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LA JEFA DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y
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DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD
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INDICE ALFABETICO TEMATICO.
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INTRODUCCION

Si bien es cierto que las normas de un sistema juridico son de
estricta obediencia, también la practica ha demostrado que lo que en
ellas se establece en ocasiones no puede abarcar un todo. Ante dicha
circunstancia, no se puede justificar la aplicacion indebida de la ley,
por lo que se hace necesario limitar su alcance a beneficio del
justiciable.

Nuestro pafs, ha dado gran relevancia a la proteccion de los
derechos de Propiedad Intelectual, es por ello que se han sancionado
una serie de leyes especificas tendientes a la regulacion de los
derechos tanto en el orden de la Propiedad Industrial como de los
Derechos de Autor y Derechos Conexos.

En la misma medida que ha ido evolucionando vy
perfeccionandose el orden juridico normativo y las instituciones
administrativas correspondientes, también surgieron cambios
significativos en los instrumentos de administracion de la justicia, de
manera a ofrecer a los particulares las mas amplias garantfas ante los
actos de las autoridades administrativas; asegurando con ello un
orden juridico congruente con los Convenios y Tratados
Internacionales ratificados por el Paraguay.

Esta afirmacion tiene sustento en la labor diaria que ejercen
nuestros Jueces, Magistrados y Ministros de la Corte Suprema de
Justicia, a quienes se les ha encomendado el estudio de los casos
especificos frente a la legalidad de los actos administrativos y
aplicacion de las normas, para lo cual con frecuencia es preciso
realizar interpretaciones acerca del texto legal para desentrahar su
sentido.

La interpretacion de las normas realizada por el Juez, en el
ejercicio de su digna tarea de administrar la justicia, da como
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resultado la formacion de precedentes y jurisprudencias, cuyos
lineamientos han sido incluimos en el presente material.

Este tomo abarca Acuerdos y Sentencias emitidos por la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia, en materia contencioso
administrativa, desde el aho 2010 hasta el afho 2012, notandose un
incremento considerable en la resolucion de conflictos en esta

materia.

La Direccion de los Derechos de la Propiedad Intelectual
(DDPI) a cargo de S.E la Ministra Gladys Bareiro de Modica con el
apoyo del Instituto de Investigaciones Juridicas (IIJ) teniendo como
Ministro responsable a su S.E Dr. Victor Niihez, se complacen en
presentar esta obra que entendemos sera una importante
herramienta de consulta y de formacion integral para Jueces,
Magistrados y profesionales del fuero.

Maria Gabriela Talavera Garcia

Directora

Direccion de los Derechos de la Propiedad Intelectual
Corte Suprema de Justicia
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ACUERDOY SENTENCIA N° 430 del 9 de Setiembre de 2010.

GOYA, Clases 29 y 30 (registros, base de la oposicion) vs. GOYA,
Clase 3 (solicitud de registro de marca)

MARCA DE FABRICA. Marca notoria. Prueba.

Corresponde confirmar la sentencia del Tribunal de Cuentas que
hizo lugar a la demanda contencioso administrativa incoada contra las
resoluciones dictadas por la Direccion de Propiedad Industrial y Jefatura de
Asuntos Litigiosos respectivamente, que ordenaron la prosecucion del
registro de la marca solicitada, ya que la marca oponente se trata de una
marca y nombre comercial notorios, y la solicitante del registro de la misma
marca podria beneficiarse con el prestigio ajeno.

MARCA DE FABRICA. Marca notoria.

La notoriedad en materia de marca puede tener grados o niveles,
segiin calidad, expansion geogrifica, y son mds o menos conocidas con la
publicidad, etc. Algunas son universalmente conocidas y no precisan de
pruebas, y otras demuestran esa condicion con pruebas instrumentales, como
ocurrio en autos. En nuestro medio, la marca solicitada ya no es novedosa.
Luego, tampoco es original”.

MARCA DE FABRICA. Proteccion del nombre comercial.

Cabe revocar las resoluciones dictadas por la Jefatura de Asuntos
Litigiosos y la Direccion de la Propiedad Industrial que ordenaron la
prosecucion del registro de la marca solicitada, pues tratandose de la marca
“GOYA”, inscripta a nombre de la firma Goya Foods Inc., en las clases 29 y
30, una marca utilizada como nombre comercial, el criterio aplicado para el
cotejo es atin mas riguroso y estricto con las marcas iguales, con la finalidad
de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y
la buena fe comercial y sobre todo proteger los intereses del piiblico
consumidor.

Fallos relacionados: CS], A. y S. N° 1593 del 27/12/06; A. y S. N°
9/09/10; A. y S. N° 432 del 9/09/10.
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GOYA FOODS INC. C/ RESOLUCION N° 611 DE FECHA 30 DE
AGOSTO DE 2002 DICTADA POR LA JEFA DE LA SECRETARIA
DE ASUNTOS LITIGIOS Y LA RESOLUCION N° 470 DE FECHA
5 DE NOVIEMBRE DE 2004 DICTADA POR EL DIRECTOR DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ACUERDO Y SENTENCIA N° 430

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Reptblica del
Paraguay, a los nueve dias del mes de Septiembre del aho dos mil
diez, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los EXCELENTISIMOS
SENORES MINISTROS DE LA SALA PENAL DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA, DOCTORES SINDULFO BLANCO,
ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA Y JOSE RAUL TORRES
KIRMSER, quien integra esta Sala Penal en reemplazo del Dr. Wildo
Rienzi, por ante mi el Secretario autorizante, se trajo a consideracion
el expediente caratulado: “Goya Foods Inc. ¢/ Res. N° 611 de fecha
30/VIII/02 dic. Por la Jefa de la Secretaria de Asuntos Litigios y de la
Res. N° 470 de fecha 5/XI/04 dictada por el Director de la Propiedad
Industrial”, con el fin de resolver el recurso de nulidad y apelacion,
interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 91 del 28 de octubre de
2005, dictados por el Tribunal de Cuentas, 2°. Sala.

