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LABORATORIC DE APLICACIONES ELECTRONICAS

CAUSA N° 6698/2003
JUzG. N° 11 S.R.L. C/INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIE-
SECR. N° 21

DAD INDUSTRIAL S/DENEGATORIA DE REGISTRO.

En Buenos Aires, a los (» dias del mes de gc7uwis< de dos mil
nueve reunidos en acuerdo los sefiores Jueces de la Sala 2 de 1la

Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal,
para conocer en recurso interpuestoc en autos: “LABORATORIO DE
APLICACIONES ELECTRONICAS 5.R.IL. €/ TINSTITUTO NACIGNAL DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL S/ DENEGATORIA DE REGISTRO”,
el Tribunal establecid la

respecto de la

si-

sentencia de fs. 199/201 vta.,

guiente cuestidn a resolver:
Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultd gue la votacién debia ser

en el siguiente orden: sefiores Jueces de Camara doc-

efectuada
Ricardo Victor Guarinoni y Eduardo

tores Alfrede Silveric Gusman,

Vocos Conesa.

A la cuestién planteada, el sefior Juez de Camara doctor

ALFREDO SILVERIO GUSMAN dijo:

I. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (en

lo sucesivo I.N.P.I.) emitié la Disposicién 28.846/02 de fecha

por medio de la cual denegd el registro de la marca

23/11/2002,
(limitada para dis-

de denominacidn “AUDIOTEST” en la clase 9
tinguir uOnicamente “aparatos e instrumentos cientificos, eléc-
tricos -excluyendo la radio o aquéllos gue tengan que ver con las

comunicaciones-, de medir, de control o de ensefianza®), requerida
ELECTRONICAS SRL con fecha

por LABORATORIC DE APLICACIONES

18/08/1999.
La motivacidén de ese acto administrativo se basa en gue

la marca “AUDIOTEST” no redne los requisitos de fondo y de for-//



ma Drevistos en la Ley de Marcas. Asimismo, el ente adminis-

trative tuvo en cuenta 1la opinidén expresada en el dictamen emj-

tide por la Direccién de Marcas del T.9.P.I., en cual desaconsejo

el registro por entender que el caso encuadraba en la prohibicidén

absoluta prevista en el articule 2°, inciso a), de 1la Ley de

Marcas. Dicha norma prevé gue “... neo son registrables: a) 1los

nombres, pala-bras Y =signos gque constituyen la designacién

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

sean descriptivos de su naturaleza, funcién, cualidades u otras

caracteristicas” .

IT. Centra dichs acto administrativo, SOCMA AMERTCANA
S5.A. interpuso demandz a efectos de que la Justicia Federal pro-
cediese a anular la disposicion en cu2stidén. Al fundar su pre-
tensidn (ver fs. 13/19 y 44/4%), 1la acclonante sostuvo que la voz
"AUDIOTEST” no es capaz de identificar a producto alguno, por lo
gque no existiria un bien -dentro de tal clase- cuya denominacioén
comun, usual, técnica o vulgarizada sea 1a del nombre propuesto
como marca por la accionante. Agregd gue, tras efectuarse las pu-
blicaciones de rigor en el boletin de marcas y con la salvedad de
una Gnica oposicidén que fue posteriormente levantada, tal soli-
citud de registro no fue cuestionada por terceros. Argumentd asi-
mismo gue el vocablo “AUDIOTEST” fue de su creacién, y que ha
venide wutilizadndola come marca desde hace mas de dos afios, sin
que se haya producido confusidén o trastorno algunc en el mercado.
En tal direccidn, sostuve que la marca propuesta configqure un
nombre de fantasia que no designa producto wlguno de los involu-
crados en el caso, y que al no constituir la denominacién nece-
saria de producto alguno, ni ser susceptible de inducir & error
al publico consumidor respecto de 1a naturaleza, propiedades,

mérito, calidades y otras caracteristicas, la misma no estd in-

cursa en la prchibicidn legal antes sedalada. A ello, agregd ////
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inexplicable a 1z luz de 1la

que la denegatoria resulta

' ) P . e .
cuya conformacidn lingiiistica se han

“AUDIC* o “TEST”.

presentd su contestacidn de demanda,

I
P
! accidén incoada.

gran

cantidad de marcas que han sido registradas para la clase 9, y en
incluido sea el término

Tras haberse corrido el traslado de riger, el I.N.P.I.
solicitando se rechace la

En defensa de la validez de su acto administrativo,

sostuvo (ver fs.

