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CAUSA N° 6698/2003

JUZG. N° 11

SECR. N° 21

LABORATORIO DE APLICACIONES ELECTRONICAS

S.R.L. C/INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIE-

DAD INDUSTRIAL S/DENEGATORIA DE REGISTRO.

A/lAB

En Buenos Aires, a 105 l.~' dias del roes de dC.7ub::~ de dos mil

nueve reunidos en acuerdo 105 senores Jueces de 1a Sala 2 de 1a

C~mara Nacional de Apelaciones en 10 Civil y Comercial Federal,

para conocer en recurSQ interpuesto en autos: "LABORATORIO DE

APLICACIONES ELECTRONICAS S.R.L. CI INSTITUTO NACIONAL DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL SI DENEGATORIA DE REGISTRO", respecta de 1a

sentencia de fs. 199/201 vta., e1 Tribunal estableci6 1a 5i-

guiente cuesti6n a resolver:

5e ajusta a derecho 1a sentencia apelada?

Practicado e1 sortee result6 que 1a votaci6n debia ser

efectuada en e1 siguiente orden: senores Jueces de C~mara doc-

tores Alfredo Silverio Gusman, Ricardo Victor Guarinoni y Eduardo

Vocas Conesa.

A 1a cuesti6n planteada, e1 senor Juez de Camara doctor

ALFREDO SILVERIO GUSMAN dijo:

I. El Instituto Nacional de 1a Propiedad Industrial (en

10 sucesivo I.N.P.I:) emiti6 1a Oisposici6n 28.846/02 de fecha

23/1112002, par media de la cual deneg6 e1 registro de 1a marca

de denominacion "AUOIOTEST" en 1a c1ase 9 (limitada para dis-

tinguiJ:" unicamente "aparatos e instrumentos cientificos, elec-

tricos -excluyendo 1a radio 0 aquellos que tengan que ver con las

comunicaciones-, de medir, de control 0 de ensenanzaN), requerida

par LABORATORIO DE APLICACIONES EI.ECTR6NICAS SRL can fecha

18/08/1.999.

La motivaci6n de ese acto administrativo se basa en que

1a marca "AUDIOTEST" no reune 10s requisitos de fondo y de for-II



ma previstos en la Ley de Marcas. ASimismo, e1 ente adminis-

trativQ tuvo en cuenta la opinion expresada en e1 dictamen emi.-

tido par la Direcci6n de Marcas del I.N.P.I., en cual desaconsej6

el registro por entender que el caso encuadraba en la prohibici6n

absoluta prevista en e1 articulo 2°, inciso a), de la Ley de

Ma.rcas. Dicha norma preve que" no son reg,istrables: a) 105

nombres, pala-bras y 5ignos que constituyen la designaci6n

necesaria 0 habitual del producto 0 servicio a distinguir, 0 que

sean descriptivos de su naturaleza, funcion, cualidades u otras

caracteristicas".

II. Contra ctichc acto admj,nistrativo, SOCMA AMERICANA

S.A. interpuso demanda a efectos de que la Justicia Federal pro-

cediese a anular la disposici6n en cU'2sti6n. Al fundar su pre-

tension (ver fs. 13/19 y 44/45), la accionante sostuvo que 1a voz

"AUDIOTEST"no es capaz de identificara productoalguno, par 10

que no existiria un bien -dentro de tal clase- cuya denominaci6n

com0n, usual, t~cnica 0 vulgarizada sea la del nombre propuesto

como marca par 1a aecionante. Agreg6 que, tras efeetuarse las pu-

blieaciones de rigor en e1 boletin de marcas y con 1a salvedad de

una 0niea oposici6n que fue posteriormente levantada, tal s01i-

citud de registro no fue cuestionada por terceros. Argument6 asi-

mismo que e1 vocablo "AUDIOTEST" fue de su ereacion, y que ha

venido utiliz~ndola como marea desde hace m~s de dos aftos, sin

que 5e haya producido confusion 0 trastorno a19uno en e1 mercado.

En tal direcci6n, sostuvo que 1a marca propuesta confiqu[c;I un

110mbre de fantasia que no designa producto 61guno de los invoLu-

crados en e1 c~so, y que a1 no constituir 1a denominaci6n nece--

saria de producto alguno, ni ser susceptible de inducir a er)'or

a1 publico eonsumidor respecto de la naturaleza, propiedades,

merito, calidades y otraa caracte.risticas, la misma no esta i.n-

cursa en la prohibici6n legal arltes senalada. A el10, agreg6 //1/
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que la denegatoria resulta inexplicable a 1a luz de 1a gran

cantidad de marcas que han side registcadas para 1a clase 9, y en

cuya conformaci6n linguistica se han incluido sea e1 termino

"AUDIO" 0 "TEST".

