditar un hecho negativo, |o que no es por cierto imposible pero si mucho mas complejo (arg. art.
377del C.P.C.C.N.). Establecido lo que antecede, juzgo que parece |6gico reconocerle ala actorainterés legitimo para obtener €l
registro pretendido. Parallegar a esa conclusion, tengo en cuanta que: a) El criterio paradeterminar si asiste interés legitimo a
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requirente de un registro marcario debe ser razonablemente amplio, de modo de no trabar €l gjercicio de derechos con exigencias de
un desmedido formalismo (esta Sala, causa 5376/03, ?Cognis Deutschland GMBH ¢/ Arte Gréfico Editorial Argentino S.A. & cese
de oposicién al registro de marca?, del 25.8.08); b) De las constancias de autos surge que el accionante comercializa productos bajo
el signo ?HOT PACK? en distintas sociedades comerciales (v. en ese sentido, fs. 391vta. y 411vta., contestacion de oficio obrante a
fs. 432 einforme pericial defs. 478/483).  Delo dicho se desprende que parece 16gico que el actor posea interés legitimo para
obtener el registro de lamarca?HOT PACK?. V.- Ahorabien, la cuestion aresolver se cifie en determinar si 10s signos en pugna
pueden coexistir pacificamente o si se debe vedar la concurrencia marcaria por ser susceptible de provocar, en términos de
razonabilidad, confusién directa o indirecta. Esta cuestion, en definitiva, debe ser decidida atendiendo a que las marcas deben ser
2claramente distintas? (art. 3°, inc. b), Ley N°22.362), tanto en una aprehension prerreflexiva como en el andlisis detallado posterior.
Paraello, el Juez habra de ubicarse en el angulo del consumidor medio, para comprobar si la percepcion de una marca suscita el
recuerdo de laotray por ende entrafia el riesgo propio de una ?similitud confusionista?.  Por otra parte, importa precisar que la
circunstancia de que una palabra sea de uso comin paralaclase en la que se persigue su registro, si bien impide monopolizar su uso,
no determina por si sola que seairregistrable, desde que no existe disposicidn alguna que consagre especificamente tal prohibicidn
(confr. esta sala, causa 5685 del 15.3.88). Y es que la difusion de una palabra en unaclase no la priva de eficacia marcaria -aunque
por ello quepa caracterizarla como marca débil-, si no resulta confundible con otras marcas registradas, pues nuestra ley solo exige
una novedad simplemente relativa (confr. esta Sala, causa 8171 del 3.6.80).  VI.- Aplicando las mencionadas pautas a conjunto
que desearegistrar la actora, encuentro que éste no cae en las prohibiciones establecidas por los arts. 2, inc. @) y b), y 3, inc. d) dela
Ley N°22.362.  En efecto, el signo cuyo registro se pretende es ?HOTPACK?, es decir un conjunto que como tal esregistrable,
desde que lainclusion de una voz en apariencia genérica dentro de un conjunto integrado con una expresién singularizante otorga €l
monopolio delaLey N°22.362 al conjunto en cuanto tal. Se trata de una marcaintegrada con unavoz genérica (?HOT?) asociada a
otraque singulariza el conjunto (?PACK?), circunstancia que no es reprochable desde la perspectivalegal.  En el mismo orden de
ideas, cabe recordar que cuando se esta frente a marcas que se integran con mas de una palabra, suele ocurrir que alguno de sus
ingredientes pertenezca al dominio publico y seainsusceptible de monopolio. Ello, sin embargo, no restavalidez a signo, pues o
gue constituye lamarca no es ese elemento aislado sino el conjunto. Basta, entonces, que éste sea distintivo y caracteristico -aunque
adolezca de ?debilidad? marcaria- para que laley le otorgue su proteccién. En tales supuestos, €l derecho alaexclusividad se
adquiere no sobre el elemento de uso comuan sino sobre la combinacion de éste con el agregado distintivo.  Recapitulando,
?HOTPACK?, considerado como totalidad, vale decir, en tanto conjunto -sin disecciones-, constituye una combinacion ciertamente
singular. Y ello basta para que puedan darse por satisfechos |os recaudos de novedad y especialidad alos que antes he hecho
referencia. Maxime si se tiene en cuenta que la Unica coincidencia existente entre las marcas oponentes y la solicitada, se tratade la
voz HOT?, que constituye un vocablo bastante difundido dentro de la clase 18, empleado para ciertos signos marcarios. En ese
sentido, basta la simple compulsa del informe del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial obrante afs. 190/283 (v. en especial
fs. 190/199), para aseverar tal extremo. De alli se desprende que alafecha se encuentran concedidos en la clase 18 los registros de
las marcas ?Plaza Hotel ?, ?Four Seasons Hotels- Resorts?, ?Hot Wheels?, ?Hotel Sol de los Andes?, ?Hotel Ritz Paris?, ?Hot
Chilli?, entre otros, siendo esto prueba suficiente para considerar que se trata de un término ampliamente utilizado en aquella clase.