Previo estudio de los antecedentes, la Corte Suprema de
Justicia, Sala Penal, resolvid plantear los siguientes:

CUESTIONES:
¢Es nula o no la Sentencia?
(Procede o no la Apelacion?
Practicado el sorteo de Ley para establecer el orden de la
votacion, dio éste resultado: BLANCO, PUCHETA DE CORREA Y
TORRES KIRMSER.

A LA PRIMERA CUESTION, el Dr. SINDULFO BLANCO,
dijo: Se tiene el desistimiento expreso de la nulidad (fs. 123), y la
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coadyuvante omitid6 fundamentarla. Debe hacerse lugar al
desistimiento. ASI VOTO.

A sus turnos, los MINISTROS PUCHETA DE CORREA Y
TORRES KIRMSER, manifiestan adherirse, por idéntico motivo.

A LA SEGUNDA CUESTION: El Dr. SINDULFO BLANCO,
sigue diciendo: El fallo impugnado hizo lugar a la demanda (fs.
113/116 y vlta.) y revoco las resoluciones arriba individualizadas, con
costas a la perdidosa.

La expresion de agravios de la demanda sehalada que se
incurri6 en errores y omisiones. Sostiene que la marca GOYA
(registrada) y GOYA (solicitada), pueden coexistir pacificamente,
debido a la diferencia de los articulos protegidos por ellas, aplicando
el principio de la especialidad. La marca solicitada no se halla incursa
en ninguna prohibicion legal.

Por otro lado, la firma interesada en el registro INDEX
S.A.CI analiza el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas y sehala
que la solicitud de la marca GOYA, clase 03, en los Estados Unidos,
no otorga ningtin derecho en el Paraguay, y que solo lo da el registro
de la misma, siempre que ella sea notoria. Para que una marca sea
notoria tuvo que haber ganado prestigio con posterioridad a su
registro. Agrega que el fallo es derogatorio del principio denominado
de especialidad, reconociendo que admite excepciones. La primera es
la posible confusion entre articulos y servicios cuando estan
relacionados entre si. También que la declaracion jurada del Ejecutivo
de GOYA Foods Inc., es unilateral, no corroborado por otras fuentes.
La segunda excepcion, negada, es el conflicto con una marca notoria.

La contestacion esta agregada (fs. 134/137).

Ahora bien, observamos que las marcas son idénticas, pero la
oponente la registrd con anterioridad. Ademas, es su nombre
comercial. Como los productos y servicios son diferentes, se podria
apuntalar la solucion con la aplicacion del principio de especialidad.
Pero, en el caso de autos, y en este expediente, la interpretacion
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generalmente subjetiva, tiene como apoyo elementos objetivos
relativos a la notoriedad de la marca oponente, que conforman una
excepcion de la especialidad o finalidad. En efecto surge, de los
antecedentes administrativos a la vista, que la firma Goya Foods Inc.
es una corporacion, con oficinas y negocios en Nueva Jersey, Espana,
Puerto Rico, Reptiblica Dominicana y Paraguay, siendo la Ameérica
del Sur, una de sus principales ares de Comercializacion. Aunque
nadie expide certificado de notoriedad, apreciamos (seglin las
pruebas de autos) que se trata una marca y nombre comercial
notorios, y la solicitante del registro de la misma marca podria
beneficiarse con el prestigio ajeno. La notoriedad en materia de marca
puede tener grados o niveles, seglin calidad, expansion geografica, y
son mas o menos conocidas con la publicidad, etc. Algunas son
universalmente conocidas y no precisan de pruebas, y otras
demuestran esa condicion con pruebas instrumentales, como ocurrio
en autos. En nuestro medio, la marca solicitada ya no es novedosa.
Luego, tampoco es original. VOTO: no hacer lugar a la apelacion, y
confirmar el fallo.

A SU TURNO LA SENORA MINISTRA ALICIA BEATRIZ
PUCHETA DE CORREA, DIJO: Me adhiero al voto emitido por el
Sehor Ministro Preopinante, Dr. Sindulfo Blanco, y agrego.

La Abogada Marta Berkemeyer, en nombre de Ia
representacion de la firma Goya Foods Inc., titular de la marca
GOYA, inscripta en las clases 29 y 30 en el Paraguay, y con solicitud
presentada en la clase 3 en su pais de origen — Estados Unidos-
promovié demanda contenciosa administrativa contra la Resolucion
N° 611 de fecha 30 de agosto de 2.002 dictada por la Jefa de Asuntos
Litigiosos y la Resolucion N° 470 de fecha 5 de noviembre de 2.004
dictada por el Director de la Propiedad Industrial.

