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Cese De Oposicion Al Registro De Marca

JURISPRUDENCIA Cese de oposicién a registro de marca Se confirmala
sentencia que hizo lugar ala demanda interpuesta, declarando infundada la oposicién formulada por la demandada, por entender que
el uso de las marcas cuyo registro pretende la actora no le ocasionarala dilucion o erosion del poder distintivo de su marca.

En Buenos Aires, alos 21 dias del mes de junio de 2019, se relinen en Acuerdo los sefiores jueces dela Salall de esta Camara
paradictar sentenciaen los autos del epigrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, €l doctor Ricardo Victor Guarinoni dice;
I.- EDUC. AR. Sociedad del Estado inicié demanda contralafirma Arte Gréfico Editorial Argentino S.A. afin de que se declaren

infundadas las oposiciones f ormuladas contralas solicitudes de registro de lamarcaDXTV DEPORTV, Actas n® 3.227.727 enla
clase 9, 3.227.728 clase 28, 3.227.729 clase 35, 3.227.730 clase 38 y 3.227.731 en laclase 41 y contralas solicitudes de registro de
lamarcaDXTV, Actasn® 3.227.732 en laclase 9, 3.227.733 clase 28, 3.227.734 clase 35, 3.227.735 clase 38 'y 3.227.736 clase 41.