Tras haberse carrido e1 traslado de rigor, e1 I.N.P.I.

presento su contestaci6n de Jernanda, solicitando se rechace 1a

acci6n incoada.

En defensa de 1a validez de su acto administrativo,

sostUVQ (ver fs. 132/142) que 1a roarea cuyo registro se pretendi6

«
no conformaba un media de identificaci6n de un producto 0 s'er-

u

vicio respecto de 105 restantes comercializados en un determinado

mercado. Asi, entendi6 que 1a VQZ
"AUDIOTEST" no cumplia con Ia

~
finalidad primordial de tocta marea, cual es la de distinguir 105

o

o bienes, productos 0 servicios, como instrumento para la' protec-

if' cion de 10s cansumidores. Considera a su vez, que la denominaci6n

no puede ser entendida como una creaci6n de fantasia, en tanto el

publico medio interpretara facilmente que "AUDIOTEST" es un

producto para testear 0 probar la capacidad de audio de alga 0

alguien. Par otra parte, argument6 que la existencia de registros

de marcas en las cuales se habian utilizado los t~rminos "AUDIO"

o "TEST" no conmovia e1 razanamiento ya expresado, por cuanto en

aquellos casas los titulares de las marcas Ie habian adicionado a

los mencionados terminos, aIgun a algunos otros de fantasia a

efectos de cumpIir con 105 requerimientos de la Ley de Marcas.

Por ultimo, respecto de la supuesta explotaci6n comercial de la

voz "AUDIOTEST", expres6 que si bien la actora puede comercia-

lizar alguna linea de produetos con 1a denominaci6n apuntada,

e110 no obliga en modo alguno a la autaridad de aplicaci6n a

conceder !=l derecho a la marea si esta no cumple con 105

requisitos legales en cuesti6n.



III. A fs. 199/201 vta. e] magistrado resolvi6 reehazar

la demanda, eonfirmando la Disposi,cion
N° 28.846/02 dietada por

e1 I.N.P.I., con relaci6n a la solieitud de registr:o de la marea

denominada "AUDIOTEST" para distinguir 10s produetos de la eJ_ase

9 y bajo las limitaeiones antes descriptas.

£1 sentenciante entendi6 que e1 signa en analisis se

encontraba dentro del ~mbito de pr0hibici6n consagrado en e1 art.

2, lnc. a) de la ley 22.362. Para arribar a tal conclusi6n,

pareio de considerar que la marea cuyo registro fue denegado,

estaba compuesta par dos vocablos: "AUDIO", relativo a sonidos 0

audici6n, y "TESTU, siendo su principal acepci6n la de examen 0

prueba; y que bajo tales significados, eL vocablo tal como fue

propuesto informaba sobre un procedimiento (examen 0 prueba) a

traves de sonidos 0 audicion en una clase que contempla aparatos

e instrumento5 que 5e pueden emplear para dichos fines. Estu-

diando tal situaei6n, puso de resalto la division que eXLste

entre una marca evocativa -euyo regisLro no est~ prohibido- y una

marca descriptiva -cuyo registro si est~ vedado-, destacando que

la importancia de 1a distinci6n resj_de en que la 01tima cornunica

directamente alas cualidades 0 caracteristicas del producto.

Baja tales premisas, concluy6 que "AUDIOTEST" constituia una rnar-

ca cuanto menos ciescriptiva de la n.aturaleza 0 funcion de alguno

de 10s productos a distinguir, ent:.,=ndiendo asi que la denomina-

ci6n propuesf_a por la actora efeetivamente se veia afectada por

J.a prohibici6n prevista en la norma antes indicada.

Asi tambien, volviendo sobre e1 analisis efectuado res-

peeto de la marea propuesta, e1 "a qlIO" puso de resalto que a 105

terminos descriptivos ya estudiados, no se J.e agreg6 elemento de

fantasia alguno que pudiera otorgarJe U!lcar~cter distintivo.

Por ultimo, record6 que cuandC' J.a so.LucJ.r')n de un con-

flicto como e1 presente pudiese l,i.evat: a .t:"i':lzonables dudas en

euanto a 5i una determinada denominaci6n es 0 no registrable, III
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procederia estarse por vedar e1 registro a fin de no proteger una

situaci6n que no 5e ha presentado nitida a 1a luz de 105 pre-

ceptos y 1a finalidad de las normas que regulan 1a materia.

En 10 que concierne alas accesorios del pIeito, con-

forme con 10 dispuesto en e1 art. 68 del c.p.e.C.N., fueron im-

puestos a 1a actora vencida.