El Tribunal de Cuentas, por Acuerdo y Sentencia N° 91 de
fecha 28 de octubre de 2005, revoco las resoluciones impugnadas y
como consecuencia de ello acogid favorablemente la presente
demanda, basado en los siguientes argumentos: “...en ningiin
momento la autoridad administrativa ha considerado la solicitud
presentada con anterioridad por la firma GOYA FOODS INC,, en la
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clase 3 en los Estados Unidos. Ha quedado probado por la actora con
la declaracion jurada del Abogado John M. Ranneells el hecho que los
productos GOYA se encuentran presentes en el mercado de América
del Sur, incluyendo Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay. Asimismo
con la declaracion jurada del vicepresidente de GOYA FOODS INC.,
se ha probado la antigiiedad de los registros de mas de 42 ahos en su
pais de origen, asi como la notoriedad de la marca GOYA a nivel
mundial. La firma GOYA FOODS INC., ha solicitado en los Estados
Unidos el registro de la marca GOYA en la clase 3 el 8 de julio de
1.997, es decir, con anterioridad a la solicitud de la firma INDEX
S.A.C.IL Por ello resulta imposible la coexistencia pacifica entre ambas
marcas idénticas en la misma clase, amparando igualmente la
proteccion de la marca de la actora, el articulo 6; 6 bis del Convenio
de Paris del cual el Estado es adherente...”.

En el presente caso se pretende el registro de la marca GOYA
en la clase 16 oponiéndose la marca GOYA registrada en la clase 29 y
30.

El apelante manifiesta que las marcas GOYA (registrada) y
GOYA (solicitada) pueden coexistir pacificamente en el mercado
debido a la diferencia existente entre los articulos protegidos por las
mismas.

La parte coadyuvante expresa que el fallo impugnado es
denegatorio del principio de especialidad, y en este contexto aduce
que se pretende relacionar productos alimenticios por un lado (clase
29 y 30), con medicamentos y productos medicinales por otro (clase
05). Por otro lado asevera que los diversos registros de la marca
GOYA, no prueban su notoriedad a los efectos de nuestra legislacion.

Que teniendo en cuenta las particularidades descriptas en los
parrafos anteriores debo preguntarme si las marcas en pugna en el
presente caso json confundibles o no? Al respecto cabe sehalar que
no puedo menos que coincidir con el voto del Ministro Preopinante
que me sigue en orden de votacion. Ello es asi, no solamente porque
su ortografia y fonética idénticas, sino por la confusion ideologica que
la coexistencia de ambas marcas puede provocar en el publico
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consumidor dado que la similitud conceptual de la palabra “GOYA”
puede inducir al engaho sobre la procedencia de su fabricante o el
origen del producto. Es la representacion o evocacion de una misma
cosa provocada por la identidad antes sefhialada lo que en mi concepto
impedirfa al consumidor distinguir la procedencia del producto. Por
tal, la confusion es inevitable. Esta inmediata evocacion de la cosa
puede producir confusiéon. Ante esto cabe apuntar que la esencia
principal de las marcas es la de excluir en el uso de las marcas
confundibles, y sobre este punto nada resulta mas confundible que
una marca idéntica.

Tal como lo exprese en mi voto emitido en el Acuerdo y
Sentencia N° 1.593 del 27 de diciembre del 2006, y a fin de mantener
invariable mi postura sobre la posibilidad de confusion entre marcas
idénticas, la misma surge debido a la igualdad grafica, fonética y
visual existente entre diversas marcas en pugna lo que en efecto
ocasionaria confusion al ptblico consumidor o riesgo de asociacion.

La Ley de Marcas N° 1294/98, en su articulo 2°, dispone: “No
podran registrarse como marcas: a)...b)...c)...d)...e)...f) los signos
idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con
anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgos
de confusion o de asociacion con esa marca...g). Los signos que
constituyan una produccidn, imitacion, traduccion, transliteracion o
trascripcion total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar
notoriamente conocido en el sector pertinente del ptblico, que
pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o
servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro
fuesen susceptibles de causar confusion o un riesgo de asociacion con
ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del
signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o
medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo.

Por el imperio de la norma legal transcripta precedentemente
se establece como requisito el simple riesgo de crear confusion o
asociacion, sin necesidad de que efectivamente produzca tal
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confusion, pues, el derecho Macario es un derecho eminentemente
cautelar y tuitivo.

Ademas tratandose la marca “GOYA”, inscripta a nombre de
la firma Goya Foods Inc., en las clases 29 y 30, una marca utilizada
como nombre comercial, el criterio aplicado para el cotejo es atin mas
riguroso y estricto con las marcas iguales, con la finalidad de evitar el
aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y la
buena fé comercial y sobre todo proteger los intereses del piiblico
consumidor, porque de otro modo facilitarfa el aprovechamiento de
la fama adquirida por la publicidad de las marcas, al permitir a
terceros pretendiendo otras parecidas, provocar la confusion del
consumidor aunque fuera solamente sobre el origen de los productos.
Precisamente, es esto lo que sucederia si dejaramos coexistir a las
marcas en conflicto, maxime cuando esa coexistencia se pretende que
sea en productos de una misma clase.

El articulo 76 de la Ley de marcas dice:” El titular de un
nombre comercial tendra el derecho de impedir el uso en el comercio
de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo
semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusion o un
riesgo de asociacion con la empresa del titular o con sus productos o
servicios, o pudiera causar al titular un daho econdmico o comercial
injusto por razon de un aprovechamiento indebido del prestigio del
nombre o de empresa del titular”.

Que por tanto, teniendo en consideracion la jurisprudencia
seguida por esta Sala Penal, legislacion vigente en meterfa marcaria, y
las manifestaciones realizadas precedentemente, soy del parecer que
la Resolucion emitida por el ad-quem debe ser totalmente
confirmada, con la expresa imposicion de costas a la parte perdidosa
en virtud de la Teorfa del Riesgo Objetivo. ES MI VOTO.