Relatd que con fecha 21 de febrero de 2013 su parte solicito el registro de dichas marcas para distinguir productosy servicios
incluidos en las clases 9, 28, 35, 38y 41 y que efectuada la publicacién de rigor la ahora demandada formul 6 oposiciones invocando
una supuesta confundibilidad con sus marcas OLEDXT, Registros N° 2.231.867 clase 9, 2.210.083 clase 16, 2.210.084 clase 28,
2.210.085 clase 41y 2.210.086 clase 42 y con sus marcas 20LEDXT?, Registros N° 2.209.091 en la clase 16, 2.209.092 en la clase
25, 2.210.635 clase 28, 2.209.090 clase 38, 2.238.344 clase 41 y 2.209.089 clase 42. Asimismo negd la existencia, vigencia, alcance,
clasey titularidad de las referidas marcas.  Continud el relato expresando que se realizaron tratativas extrajudiciales entre los
agentes de marcas que representan a ambas firmas y que dado que no se obtuvo un resultado satisfactorio su parte debid iniciar la
correspondiente instancia de mediacién judicial, la cua se cerrd con laincomparecencia de la contraria, por [o que sevio en la
obligacién de iniciar la presente accidn en salvaguarda de sus legitimos derechos.  11.- En su escrito de ampliacion de la demanda
gue obraafs. 125/132 desistio, en primer término, de la accion destinada a obtener el cese de oposicién contralas solicitudes de
registro de las marcas DXTV DEPORTYV Actan® 3.227.730 y DXTV, Actan°® 3.227.735, ambasen laclase 38.  Sefial6 que
EDUC. AR. tiene asu cargo €l canal de television identificado con los nombres ?Deportv? y/o ?Dxtv?, sefid televisiva que tiene sus
origenes con €l dictado del decreto 533/2005 ?Programas de Televisién Educativay Multimediales? del Poder Ejecutivo Nacional
gue en su articulo 1° establece: ?Encomiéndase a Ministerio de Educacién, Cienciay Tecnologiala organizacion, implementacion y
realizacion de actividades de produccién y emisién de programas de television educativay multimedial destinados afortalecer y
complementar |as poaliticas nacionales de equidad y mejoramiento de la calidad de laeducacion?.  Agregd que con posterioridad, a
través de la Resolucion 396/2012 ?Programas de Television Educativay Multimediales? de fecha 29 de marzo de 2012, se cred el
Cana denominado ?deportv?, cuyos contenidos deben ser producidos por el Ministerio de Educacion de la Nacion através de Educ.
ar. Sociedad del Estado.  Enfatiz6 que basta con ingresar a sitio oficial www.dxtv.gob.ar 0 a otros medios o redes sociales como
Y ouTube, Facebook o Twitter para tener unaidea del alcancey difusion de este canal tanto através de la sefia televisiva como por
Internet, destacando que se tratadel primer canal publico integramente referido a eventos deportivos nacionales e internacionales.
Record6 también que estitular de las marcas denominativas ?deportv? (conf. fs. 126 vta.), por lo que, segun su entender, no hay
duda de que le asiste un interés legitimo para obtener los registros en cuestion.  Afirmo que los conjuntos en disputa son
claramente distinguibles:  DXTV DEPORTV DXTV vs. OLEDXT y DXTVDEPORTV DXTV vs. 20LéDXT?y que, por
consiguiente, pueden coexistir en forma pacificaen el mercado.  Serefirio a plano fonético sugiriendo que se pronuncie en forma
sucesiva ?2DEPORTV?y 20LéDXT? para advertir que las diferencias se perciben en formaindubitable.  Aludio alaraiz delas
marcas analizadas, elemento que considerd como el més importante alos efectos de establecer un criterio de confundibilidad o no
entre |os signos marcarios en pugna, y subray que en ellos las raices son: ?2DEPOR?y ?01€?, vocabl os que en nada se asemejan.
Asimismo destacd que la expresién ?01€? hace referenciaal reconocido periddico deportivo ?0I€?, extremo que le otorgaalamarca
de lademandada un grado de distincién, pues el consumidor relacionara en formainmediatalamarcacon el diario.  Desde el
punto de vista grafico remarcé que ambas marcas en pugna poseen disefios particulares que no presentan semejanza, y en el plano
conceptual o ideol 6gico especificod que la denominacion peticionada por su parte evoca latemética de su sefial televisiva: € deporte
en latelevision, mientras que la marca de la demandada se recuerda con mayor facilidad, através de su raiz ?0I€?, por la existencia
del periddico deportivo.  Sefial 6 que podria argumentarse que ambas marcas aluden al deporte, pero consideré que se trataria de
unaideaprecaria.  Por ultimo, puntualizé que desconoce si |la marcainvocada por la demandada es objeto de uso concreto, pero
ante la eventualidad de que ello sea acreditado se estaria en presencia de una coexistencia en €l mercado desde febrero de 2013,
fechadeinicio de lasefia televisiva ?DEPORTYV ?, cuestion ésta sobre la cual lajurisprudencia ha manifestado que la presencia
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simultanea en el mercado de expresiones similares, sin que la oponente haya brindado explicaciones satisfactorias de por qué
consintio € uso de un nombre que ahora estima confundible con su marca, constituye un factor importante para determinar su
inconfundibilidad (cita Fallos de 1a Corte Suprema de Justiciade la Nacion, conf. fs. 130 vta.).  Ill.- A fs. 153/58 vta. contesté la
demanda Arte Gréfico Editorial Argentino S.A. (AGEA), negando los hechos y desconociendo |os documentos que no fueren
expresamente reconocidos.  Asever6 que esfalso lo indicado por la parte actora, pues las marcas en pugna son confundibles en los
planos fonético y gréfico, en el primero el término relevante es el ?deporte?y en el segundo su especial caracterizacion bajo el
logotipo ?DXT?, en € que el signo matemético ?X? reemplaza a la palabra ?por?, por |0 que su parte entiende que ?DXTV? se
confunde con 20LE DXT?.  Recordd que la contraria sostiene que ya tiene registrada la marca 2DEPORTV 2, extremo que afirmé
no constarle, pero aseverd que lo cierto es que tales registros no contienen la combinacion ?DXT?, por lo que resulta un antecedente
irrelevante paralasolucion deestecaso.  Insistié en que las marcas solicitadas poseen la misma grafia que las suyas registradas y
gue launicadiferenciaeslaletra?V? que aparece a fina de las marcas pretendidas, elemento que, segin su entender, no obstaala
confundibilidad invocada por su parte.  Asimismo serefirié ala confusién psicoldgicay ala asociacion remarcando que se trata
de un modo de confusion mas dafiino para el publico consumidor porque es sabido que las marcas despiertan asociaciones,
inconscientes o conscientes, que hacen que se relacione una marca con una determinada realidad o con una empresa o producto.
Subray6 que lamarca 20LE DX T? corresponde a su empresay que la actora pretende registrar 2DXTV 2, por lo que entiende que la
marca pretendida serd asociada de manera automatica con su empresay sus productos, pues la particula ?2DXT? es utilizada por
ambas partes.  Finalmente hizo alusion ala prioridad temporal, recordando que €l registro ya existente tiene preeminencia sobre el
nuevo, siendo suficiente una minima semejanza para confirmar la confundibilidad y atento a que uno de los principios registrales
afirma que ?primero en el tiempo, mejor en e derecho?. V.- El sefior Juez de primerainstancia, en su pronunciamiento de fs.
244/247 vta., hizo lugar ala demanda interpuesta, declarando infundada la oposicién formulada por la demandada respecto de las