IV. Contra 1a sentencia' dictada, Laboratorio de Aplica-

ciones Electr6nicas interpuso recurs a de apelaci6n, expresando

sus agravios a fajas 219/221. En dicha pieza aduce: a) E1 "a quon

procedi6 a desmembrar e1 vocable "AUDIOTEST" y a analizar y de-

finir sus voces componentes en forma aislada, apartandose de 1a

realidad debatida en autos, a saber, si la palabra "AUDIOTEST"

como un todo integro es susceptible de ser registrada como marca;

b) Yerra el decisorio en tanto no tomo en cuenta el caracter

"fantasioso" del conjunto de vocablos unidas par 1a aetora en 1a

designacion "AUDIOTEST", sumatoria de terminos que die lugar a

una nueva pa1abra hasta ese entenees inexistente; c) La inter-

pretacion rea1izada por el Magistrado en cuanto a estarse ante

una deneminacion descriptiva es erronea, ya que existiria una

pluralidad de acepciones y significados de los terminos ana11-

zactos que evidenciaria1a falta de una concreta designaci6n y,

por e1 contrario, la presencia del caracter evocativo de 1a

denominaci6n; d) E1 "a quo" no tuvo en cuenta e1 proceder

cornercial de la accionante, quien habria actuado en e1 mercado

con la denominaci6n en estudio sin haberse producido errores,

confusiones 0 engaftos a 1a buena fe 0 ignorancia de 105 consu-

midores, ni haberse generado un monopolio a su favor; e) En

cuanto a las costas, habiendo resultado indispensable para la

actora presentarse ante 105 tribli!lalespara lograr el registro / /



de su marca, entiende que no debe carqar con ella.

Corrido el traslado pertinentel el I.N.P.I. contest6

105 agravios presentados por 1a parLe ac_:toraa fojas 223/230 en

donde manifesto su acuerdo con lo~ terminos expresadas par el

decisor de 1a anterior irlstancia.

v. Resumidas de tal modo las cuestiones entre las par-

tes, es momento de ingresar al anjlisis de fondo que suscita

estos autos. 81 punta neuraigico
qUE' dSI"; esclarecerse cs si la

denominacion "AUDIOTEST" en 1a cJa2~. q -con e1 a1canci; d'? 1a

de1imitaci6n efectuada por la propia oartp actora- cuyo registro

he. sido denegado, constituye una nom-j:;oC1.0r:descriptiva de alguno

de 105 productos englohados en e.l.aJudjdo conjunto, dando a co-

nocer mediante 1a evocaci6n de su voz su naturaleza 0 las cua-

lidades que 10 definen (posicjon del acto administrativo

enjuiciado); 0 si, par el cOJ"itrari0, se trata de una marca de

car~cter evocativo que encuadra fuera en l,aprohibici6n descripta

en el articulo 2°, inciso "aN de 1a Ley N° 22.362 (posici6n de J.a

parte actora).

Para resolver el entuerto, en pr-imer lugar es menester

estudiar en forma detenida 1a compc ;ici..o'\ de 1a referid.J..r:lase

del nomencladorinternacional,junto Co.J]" ":us notas explicativas,

explicitadas en el Decreeo N° 558/,:1,
'j bajo las prev.LsJ,ones

efectuadas par 1a propia accionant~ a1 Je1j,mjtar el especLro del

registro peticionado, a e£ectos de poder comprender 1a integra-

ci6n de 105 rubras en cuyo ~mbito se requiere el registro.

La clase 9 se refiere a 105 "Aparatos 0 instrumentos

cientificos1 nauticos, geodesicos, electricos (incluso la radio) ,

fotograficos, cinematograficos, opticos, de pesar, de medir, de

balizamiento de control. (inspecci6n). de socorro (salvamento) y

de ensenanza; aparatos automaticos que se ponen en marcha me-

diante la introduccion de una moneda 0 de una ficha; maquinas III
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parlantes; cajas registradoras, maquinas calcular; apara tosde

ext~ntores". Ahara bien, conforme 10 han manifestado ambas partes

del proceso, Ia solicit3nte delimito e1 registro requerido a

"aparatos e instrumentos cientificos, electricos -excluyendo Ia

radio 0 aquellos que tengan que ver con las comunicaciones-, de

medir, de control 0 de ensefianzau. Siguiendo las notas explica-

tivas del caso, tal detalle comprende alas aparatos e instrumen-

tos de investigaci6n cientifica para laboratorios; 105 aparatos e

instrumentos electricos que no estuvieren comprendidos en otras

clases -y excluyendo, para este casa, Ia radio 0 aquellos que

tengan que ver con las eomunieaeiones-; los aparatos e instrumen-

tos de mediei6n, con la salvedad de aquellos de relojeria y otros

instrumentos eronometrieos; y aquellos destinados al control, con

la exclusion de los relojes de control.