A SU TURNO, EL DR. TORRES KIRMSER manifiesta que
se adhiere a los votos que anteceden, por los mismos fundamentos.
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Con lo que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E,,
todo por ante mi de que certifico, quedando acordada la Sentencia
que inmediatamente sigue:

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Pucheta de Correa y José Ratil
Torres Kirmser.

Ante mi: Karina Penoni de Bellassai, Secretaria Judicial
ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: 430
Asuncion, 9 de Septiembre de 2010.
VISTOS: los méritos del Acuerdo que anteceden, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:

1) TENER por desistido el recurso de nulidad.
2) NO HACER LUGAR a la apelacion interpuesta en autos, y en
consecuencia CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 91 de fecha 28
de octubre de 2.005 dictado por el Tribunal de Cuentas, 2°. Sala.
3) COSTAS a la perdidosa.

4) ANOTAR, registrar y notificar.

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Pucheta de Correa y José Ratl
Torres Kirmser.

Ante mi: Karina Penoni de Bellassai, Secretaria Judicial.
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 489 del 22 de Octubre de 2010

CALLISTOL, Clase 5 (registro, base de la oposicion) vs. CALLISTO,
Clase 5 (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FABRICA. Productos comprendidos en la Clase 5.
Criterio estricto.

Corresponde confirmar la sentencia del Tribunal de Cuentas que
hizo lugar a la demanda contencioso administrativa incoada contra las
resoluciones dictadas por la Direccion de Propiedad Industrial y la Jefatura
de Asuntos Litigiosos respectivamente, que ordenaron la prosecucion del
registro de la marca solicitada, ya que el recaudo de facil diferenciacion, debe
ser exigido con criterio estricto cuando estén en juego productos medicinales
de uso y consumo humano, que interesan de modo severo a la integridad
fisica e inclusive a la vida de las personas.

MARCAS DE FABRICA. Productos farmacéuticos. Confusion en el
piiblico consumidor

Que el hecho de que algunos medicamentos sean recetados por
profesionales del arte de curar, la realidad en el Paraguay es otra, pues los
laboratorios y farmacias en especial, estdn mds interesadas en incrementar
sus patrimonios que en la salud de las personas y con ese fin venden
medicamentos sin llevar control sobre las recetas o indicaciones médicas.
Igualmente no hay que olvidar la practica comim de la automedicacion
(ampliamente difundida en nuestro medio), que consiste en medicarse con un
producto farmacéutico sin consultar con un médico, poniendo en riesgo la
salud, y mas aiin si existen productos cuyas marcas sean muy parecidas o
similares, pues se podrian estar ingiriendo un producto pensando en otro.

MARCAS DE FABRICA. Productos farmacéuticos. Confusion en el
pitblico consumidor

Tratandose de productos farmacos de uso humano por un lado y
productos herbicidas (productos sanitarios para matar plantas indeseadas) el
criterio comparativo aplicable al cotejo debe ser riguroso, debido a la
peligrosa implicancia que tendria la coexistencia en el mercado de un
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medicamento y un herbicida, y su eventual consumo por inadvertencia. Por
ende la sola comercializacion de ambos productos en diferentes lugares de
expendio no determina como decisivo para una eventual diferenciacion
marcaria que posibilite la coexistencia pacifica entre ambas marcas”.

Eallos relacionados: CS], A. y S.N° 210 del 28/07/98; A. y S. N° 862 del
23/11/11.

VICENTE SCAVONE Y COMPANIA COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. C/ RESOLUCION N° 773 DE FECHA 23 DE
AGOSTO DE 2.002 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS
LITIGIOSOS Y LA N° 116 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2.003 DE
LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ACUERDO Y SENTENCIA N° 489

En la ciudad de Asuncion, capital de la Reptiblica del
Paraguay, a los veintidos dias del mes de Octubre del aho dos mil
diez, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema
de Justicia los Sehores Ministros de la Sala Penal, ALICIA PUCHETA
DE CORREA, RAUL TORRES KIRMSER, quien integra esta Sala por
inhibicion del Doctor Sindulfo Blanco, y el Dr. MIGUEL OSCAR
BAJAC ALBERTINI, quien integra esta Sala en reemplazo del Doctor
Wildo Rienzi Galeano, ante mi, la Secretaria autorizante, se trajo el
expediente caratulado: “VICENTE SCAVONE Y compahia
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. C/ resolucion N° 773 DE FECHA
23 DE AGOSTO DE 2.002 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS
LITIGIOSOS Y LA n° 116 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2.003 DE LA
DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.”, a fin de resolver
los Recursos de Apelacion y Nulidad, interpuestos contra el Acuerdo
y Sentencia N° 103 de fecha 20 de diciembre de 2.004, dictado por el
Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte
Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvid plantear las siguientes;

CUESTIONES:
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¢Es nula la sentencia apelada?
En caso contrario, ;se halla ella ajustada a derecho?

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de
votacion dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA,
TORRES KIRMSER, y BAJAC ALBERTINL

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Sehora
Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, dijo: Los recurrentes no
fundamentaron expresamente el Recurso de Nulidad. Ademas, no se
observan en el fallo recurrido vicios o defectos que justifiquen la
declaracion de oficio de su nulidad en los términos autorizados por
los Arts. 113 y 404 del Codigo Procesal Civil. Corresponde en
consecuencia desestimar este recurso. Es mi voto.