solicitudes de registro de las marcas DXTV DEPORTV, Actas N° 3.227.727 delaclase 9, 3.227.728 de laclase 28, 3.227.729 de la
clase 35y 3.227.731 delaclase 41y contralas solicitudes de registro de lamarcaDXTV, Actas N° 3.227.732 delaclase 9,
3.227.733 delaclase 28, 3.227.734 delaclase 35y 3.227.736 delaclase 41, con costas alavencida. V.- Lareferida sentencia
suscité el recurso de la parte demandada (fs. 253 y vta.), la que expresd sus agravios afs. 271/74, cuyo traslado fuera desglosado en
virtud de lo resuelto afs. 290. Median, ademas, recursos que se vinculan con la regulacion de honorarios (fs. 251, 253y vta., 255y
vta. y 257) los que serén tratados por el Tribunal en conjunto alafinalizacion del presente Acuerdo.  VI.- Los agravios pueden
resumirse en el siguiente: el sefior Juez ?a quo? soslaya el principa argumento de defensa esgrimido por su parte: la confusion
alegada se origina en la utilizacion de la especial caracterizacion de la palabra ?deporte? bajo la expresion ?2DXT?, sin que obste a
dicha confusion el hecho de que en sus marcas registradas la combinacion ?DXT? se encuentre asociada a vocablo 20162, VII.-
Aclaro, ante todo, que no obstante haber analizado todas las pruebas de |a causay reflexionado sobre los diversos planteamientos de
las partes, solo volcaré en este voto aquellos fundamentos que considero ?conducentes? parala correcta composicion del diferendo.
Me atengo, asi, ala Jurisprudencia de la Corte Suprema que ha juzgado correcta tal metodologia (confr. Fallos: 265:301; 278:271;
287:230; 294:466, entre muchos otros) y que es criterio recibido, en orden ala seleccion y valoracion de la prueba, por el articulo
386, segunda parte, del Codigo Procesal).  VIII.- Sefiao, en primer término, que si bien es cierto que disentir con los argumentos
de la sentencia no comporta sin més una critica concretay razonada del fallo y siendo en definitiva dudoso que €l escrito de la
apel ante satisfaga los requisitos de fundamentacion exigidos por € articulo 265 del Codigo Procesal, considero que no parece
adecuado exigir extensos desarrollos ni ponderar la refutacion una a una de cada apreciacion de la sentencia -que en esta materia
tienen por lo comun una alta dosis de subjetividad-, bastando con que se sefialen |os puntos que realmente tienen relieve decisivo por
la naturaleza de las cuestiones que por |o general se debaten en los pleitos de confundibilidad marcaria.  1X.- De tal manera,
siguiendo el criterio amplio que estradicional en esta Sala para juzgar la suficiencia de una expresién de agravios, trataré la cuestion
de fondo que gira en torno ala confundibilidad de los signos en pugna: DXTV DEPORTV DXTV vs. OLEDXT y DXTV
DEPORTV DXTV vs. 201éDXT?, ponderando que el principio fundamental arespetar es que |os signos sean ?claramente
distinguibles? o de ?fé&cil diferenciacion? (art. 3°, inc. ?a?y 7b? de laley 22.362), tengan 0 no elementos de 2uso comin? o
coparticipados. Es decir que el hecho de que los signos marcarios en pugna tengan una porcién coparticipaday con unagrafia
similar no es suficiente para dar lugar a situaciones de confundibilidad contrarias alos fines esencialesdelalLey de Marcas. Ené€l
caso que me ocupa no puedo soslayar € hecho de que la marca ?01é? constituye una marca que identificaa un diario deportivo
argentino de significativa difusion, editado en Buenos Aires desde el 23 de mayo de 1996, por e Grupo Clarin en formato tabloide.
Ello asi, podria afirmar, sin lugar a dudas, que se esta en presencia de una marca notoria, pues identifica un diario que representa
un clasico en el &mbito del deporte, de notoriedad evidente y que excede alos consumidores de lectura deportiva.  Quiero
destacar, asimismo, que la nocion tradicional de notoriedad de la jurisprudencia argentina (conf. en este sentido Sala |, causan® 3956
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del 23.5.86 ?Christian Dior?), estd més proxima ala nocion actual de ?marcafamosa? de la doctrina norteamericana o de ?marca de
alto renombre? de la doctrina francesa (conf. Corte de Apelaciones de Paris, causa ?S.A. Editions Concorde ¢/ S.A. del Hotels
Concorde? del 17.1.96, Recueil Dalloz, 1996, IR, pag. 67). Este concepto aparece en €l articulo 9°, apartado 6, del Protocolo de
Armonizacion de normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur en materia de Marcas, Indicaciones de Procedenciay
Denominaciones de Origen (?marcas que hayan alcanzado un grado de conocimiento excepciona?) y en €l articulo 5, apartado 2, de
la Directiva Europea 89/104/CEE del 21/12/1989.  Espor €ello que €l aprovechamiento indebido de lareputacion ajenay la
dilucién o el ?aguamiento? del signo de ato poder distintivo, han justificado por si solos la extension de la proteccién mas alade la
especialidad, incluso en el caso de marcas que sean conocidas slo en sectores especificos (conf. esta Sala, voto del distinguido ex
colega, doctor Eduardo V ocos Conesa en la causa N° 4772/00 ?Stanton & Cia. S.A. ¢/ 1.N.P.1? del 21.3.02), mas éste no parece ser
el caso quemeocupa.  En efecto, no solo advierto una diferencia entre las marcas cuyo registro pretende |a parte actoray las
marcas cuya titularidad ostenta la demandada, sino que ademas no advierto que exista, por parte de la actora, un aprovechamiento
indebido de la reputacion de la marca de su contraria por la pretension de registrar el vocablo ?DXT?, pues la notoriedad de la que
gozala marca oponente diluye toda posibilidad de confundibilidad en el piblico consumidor.  Parece claro que el vocablo ?2DXT?
es un signo de fantasia de caracter débil, ya que al leerlo o ?captarlo? de manera fugaz no siempre se traducird como ?deporte?, pues
bien puede tratarse de una sigla desprovista de significado. Esta circunstancia, sumada a hecho concreto de que en las marcas cuya
titularidad ostenta la demandada el vocablo en cuestién va precedido de la famosa marca ?01€?, me convencen de que ambos signos
en pugna son distinguiblesy no llevarian a confusion al publico consumidor.  Adviértase que si bien el diario ?01€? se organizade
acuerdo a cada deporte, es € futbol €l que predomina, el cual representa en nuestro pais una verdadera pasion para sus fanéticos, por
lo que no creo que el consumidor tanto del periddico como del respectivo portal pueda confundirlo con un producto distinguido por
otra marca que posea €l vocablo en cuestion, cuyo logo, por otra parte, no se asemeja ni evoca ala marca oponente, ya que ademas
de las diferencias gréficas cuenta con el agregado de una?V?en sudesinencia.  Quiero decir con ello que el uso de las marcas
cuyo registro pretende la actora no le ocasionara ala demandada la dilucion o erosion del poder distintivo de su marca OLEDXT
(?0LEDXT?), ni le provocara deterioro en su papel publicitario, debilitando € valor de venta, como tampoco confundiraal pablico
consumidor con la creencia de que se trata de un producto relacionado con su diario deportivo (conf. en este sentido, P. MATHELY,
?Ledroit Francais des Signes Distinctives?, Paris 1984, pags. 18/19).  X.- Por o expuesto voto porque se confirme la sentencia
apelada, con costas de ambas instancias a cargo de la demandada que ha resultado vencida (conf. articulo 68 del Cédigo Procesal).