' —d
: =
; . vicio respecto de los restantes comercializades en un determinado
|

S mercade. Asi, entendid que la voz "AUDIOTEST” no cumplia con la
! - finalidad primordial de toda marca, cual es la de distinguir los

o
I
| o bienes, productos o servicios, como instrumento para la protec-
!
: o cién de los consumidores. Considera a su vez, que la denominacién
! o)
'

en tanto el

no puede ser entendida como una creacién de fantasia,

| publico medio interpretard facilmente gque T“AUDIOTEST”

alguien. Por otra parte,

O "TEST” no conmovia el razonamiento ya expresado,

132/142) que la marca cuyo registro se pretendid

|
no conformaba un medio de identificacién de un producto o ser-

es un
producto para testear o probar la capacidad de audio de algo o
argumenté gque la existencia de registros

de marcas en las cuales se habian utilizadc los términos “AUDIO"
por cuanto en

aquellos casos los titulares de las marcas le habian adicionado a

los mencionados términes,

algin ¢ algunos otros de fantasia a

efectos de cumplir con los reguerimientos de la Ley de Marcas.

Por altimeo,
voz “AUDIOTEST”, exp

lizar alguna linea de productos con

respecto de la supuesta explotacidén comercial de 1la
resé que si bien la actora puede comercia-

la denominacién apuntada,

ello no obliga en modo alguno a la autoridad de aplicacién a

conceder el derecho a la marca si ésta no cumple

requisitos legales en cuestidn,

cen



IIT. A fs. 199/201 vta. el magistrado resolvis rechazar

la demanda, confirmanda 1a Disposicion N° 28.846/02 dictada por
el I.N.P.1., con relacién a la solicitud de registro de la marca
denominada “AUDIOTEST” para distinguir los productos de la clase
9 v bajo las limitaciones antes descriptas.

El sentenciante entendid que el signo en analisis se
encontraba dentro del ambito de prohibicion consagrado en el art.
2, dinc. a) de la ley 22.362. Para arribar a tal conclusién,
partid de considerar gque la marca cuyo registro fue denegado,
estaba compuesta por dos vocablos: “AUDIO”, relativo a sonldos o
audicién, y “TEST”, siendo su principal acepcidén la de examen o
prueba; y gue bajo tales significados, el vocablo tal como fue
propuesto informaba sobre un preocedimiento (examen o prueba) a
través de sonidos o audicién en una clase que contempla aparatos
e instrumentos que se pueden emplear para diches fines. Estu-
diando tal situvacioén, puso de resalto la divisién que existe
entre una marca evocativa —cuyo reglisiro no estd prohibido- y una
marca descriptiva -cuyo registro si esti vedado-, destacando que
la importancia de la distincién reside en que la ulltima comunica
directamente a las cualidades o caracteristicas del producto.
Bajo Lales premisas, concluyd que “AUDIOTEST” constituia una mar-
Ca cuanto menos aescriptiva de la naturaleza o funcién de alguno
de los productos a distinguir, entendiendo asi que la denomina-
cién propuesta por la actora efectivamente se veia afectada por
la prohiblicidon prevista en la norma antes indicada.

Asi también, volviendo scbre el analisis efectuado res-
pecto de la marca propuesta, el “a quc” puso de resalto que a los
términos descriptives ya estudiados, no se le agregd elemenrto de
fantasia alguno que pudiera ctorgarle un caracter distinbive.

Por ultimo, recordd que cuande la solucidn de un con-
flicto comoc el presente pudiese lievar a razonables dudas en

cuanto a si una determinada denominacién es o no registrable, ///



|

L

Uuso orF

Pl Sudlscial de b Neaoidn

Causa N° 6698/2003
yvie;

procederia estarse por vedar el registro a fin de no proteger una
situacidn que no se ha presentado nitida a la luz de los pre-

ceptos y la finalidad de las normas que regulan la materia.
En lo que concierne a los accesorios del pleito, con-

forme con lo dispuesto en el art. 68 del C.P.C.C.N., fueron im-

puestos a la actora vencida.