A su turno el Sehor Ministro JOSE RAUL TORRES KIRMSER,
dijo: Los recurrentes no fundamentaron expresamente el recurso de
Nulidad interpuesto. Por otro lado, no se observan en la resolucion
recurrida vicios o defectos que ameriten la declaracion de oficio de su
nulidad en los términos autorizados por los arts. 113 y 404 del Codigo
Procesal Civil. Corresponde, consecuentemente, desestimar este
recurso. Es mi voto.

A su turno el Senhor Ministro MIGUEL OSCAR BAJAC
ALBERTINI, manifiestan que se adhieren al voto de la preopinante
por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, la Sehora
Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, prosiguid diciendo: El
Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 103
de fecha 20 de diciembre de 2.004, resolvid: Hacer Lugar a la presente
demanda contencioso administrativa promovida por la firma
“Vicente Scavone y Compania C.I.5.A. contra Resoluciones N° 773 de
fecha 23/08/2002 de la Secretaria de Asuntos Litigiosos y la N° 116
de fecha 22/04/2.003 dictada por la Direccion de la Propiedad
Industrial; Revocar las Resoluciones N° 773 de fecha 23/08/2.002 de
la Secretaria de Asuntos Litigiosos; y la N° 116 de fecha 22/04/2.003,
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dictada por la Direccion de la Propiedad Industrial; Imponer las
costas a la perdidosa.

Que, contra la precitada sentencia emitida por el Tribunal
Inferior, se agravia el Abogado Victor Abente Brun, manifestando
que el fundamento formulado por el Tribunal inferior es incompleto
o errado cuando sostiene; “no hay eleccion cuando se presentan dos
productos con una misma marca”. Sostiene que el fundamento es
incompleto teniendo en cuenta el caso de dos productos idénticos,
especificamente cuando se traten de los mismos productos con la
misma marca, y errado seria el caso de productos distintos con la
misma designacion, y como ejemplo cita la coexistencia de las marcas
AVON, ACIDRINA Y ACIDRINE para la clase 5, TRIATOX y
TRIATOP para la misma clase. Asevera que el fallo recurrido opto
por un criterio contrario al asumido por la doctrina y jurisprudencia
de nuestros tribunales con respecto a los productos farmacéuticos, en
lo que respecta a que la posibilidad de confusion debe determinarse
al momento de la compra del producto. Dice que a fin de determinar
la posibilidad de confusion debe tenerse en cuenta que la marca
CALLISTO (solicitada), se halla limitada exclusivamente para
productos herbicidas, en tanto la marca CALLISTOL (registrada),
limitada exclusivamente para medicamentos de uso humano, no
resultan confundibles al momento de la compra, ya que las mismas se
comercializan en lugares distintos, y sus consumidores son también
personas distintas. Afirma que los productos medicinales se expiden
en farmacias bajo control de receta médica, y que los productos
herbicidas tienen otros expendios de venta al piiblico consumidor. En
cuanto a la imposicion de las costas, alega que las mismas no se
encuentran ajustadas a derecho conforme a la practica tribunalicia en
materia marcaria, las mismas deben imponerse en el orden causado.

Asimismo, el Abogado Ramon Rodriguez, en representacion
del Ministerio de Industria y Comercio, expresa agravios sehalando
que la resolucion recurrida no analiza la cuestion de la
confundibilidad marcaria desde la Optica de las diferencias. Alega
que del estudio comparativo de la composicion gramatical de las
marcas en pugha ambas poseen siete (7) letras, y al estar escritas en
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idioma extranjero poseen la distintividad necesaria para su
convivencia en el mercado.

Entrando a auscultar el fondo de la cuestion planteada, se
observa que el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, revoco las
Resoluciones N° 773 de fecha 23/08/2.002 dictada por la Secretaria de
Asuntos Litigiosos; y la N° 116 de fecha 22/04/2.003, dictada por la
Direccion de la Propiedad Industrial.

Seglin el Ad — quem, tratandose de marcas que tienen fines
distintos uno para uso veterinario y otro para uso humano, la
similitud es indudable y puede darse facilmente la confusion, ya que
las marcas en pugna “CALLISTO” y “CALLISTOL” pertenecen a la
misma clase. Sostiene que debido a la falta de diferenciacion de las
designaciones, puede generar confusiéon en el momento de elegir el
producto para su consumo por tal corresponde ser mucho mas
estricto al momento de juzgar sobre la confundibilidad de las marcas.

Examinada la cuestion traida a estudio, corresponde
determinar la inquisitoria si cabe o no posibilidad de confusion entre
las marcas “CALLISTO” (registrada) y “CALLISTOL” (solicitada)
para la clase 5.

Cabe reiterar, una vez mas, que las marcas de productos y
servicios deben ser claramente distinguibles, por cuanto solo asf es
posible cumplir con los objetivos esenciales de la Ley de Marcas, que
consisten en la proteccion del ptiblico consumidor y la tutela de sanas
practicas comerciales. Y ese recaudo de facil diferenciacion, debe ser
exigido con criterio estricto cuando estén en juego productos
medicinales de uso y consumo humano, que interesan de modo
severo, la integridad fisica e inclusive la vida de las personas.