Los doctores Alfredo Silverio Gusman y Eduardo Daniel Gottardi por razones anédlogas a las expuestas por el doctor Ricardo Victor
Guarinoni, adhieren a voto que antecede.  En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE:
se confirmala sentencia de fs. 244/47 vta., con costas de ambas instancias a cargo de la demandada (art. 68 del Cadigo Procesal).
Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, y la extension, calidad e importancia de |os trabajos realizados, asi como |as etapas
cumplidas, se elevan los honorarios de |os profesionales intervinientes por la parte actora, doctores Maria Elena Forchieri y Gustavo
Protti alas sumas de pesos CIENTO SESENTA Y SEISMIL ($ 166.000) y de pesos OCHENTA Y TRES MIL ($ 83.000), esta
Ultima suma equivalente a40 UMA, en conjunto. Asimismo se elevan |los honorarios de ladireccidn letraday representacion de la
parte demandada, doctores Claudia Irene Ostergaard y Nicolas Sergio Novoa a las sumas de pesos CIENTO DIECISEIS MIL ($
116.000) y de pesos CINCUENTA Y OCHO MIL ($ 58.000), esta tltima suma equivaente a 28 UMA, en conjunto (arts. 6, 7, 9, 19,
37y 38 delaley 21.839, modificada por laley 24.432, arts. 16, 20y 29 de laley 27.423 y Acordada C.S.J.N. 8/19).  Ponderando
el carécter de las cuestiones sobre las que debieron expedirse €l perito Informético Licenciado Diego Bermidez Golinelli, asi como
también laentidad y mérito de su dictamen, se elevan sus honorarios ala suma de pesos CINCUENTA Y NUEVE MIL ($ 59.000).

Respecto de laretribucion de la mediadora doctora Margarita Mercedes Horane por su labor en €l proceso de mediacion

prejudicial obligatorio, cuya acta obraafs. 75y vta., se confirman sus honorarios, desde que sélo fueron apelados por altos (conf.
decreto 1467/11 modificado por el decreto 2536/2015 y decreto 266/2018).  Registrese, notifiquese y devuélvase.-

RICARDO VICTOR GUARINONI  ALFREDO SILVERIO GUSMAN  EDUARDO DANIEL GOTTARDI

044176E
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