VI. frente a 1a clase senalada, resulta razonab1e 50S-

tener que 1a marea "AUDIOTEST" conforma una denominacion des-

criptiva a 1a 1uz de 10s productos que dicha clase pretende

distinguir.

Para arribar a dicha conclusion, en primer 1ugar es

necesario desentrafiar e1 significado del vocablo en estudio, con-

forme las reglas, definiciones y usos lingOisticos que rigen en

un lugar y tiempo determinado. Sin requerir mayores fuentes que

las brindadas por las misrnas partes de este proceso, no parece

haber lugar a dudas en cuanto a que 1a palabra "AUDIOTESTu tras-

luciria en e1 imaginario social de nuestra comunidad la referen-

cia a un aparato, instrumento, artefacto cuyo fin sea la de

medir, detectar 0 probar sonidos.

Por ciertor tal inteligencia no resu1ta cuestionable

por e1 hecho que se analicen de manera desmembrada las voces IIII



que componen el t~rmino en cuesti6n,
nu~"[O que en el caso y

dad.la debi.lidad de los vocablos
utihz;,d'Cls-en razon del use comur.que ambos tienen en el mercado de algunos de les producto.

de .lacla-se 9-, los mismas
esbozan un significado id~ntico ya sea quese las visuahce de manera

',ndividual 0 como un todo
uniforme. Enfuncion de e110, si se tiene en cuenta J.. primera

impresion quedeja la aprehension
espontanea de la palabra, se vera que es la

misma que sa desprende de sus dos
componentes percibidos separaday seguidamente.

AsJ. las casas,
er:.tiendo aCertado 121 juicio

efectuadopar el "a quo" al considerar a la denominaci6n
propuesta como IJnamared descriptiva, par cuanto el terminn en s1 mismo nv

Lus".:'!imprimir en el posible
consumidor una idea, una referenciain_

directa de 10 que el bien trata, sino mas bien una certez. sobre

10 que seria uno de los productos
englobados en 1a case des-

cripta. En tal sentido, 1. designacion
dista de ser una evocacion

en tanto no s610 no hay en ella elemento alguno que Ie briode un

grado de fantasia sino que, muy por e1 contra rio, 5e compone de

dos palabras que
desc,riben no una cualidad del producto Slno

directamente las
caracteristicas principales y necesarias delmi.smo, cj.rcunstancia que es susceptible de perturbar la compe-

cenC.la mercantil y generar un estado de confusion en e1 con-

sumidor.

Lo hasta aqui senalado es sufie I...::~nte para
confir'T..a:-

'.0sentencia apelada, pues e1 agravic
vinculado a la faJ.ta de

:onsideraci6n po£ parte del "a quo" respecto del correctu prL-

:eder comercial de la accionante,
guien nabr.ia actuado en e1

nercado con la denominaci6n
en estudio sin haberse producido

nrores, confl1~iones0 enganos a la buena fe. 0 ignoraocia de 10s

;onsumidores, oi haberse generado un monopolio a su favor, carece

Ie aptitud para modificar 1a soluci6n que pastula al Acuerdo.

fill
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VII. En merito a 10 expuesto, voto par confirmar 10

resuelto en primera instancia respecto de 1a legitimidad de 1a

Disposici6n N° 28.846/02, rechazando e1 recurso de apelaci6n in-

terpuesto par 1a parte aetora, con costas en atenci6n a1

principia objetivo de 1a decrota (art. 68 C.P.C.C.N.

El senor Juez de Camara doctor Ricardo Victor Guael-

noni, por razcnes analogas alas aducidas por e1 senor doctor

Alfredo Silverio Gusman, adhiere alas conclusiones de su voto.

El senor Juez de Camara doctor. Eduardo Voces Conesa no

suscribe 1a presente por hallarse en usa de licencia (art. 109

del Reglamento para 1a Justicia "Nacional) .

Con 10 que termin6 el acto. ALFREDO SILVERIO GUSMAN _
RICARDO VICTOR GUARINONI -

Es copia fiel del acuerdo original que obra en las

paginas nO
°a n del Libra de Acuerdos de 1a SaIa 2

de 1a Camara Nacional de Apeiaciones en 10 Civil y Comercial

Federal.

Buenos Aires, Co de OC"c...)'o,e' de 2009.-

Y VISTOS: par 10 que resulta del acuerdo que antecede,

se confirma 1a sentenCl 1 d 1 1
'

.a ape a a con e a cance que surge del

considerando VII del primer voto.
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