En este sentido me interesa anotar, que el hecho de que
algunos medicamentos sean recetados por profesionales del arte de
curar, la realidad en el Paraguay es otra, pues los laboratorios y
farmacias en especial, estan mas interesadas en incrementar sus
patrimonios que en la salud de las personas y con ese fin venden
medicamentos sin llevar control sobre las recetas o indicaciones
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médicas. Igualmente no hay que olvidar la practica comiin de la
automedicacion (ampliamente difundida en nuestro medio), que
consiste en medicarse con un producto farmacéutico sin consultar con
un médico, poniendo en riesgo la salud, y mas atn si existen
productos cuyas marcas sean muy parecidas o similares, pues se
podrian estar ingiriendo un producto pensando en otro. De acuerdo a
las descripciones realizadas corresponde determinar que tratandose
de productos farmacos de uso humano por un lado y productos
herbicidas (productos sanitarios para matar plantas indeseadas) el
criterio comparativo aplicable al cotejo debe ser riguroso, debido a la
peligrosa implicancia que tendria la coexistencia en el mercado de un
medicamento y un herbicida, y su eventual consumo por
inadvertencia. Por ende la sola comercializacion de ambos productos
en diferentes lugares de expendio no determina como decisivo para
una eventual diferenciacion marcaria que posibilite la coexistencia
pacifica entre ambas marcas.

Descartada la tesis individualizadora de comercializacion de
productos en diferentes lugares, corresponde estudiar el cotejo
marcario desde el campo fonético, grafico, valorando los signos en su
totalidad, sin artificiales desmembraciones (salvo caso, en el analisis
pormenorizado posterior tendiente a corroborar una sensacion
espontanea o pre reflexiva), procurando el juzgador comprobar si en
un cercamiento fresco y desprevenido a las marcas la percepcion de
una le ocasiona el recuerdo de la otra y de tal modo produce la
llamada “similitud confusionista”.

Este parentesco o similitud se da, en general, cuando los
signos presentan mas semejanzas que diferencias, como bien lo puso
de resalto hace mas de cincuenta ahos Breuer Moreno: "la similitud
general entre dos marcas no depende de los elementos distintivos que
aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante
disposicion de esos elementos” ("Tratado de marcas”, Edic. 1946, Pag.
358); criterio que es compartido por Otamendi, Jorge (ver "Derecho
de marcas" Segunda Edicion, Pag. 196).

Apuntados estos principio, paso al estudio del tema de la
confundibilidad o no de las designaciones en pugna, sin olvidar las
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circunstancias especificas del caso y el desenvolvimiento del conflicto
en la clase 5, reitero, que se justifica ante la aplicacion en el cotejo de
un criterio dotado de cierto rigor, con la finalidad de cohibir toda
posibilidad de confusion de las marcas, juzgando el tema desde las
reglas de la prudencia.

Pues bien, en el campo grafico es perceptible sin demasiado
esfuerzo la similitud entre Callistol y Callisto, porque la visualizacion
de esos conjuntos revela las coincidencias en la parte inicial de cada
vocablo y la proyeccion de las terminaciones es débil por tratarse
solamente de la letra “L”.

Lo propio ocurre en la orbita de la comparacion eufonica,
fonética o sonora (como prefiera denominarselo).

Situados en este campo resulta altamente confundible las
palabras “Callisto” y “Callistol”, y esto es asi, porque la diferencia en
la pronunciacion provocada en la tiltima silaba (la letra “L”) no
cumple una diferencia notoria capaz de enervar una confundibilidad
manifiesta, en otras palabras el mismo comporta un elemento débil
desde el punto de vista distintivo. Si bien forma parte de la marca el
mismo no constituye el ingrediente caracterizante ni el
preponderante.

Por ende la sola diferenciacion de la altima letra “L”, da
como resultado natural un gran parecido entre las marcas en
conflicto, lo que me convenzo que en el caso en particular, pesan mas
las semejanzas que las diferencias.

En cuanto al agravio del recurrente donde manifiesta que el
Tribunal de Cuentas, Primera Sala, se ha apartado del criterio
jurisprudencial, conforme al Acuerdo y Sentencia N° 210 del 28 de
julio de 1.998, (citado por el apelante), en dicho pronunciamiento se
juzgd la confundibilidad existente entre las marcas “Piobron” y
“Polibron” conforme a los siguientes términos: “...pasando a auscultar
las marcas en conflicto que son como reitero PRIOBRON Y POLIBRON, y
poniéndome en el papel antes mencionado, debo senialar que a mi parecer
ambas marcas son confundibles, aun cuando las mismas contengan la
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particula de uso comfin “BRON”. Ello es asf porque entre las nombradas
marcas existe lo que se denomina confusion visual, provocada por la
semejante disposicion de las consonantes. Esto significa que se da una
coincidencia de letras de los conjuntos en pugna. Pero lo mas importante en
mi opinion es la confusion ideolbgica que ambas marcas pueden provocar en
el piblico, por la similitud conceptual de las palabras. Es la representacion o
evocacion de una misma cosa provocada por la similitud antes sefnialada, lo
que en mi concepto impide al consumidor distinguir una marca de otra. Por
ello, cuando el recuerdo es el mismo, por el mismo contenido conceptual, la
confusion es inevitable. Esta inmediata evocacion de la cosa es la que puede
producir confusion... Tratandose las marcas en pugna de productos
farmacéuticos, se ha vuelto a los criterios tradicionales marcarios que juzgan
la_posibilidad de confusion en el momento de la compra, que es lo que
marcariamente interesa, criterio justamente que he tenido en cuenta al
producto de emitir esta opinion, pues con relacion a dichos productos se debe
exigir una razonable diferenciacion de las designaciones, por las
consecuencias que puede acarrear las confusiones en dicho ambito...” .