1V. Contra la sentencia dictada, Laboratorio de Aplica-

ciones Electrénicas interpuso recurso de apelacidn, expresando

En dicha pieza aduce: a) ElI “a quo”

SUs agravios a fojas 219/221.
procedio a desmembrar el vocablo “AUDIOTEST” Y a analizar y de-

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

realidad dekbatida en autos, a saber, si la palabra “RUDIOQTEST”

como un tode integro es susceptible de ser registrada comec marca;

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

“fantasioso” del conjunto de vocablos uridos por la actora en la

designacidén “AUDIOTEST”, sumatoria de terminos que dio lugar a

una nueva palabra hasta ese entonces inexistente; c) La inter-

pretacion realizada por el Magistrade en cuanto a estarse ante

una denominacién descriptiva es errénea, ya que existiria una

pluralidad de acepcicnes Y significados de los términos anali-

zados que evidenciaria la falta de una concreta designacidn vy,

la presencia del carécter evocativo de 1la

por el contrario,
cuenta el proceder

deneminacidn; d) EL “a quo” no tuvo en

comercial de la accionante, guien habria actuado en el mercado

con la denominacién en estudio sin haberse producido errores,

confusicnes o engafos a la buena fe o ignorancia de los consu-

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

ctuanto a las costas, habiendo resultado indispensable para la

actora presentarse ante los tribunales para lograr el registrc //



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

Corrido el traslado pertinente, el I.N.P.I. contesté

les agravios presentados per la parve actora a Ffojas 223/230 en
donde manifestd su acuerdos con los términos expresados por el

decisor de la anterior instancia.

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

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

8s5tos autos. El punto neurdigico que dein esclarecerse e si la

denominacidn “AUDIOTEST” en la clas. Y -con el alcanc: de la

delimitacion efectuada por la propia parte actora- cuyo registro
he side denegado, constituye una nomitacLén descriptiva de alguno
de los productos englchados en el aludido conjunto, dande a co-
nocer mediante la evocacién de su voe su naturaleza o las cua-
lidades qgue 1o defiren ({posicién del acto administrativo
enjuiciado); o si, por el contraric, se trata de una marca de
caracter evocativo que encuadra fuera en la prohibicidén descripta
en el articulo 2°, inciso "“a” de la Ley N° 22.362

{posicidn de la
parte actora).

Para resolver el entuerto, en primer lugar es menester
estudiar en forma detenida la compesicidon de la referida .~lase
del nomenclador internacional, junte cor =us notas explicativas,
explicitadas en el Decreco N° 553781, vy bajo las previsiones
efectuadas por la propia accionant~ al delimitar el espectro del
registro peticionado, a efectos de poder comprender la integra-
cién de los rubros en cuyc dmbito se requiere el registro.

La clase &% se refiere a los "“Aparatos o instrumentos
cientificos, nauticos, geodésicos, eléctricos (incliuso la radio) ,
fotograficcs, cinematograficos, o&pticos, de pesar, de medir, de
balizamiento de control {inspeccidn), de scocorro (salvamento) v

de ensefianza; aparatos automaticoes que se ponen en marcha me-

diante la introduccién de una moneda o de una ficha; maquinas ///



parlantes;
extintores”.

del proceso, la
“aparatos e instrumentos cientificos,

Causa N° 6£698/2003 //! 2 A

maquinas de calcular; aparatos

cajas registradoras,
Ahora bien, conforme lo han manifestade ambas partes
solicitante delimité el

eléctricos

registro reguerido a

-excluyendo 1la
de

radic o aquéllcs gue tengan que ver con las comunicaciones-,

de control ¢ de ensefianza”. Siguiendo las notas explica-

tal detalle comprende a los aparatos e 1nstrumen-
los aparatos e

medir,

tivas del caso,

tos de investigacion cientifica para laboratorios;
instrumentos eléctrices gque no estuvieren comprendides en ctras
para este caso, la radio o aquellos que

clases -y excluyendo,

tengan que ver con las comunicaciones-;
con la salvedad de aquellos de relojeria y otros
con

los aparatos e instrumen-

tos de medicidn,
instrumentos cronométricos; y aguélles destinades al control,

la exclusidn de los relojes de contrcl.