Queda claro entonces que lo que importa es que los vocablos ZHOTPACK?y ?HOT HAT? satisfagan el requisito indispensable de
ser 2claramente distinguible?.  Como se ve, la Unica particula que comparten |os signos enfrentados es el término 2HOT?, el cual,
como yareferi en € anterior considerando se trata de un elemento de uso com(in paralaclase en que el actor pretende registrar su
marca. Por |o demas, €l registro solicitado incorpora el vocablo ?PACK ? adiferenciadel signo oponente que se constituye con dos
palabras, siendo la segunda ?HAT?. Las divergencias desde el punto de vista grafico son evidentes, la particula con la que finalizala
marca pretendida se conforma de cuatro letras, mientras su contraria -en cambio- incorpord un término de tres letras, donde sélo
coparticipalavoca ?a?. El resultado es |a presencia de dos designaciones emparentadas por lamismaraiz ?HOT?, pero
diferenciadas por los ingredientes que, en el caso, conforman dos signos de fantasia diferentes que permite advertir, sin ningn
esfuerzo, que no se trata de voces idénticas o de subida semejanza, aunque coparticipan de ese elemento.  Sobre este punto, le
asiste razén a apelante en cuanto las palabras que constituyen |os signos en idioma inglés deben ser, en principio, encuadradas como
un vocablo de fantasia (cfr. esta Sala, causan® 20288/96 del 6/4/2000 y causa n® 53.170/95 del 12/9/00). Sin perjuicio de lo cual esa
interpretacion tampoco favorece la postura de la demandada en cuanto a la existencia de confundibilidad de los signos. Ello asi pues
lacircunstancia de que se trate de unalocucién de fantasia, también incide ala hora de juzgar lainconfundibilidad desde el punto de
vistaideol6gico. En razén de ello, tampoco se da -desde el punto de vista conceptual - acercamiento o confundibilidad.  Enmi
criterio, el acercamiento esponténeo alas marcas en conflicto, provoca en el sujeto receptor la sensacién de que -como totalidades-
los signos no son idénticos ni confundibles. Porque por una parte se nota inmediatamente que tienen diversa estructura; distinta
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extensién y una sonoridad que no coincide. Sobre este punto, no advierto que el cotejo eufénico de los conjuntos arrojen una
sensacion de semejanza. Sucede que, més alla del vocablo coparticipado (?HOT?), el signo pretendido se termina de conformar de
tres consonantes (P-C-K) y unavocal (A), las cuales al ser recitadas cobran fuerza de pronunciacion la consonante ?P?y la ?K?
final. Por su parte, lamarca en la que se sustenta la oposicion difiere no sélo en las consonantes que laintegra, laque al estar
conformada por el vocablo ?HAT? para el publico en general serarecitado ?2AT?.  Juzgo, en concordanciacon el Sr. Juez de
grado, que lacomunidad de elementos coparti cipados tiene menor peso que las desinencias que, en €l caso concreto, resultan
claramente distinguibles entre si. De estaforma, no hay entre ellas acercamiento de ninguna especie en los terrenos gréfico y
fonético, de manera que quien percibe visual o auditivamente dichos signos distinguira facilmente esas diferencias. Entonces, los
elementos no coparticipados permiten arribar ala conclusién de que en los terrenos grafico y fonético la distincién no ofrece
dificultades.  Enresumidas cuentas, €l conjunto en si es susceptible de latutelalegal; ésta se reduce a todo como tal y excluye de
su ambito propio lavoz ?HOT? por su uso generalizado en la clase. En Ultimainstancia, en la medida en que la peticionaria ha
optado por destacar en su signo un elemento insusceptible de monopolio, su marca experimentara las consecuencias naturales de las
denominadas ?marcas débiles?. Por lo tanto, su proteccion legal tendra caracteristicas atenuadas y se veraforzadaatolerar que en el
mercado de los articulos de la clase 18 concurran otros comerciantes o industriales del ramo que empleen en sus signos marcarios €l
vocablo en cuestion.  En sintesis, no esta vedado por laLey N° 22.362 laformacion de un signo marcario que emplee voces de uso
comun en tanto formen parte de un conjunto marcario que, como tal, satisfaga los requisitos de capacidad distintiva extrinseca e
intrinseca (confr. esta Sala, causa 21.534/96 del 18.2.97).  Bastalo dicho en mi opinién, para confirmar el pronunciamiento del
sefior Magistrado de primerainstancia. ~ VI1.- Por los fundamentos que anteceden, propongo confirmar el pronunciamiento de fs.
641/642 en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios; con costas ala demandada en su calidad de vencida (art. 68,
C.P.C.C.N.). Y por resultar gjustados a derecho, propongo confirmar |os honorarios regulados en lainstancia anterior.  Los
doctores Ricardo Victor Guarinoni y Eduardo Daniel Gottardi, por razones anal ogas a las expuestas por el doctor Alfredo Silverio
Gusman, adhieren asuvoto.  Envirtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, €l Tribunal RESUELVE: Confirmar la
sentencia apelada en todo |o que fue materia de recurso y agravios. Costas de Alzada ala demandada vencida (art. 68, primer
parrafo, Codigo Procesal).  Pasen losautos aregular honorarios.  Registrese, notifiquese y, oportunamente, devuélvase.
ALFREDO SILVERIO GUSMAN  RICARDO ViCTOR GUARINONI  EDUARDO DANIEL GOTTARDI
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