Teniendo en cuenta los fundamentos vertidos en la citada
jurisprudencia del mismo resulta claro que el cotejo marcario se ha
realizado a partir de la confusion visual y la similitud conceptual
existente entre ambas marcas. La cuestion analizada sobre si las
marcas deben ser distinguibles al momento de la compra o al
momento de su consumo, como parametro a fin de determinar la
confundibilidad de los mismos, resulta de entera competencia del
Juez, conforme a la ortodoxia interpretativa en materia marcaria la
que se determina a través de la colocacion del Juez dentro del papel
del ptiblico consumidor.

El Profesor Jorge Otamendi, en su libro “Derecho de Marcas”
enseha lo siguiente: “La confundibilidad es a wveces muy ficil de
determinar: En cambio en muchas ocasiones, donde los parecidos no son tan
evidentes, la cuestion es dificil. Con el correr de los afos y tratar
seguramente, aunque nunca se lo ha dicho, de quitarle a este juicio el
cardcter subjetivo al menos en un grado minimo, la jurisprudencia ha ido
elaborando pautas o reglas. Estas no sélo sefialan como debe efectuarse el
cotejo marcario, sino que marcan cudl debe ser la interpretacion del Juez ante
ciertos hechos...el Juez debe obligatoriamente colocarse en el papel del
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pliblico consumidor para determinar si hay posibilidad de confusion. Si bien
la decision encierra una valoracion altamente objetiva, el juzgador, mds que
prequntarse si él personalmente se confundiria, debe preguntarse si el
pliblico consumidor ha de confundirse...dado que es al consumidor a quien
se le atribuird la posibilidad de confusion es imperativo que el Juzgador
conozea quien serd el consumidor y asi saber cudl serd su reaccion frente a
las marcas en cuestion. Por ello se ha dicho que a los fines de resolver la
confundibilidad marcaria, es de fundamental importancia establecer qué
clase de piiblico resultard comprador de los articulos protegidos por las
marcas en conflicto...por lo general la clase del piblico estard condicionada
por la clase producto que va a adquirir. Como bien lo indica su nombre, los
articulos de consumo masivo serdn adquiridos por toda clase de pitblico. En
cambio un reactor atémico o una maquina para uso industrial solo seran
adquiridos por un grupo selecto que analizara con cuidado todo lo relativo a
su compra, incluyendo las marcas y origen del producto...” (Jorge
Otamendi, “Derecho de Marcas”, Segunda Edicion, Abeledo Perrot,
pags. 199, 201, 202, aho 1995).

La Ley de Marcas en su articulo 2° inc. f) establece: “No
podran registrarse como marcas: f) Los signos idénticos o similares a
una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero,
para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusion o de
asociacion con esa marca...” en concordancia con el inc. g) Los signos
que constituyan wuna reproduccion, imitacion, traduccion,
transliteracion o trascripcion total o parcial de un signo distintivo,
idéntico o similar notoriamente conocido en el sector pertinente del
publico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y
registro fuesen susceptibles de causar confusion o un riesgo de
asociacion con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la
notoriedad del signo o la diluciéon de su fuerza distintiva, cualquiera
sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el
signo...” Considero, como que en el presente caso se dan estos
presupuestos.

En cuanto a las costas debemos remitirnos, al principio
general, estatuido en el articulo 192 del Codigo Procesal Civil, que
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dice: “La parte vencida en juicio debera pagar todos los gastos de la
contraria atin cuando esta no lo hubiera solicitado”, y el articulo 193
que establece la exencion a esta regla, al preceptuar: “El juez podra
eximir total o parcialmente de las costas al litigante vencido, siempre
que encontrare razones para ello, expresandolas en su
pronunciamiento bajo pena de nulidad”.

El principio general que rige la materia, es que las costas son
a cargo del vencido, por el hecho objetivo de la derrota. No obstante,
la consagracion de este principio, el Juez podra eximir al vencido de
la aplicacion de las costas, en todo o en parte, cuando exista mérito
parar ello.

La ley de forma no contiene una enumeracion de las
circunstancias que el o6rgano judicial debe tener en cuenta para
exonerar las costas, salvo el caso del vencimiento reciproco y
allanamiento. No obstante, la doctrina y la jurisprudencia consideran
como causales de exoneracion las siguientes: razéon fundada para
litigar, ley nueva o modificada, controversias o cuestiones dudosas de
derecho u obligacion juridica de someter la cuestion a la decision
judicial.

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, no
encuentro razon suficiente que encuadre con la cuestion traida a
estudio que amerite que las costas sean impuestas en el orden
causado, pues del analisis realizado, resulta que no hallan
configuradas ninguna de las premisas expuestas en el parrafo
anterior, que haga viable esa posibilidad, consecuentemente, no cabe
otra posibilidad que imponer las costas a la parte perdidosa. En
cuanto a las costas en esta instancia, igualmente corresponde
imponerlas a la parte vencida por el hecho objetivo de la derrota. Es
mi voto.

Por las razones expuestas precedentemente, estimo que el
fallo apelado debe ser confirmado. Es mi voto.

A su turno, el Sehor Ministro TORRES KIRMSER manifiesta
que se adhiere al voto del Ministro preopinante y agrega: Que la Ley
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N° 1294/98, en su Art. 2° inc. f), establece, que no se podran
registrarse como marcas: “Los signos idénticos o similares a una marca
registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismo
productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando
pudieran causar riesgo de confusion o asociacion con esa marca”. (Sic).