VI. Frente a la clase sefialada, resulta razonable sos-
“AUDIOQTEST” conforma una denominacién des-

tener gque la marca
gue dicha

luz de Jos productos clase pretende

criptiva a 1la

distinguir.
Para arribar a dicha conclusién, en primer lugar es

necesario desentrafar el significado del vocable en estudio, con-

forme las reglas, definiciones y usos linglisticos que rigen en
Sin requerir mayores Ffuentes que

un lugar y tiempo determinado.
ne parece

las brindadas por las mismas partes de este proceso,
haber lugar a dudas en cuanto a que la palabra “AUDIOTEST” tras-—

luciria en el imaginario social de nuestra comunidad la referen-

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

medir, detectar o probar sonidos.

inteligencia cuestionable

Por cierto, tal no resulta

por el hecho que se analicen de manera desmembrada las voces ////



Gue componen =] téermine en cuestion, nuerig que en el casg v dada

la debiiidad de los vocablos utilizados TEN razén del usg COmUr,

unes de les Productos de ia
los mismas esbozan un significads idéntico ¥a sea que

S& las visualice de manera individual O Como un teodo uniforme. gp

funcién de ello, si se tiene en Cuenta la primera impresison que

deja 1la aprehensién espontanea de 13 palabra, se vers que es la

misma que se desprende de syus dos componentes percibidos Separada

Y seguidamente.

Asi las Cosas, entiendo acertads el Sujicio efectuado

por el “a quo” al considerar a 1a denominacion Propuesta como ina

marca descriptiva, POr cuanto el términa &0 81 mismo no bLusra

imprimic en e} posible consumidor una idea, una referencia in-

directa de 1o que el bien trata, sino mas bien una ¢erkteza sobre

lo gue seriz uno de los productos englobados en 13 Case des-

cripta. En tal sent.do, 1la designacian diste

81 ranto no sélo no hay en ella elementeo alguno que le brinde un

grado de fantasia sino que, muy por el contrario, se compore de

dos palabras que describen ng Una cualidad del producto sine

directamente Jlas Caracteristicas bPrincipales Y necesarias de]

mismo, circunstancia que es susceptible de perturbar 13 compe-
tencia mercantil Y Ggenerar un estado de confusion en el con-
sumidor.

Lo hasta aqui sefalado es siufic.enie para confirmar 3
sentencia apelada, pues e]l Agravic  vinculado g4 la falta de
tonsideracién Por parte del “a quo” respacto del correcto onre-
‘eder comercial de la accionante, quien habria actuado en el
nercado con la denominacién  en e€s5tudio sin haberse producido
*rrores, confusiones o engafos a la buena fe o ignorancia de los

‘onsumidores, ni haberse generado un monopolic a su favor, carece

le apritud para modificar la solucién que postulo al Acuerdo.

i
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En mérito a le¢ expuesto, voto por confirmar lo

VII.
resuelto en primera instancia respecto de la legitimidad de 1la
rechazande el recurso de apelacidn in-

Disposicién N° 28.846/02,
en atencién al

actora, con costas

la parte
fart. 68 C.P.C.C.N.).

terpuesto por
principioc objetivo de la derrota

El sefior Juez de Camara doctor Ricardo Victor Guari-
noni, por razones andlogas a las aducidas por el sefior doctor

Alfredo Silveric Gusman,
El sefor Juez de Camara doctor Edeardo Vocos Conesa no

{fart. 109

adhiere a las conclusiones de su voto.

suscribe la presente por hallarse en usc de licencia

del Reglamento para la Justicia Nacicnal).
Con lo que termindé el acto. ALFREDO SILVERIO GUSMAN

RICARDO VICTOR GUARINONT -,
p
Es copia fiel del acuerdo criginal que obra en las

del Libro de Acuerdos de la Sala 2

paginas n° an°
de la Cémara Nacional de Apelaciones en 1o Civil y Comercial

Federal.

Buenos Aires, W de poouiec®  de 2009.-

Y VISTGS: por lo que resulta del acuerdo gue antecede,

se’ confirma la sentencia apelada con el alcance gue surge del

considerando VII del primer voto.



ALFREDO SILVERIO GUSMAN

——

RICARDO VICTOR GUARINONI
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