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Prdor o, fudioial do b Necin

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2007.-

Y _VISTOS: para sentencia estos autos: “Empresa Nacional de

s/denegatoria de registro”, de los que

RESULTA.:

1- A fs. 31/35 vta. se presenta, por ‘?bdcrédf‘)_,~-‘].-a
TR =y
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. iniciandd~demtinda

contra el Instituto Nacional de fa Propiedad Industrial con el objeto de
que se declaren mal denegadas la solicitudes de marca: “123.COM”_
(Acta N° 2286.889), “123E.COM” (Acta N° 2.281559) vy
“123CLICK.COM” (Acta N° 2.289.468), todas cn la clase 38 y se

ordene su registro. Con costas.

Dice que tales solicitudes fueron denegadas por el

 IN.PI en razén de considerarlas confundibles con la marca

“123VENDIDO.COM”, Registro N° 1.907.924 de la misrﬁa clase 38, lo

cual resulta infundado.

Agrega que en todos los tramites administrativos se
opuso “MARKENET S.A.” en base a sus solicitudes (en ése entonces en
tramite) “123VENDIDO.COM” (Actas 2.231.900 de la clase 35 vy
2231901 de la clase 38. También MARKENET retird todas las
oposiciones;, no obstante ello la Oficina de Marcas citd, como
antecedente para denegar las inscripciones, la solicitud de marca
“123VENDIDO.COM” (Acta N°® 2.231.901) de la clase 38. También el
ILNP.I. considerd que en las solicitudes de marca “123.COM” vy
“123E.COM” debia renunciarse al privilegio del término “COM” por

considerarlo genérico-descriptivo.

Pese a renunciar a dicho privilegio y al retiro de
oposiciones, en los tres casos, por parte de MARKENET S A. se denegd
el registro por considerar que existe “similitud confusionista™ (art. 3°

inciso b de la ley 22.362). Expone los argumentos por los que estima que
son inconfundibles.
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Funda su derecho y ofrece prueba.

[1.- A fs. 215/228 se presenta, por apoderadas, el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial contestando la demanda y pidiendo

su rechazo, con costas.

Luego dc negar las afirmaciones de la actora a la falta
de confusion entre los registros solicitados y el antecedente mencionado
en las decisiones denegatorias, expone los fundamentos que dieron lugar
a las mismas y que mantiene. A ello afiade citas de doctrina y

Jurisprudencia que estima aplicables al caso.

Sostiene que ejercié su competencia técnico legal de
conformidad a los fines de Ia ley de marcas como autoridad de
aplicacién. Al efecto, afirma que del cotejo clasico que debe realizarse
surge la exisiencia de semejanzas suficientes como para cohibir el

registro, verificacion que fue legalmente practicada en el caso.

Acompafa docuimentacin, funda su derecho y ofrece

prueba. Hace reserva del caso federal.

l1.- Abierta la causa a prueba (ver f5. 232) solo produce la
actora la informativa obrante a fs. 246/262. Habiéndose presentado

alegatos a fs. 271/287 vta., se llamo autos para sentencia a fs. 290, y

CONSIDERANDOQ:

1.- Que, de acuerdo a los érminos en que ha quedado trabada
la litts, esta acreditado (ver antecedentes administrativos obrantes a fs,
64/124) que la Oficina de Macas denegd los tres pedidos de INSCripeion
de las marcas: “123E.COM” (Acta N° 2.281.599) a fs. 82; “123.COM”
(Acta N° 2.286.889) a fs. 102; 'y “123CLICK.COM” {Acta N°¢
2.289.468) a fs. 121. En todos los €asos, se invoco el art. 3, inciso b, de

la ley de marcas que prohibe el registro de marcas similares a olras ya

registradas o solicitadag para distinguir los mismos productos o

$ervicios. Y, como antecedente, se citd la marca “I123VENDIDO.COM”
(Registro N° 1.907.924 de 13 clase 38).

11.- Que examinados todos los conjuntos marcarios se advierte
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elementos desemajantes. _

En efecto, los nimeros iniciales que componen el conjunto (123}
y la terminacion idéntica (COM) resultan preponderantes por su
relevancia marcaria a los fines de la identificacion por el eventual
publico consurmidor. Los elementos distintos (CLICK-E-VENDIDO),
agregados en el medio de los fespectivos conjuntos, obran como meras
variantes de aquélios otorgando mayor relevancia o vigor marcario a la

porcién comun.

[1.- En tal sentido, no es dudoso que, como lo sefiala et IN.P.1. en su
responde, ello acarrea ia confusién indirecta. Bs decir, inducir a error
sobre el origen de los servicios en el pitblico consumidor, apareciendo
también todos los conmjuntos como una “familia” de marcas que
reconocen un mismo origen. A ello nada quita, ni pone, la renuncia al
pﬁvilegio de la palabra “COM?”, puesto que a los fines del cotejo los
elementos comunes cuentan también. Lo que importa es que los
conjuntos (integrados por todos sus élcmentos) sean distinguibles y no
vocablos aislados que pierdan significacion decisiva en aquéllos.

En tales condiciones, entiendo que las semejanzas son mayores
que las diferencias en cualquiera ‘de los ambitos del cotejo: grafico,
fonético e ideblégico, aunque es sabido que basta que se de en uno sélo
de dichos planos. Por consiguiente, no son claramente distinguibles
como lo exige el art. 3, incisos a y b de la ley 22.362.

[Il.-Se ha sostenido reiteradamente el derecho de la Direccion
Nacional de la Propiedad Industrial para cuestionar la admisibilidad de
un regesiro, atn sin mediar oposicién de parte interesada (confr. CNFed.,
Sala Civ. y Com. II, causa 1295 del 16/6/82). En este caso, a pesar que

no existe oposicién de quien tiene la marca registrada, no hay razdn para
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que la citada Direccion no pueda oponerse ya que al poder de policia del
Estado puede cjercerse siempre que estén en juego derechos de cardcter
seneral, tales como la defensa del publico consumudor, que como
destinatario de los productos, debe ser indudablemente protegido no
tolerandose registros confundibles.

Por todo lo expuesto, FALLO: Rechazando la demanda

deductda. Con costas a la vencida (art. 68 del Cod. Procesal).

Chivese.-

D. ANDERSON
UEZ FEDERAL
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