En la norma legal transcripta precedentemente se establece
como requisito el simple riesgo de crear confusion o asociacion, sin
necesidad de que efectivamente produzca tal confusion, pues el
derecho marcario, es un derecho eminentemente cautelar y tuitivo.

Que, de la constancia de autos surge que entre la marca
registrada “CALLISTOL” y la solicitada “CALLISTO”, existe mucha
semejanza grafica y fonética, diferenciando a ambos solo la tltima
letra “L”, lo cual hace confundible a ambos.

Igualmente, debemos mencionar que la actora tiene
registrada la marca “CALLISTOL”, no solo para productos
farmacéuticos, sino para todos los productos de la Clase N° 5 (fs.6/7),
que incluyen los productos herbicidas, que son justamente los
productos que la firma SYNGENTA LIMITED pretende
comercializar, lo cual, puede crear confusion en el consumidor final,
si se atiende que estos productos seran ofrecidos en los mismos
lugares de ventas.

Por las consideraciones vertidas, el Acuerdo y Sentencia N°
103 de fecha 20 de diciembre de 2004, dictado por el Tribunal de
Cuentas, Primera Sala, debe ser confirmado, con costas a la
perdidosa. Es mi voto.

A sus turnos, el Sehor Ministro BAJAC ALBERTINI
manifiesta que se adhiere al voto de la Sehora Ministra Preopinante
por sus mismos fundamentos

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE.,
todo por ante mi, que certifico, quedando acordada la Sentencia que
inmediatamente sigue:
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Ministros: Alicia Pucheta de Correa, Ratl Torres Kirmser, Miguel
Oscar Bajac.

Ante mi: Karina Penoni de Bellasai, Secretaria Judicial.

ACUERDO Y SENTENCIA N° 489

Asuncion, 22 de Octubre de 2.010

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la;
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:

1. DESESTIMAR el recurso de nulidad.
2. CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 103 de fecha 20 de
diciembre de 2.004, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala,
en todos sus puntos.
3. IMPONER las costas a la perdidosa.

4. ANOTAR, REGISTRAR Y REMITIR.

Ministros: Alicia Pucheta de Correa, Ratil Torres Kirmser, Miguel
Oscar Bajac.

Ante mi: Karina Penoni de Bellasai, Secretaria Judicial.
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 683 del 29 de Diciembre de 2010.

BERAFEN, Clase 5 (registro, base de la oposicion) vs. BETAFEM,
Clase 5 (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FABRICA. Productos de la clase 5. Productos
farmacéuticos. Criterio estricto.

Cuando se trata del registro de productos farmacéuticos, el cotejo
marcario debe ser mds riguroso, teniendo en cuenta, que el piiblico
consumidor no posee por lo general conocimientos farmacéuticos, lo cual
incrementa atin mds el riesgo de confusion, y por eso las marcas de
productos farmacéuticos deben ser facilmente distinguibles, o sea esto es que
sean diferenciados a simple vista, sin detenerse a hacerse un andlisis
minucioso de ellos, procede la revocacion de la resolucion del Tribunal de
Cuentas que no hizo lugar a la demanda contencioso administrativa incoada
contra las resoluciones administrativas que hicieron lugar a la oposicion
planteada.

HARRISON Y CIA. S.A. C/ RESOLUCION N° 795 DEL 27 DE
AGOSTO DE 2002 DICTADA POR LA SECRETARIA DE
ASUNTOS LITIGIOSOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS
LITIGIOSOS DE LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL DEPENDIENTE DEL M.I.C. Y C/ LA RESOLUCION
N° 413 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2004 DICTADA POR LA
DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ACUERDO Y SENTENCIA N° 683

En la ciudad de Asuncion, capital de la Reptiblica del
Paraguay, a los veintinueve dfas, del mes de diciembre del afio dos
mil diez, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la excelentisima
Corte Suprema de Justicia, los Sehores Ministros de la Sala Penal,
ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y
MIGUEL OSCARBAJAC, este tltimo integra la Sala Penal ante la
falta de un ministro, por ante mi, la Secretaria autorizante, se trajo al
acuerdo el expediente caratulado: “HARRISON Y CIA. S.A. C/ RES.
N° 795 DEL 27-VIII-02 DIC. POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS
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LITIGIOSOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS LITIGIOSOS DE LA
DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEPENDIENTE
DEL MIC. Y C/ LA RES. N° 413 DEL 18-X-04 DIC. POR LA
DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.”, a fin de resolver
el recurso de apelacion y nulidad, interpuesto contra el Acuerdo y
Sentencia N° 106 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la
excelentisima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal resolvio, estudiar
y votar las siguientes;

CUESTIONES:
¢Es nula la sentencia apelada?
En caso contrario, ;se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de
votacion, dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA,
BLANCO Y BAJAC.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Sehora
Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, dijo: El apelante no
fundamento el Recurso de Nulidad. Por lo demas, de la sentencia
recurrida no se observan vicios o defectos procesales que ameriten la
declaracion de oficio de la nulidad de conformidad a lo establecido
en los Articulos 113 y 404 del Codigo Procesal Civil. Corresponde en
consecuencia desestimar el Recurso de Nulidad. Es mi voto.

A sus turnos, los Sehores Ministros Wildo Rienzi Galeano y
Sindulfo Blanco, manifestaron que se adhieren al voto que antecede
por sus mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, la Sehora
Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, prosiguid diciendo: El
Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 106
de fecha 21 de noviembre de 2.005, resolvid: “No hacer lugar a la
demanda contenciosa administrativa, deducida por la firma “Harrison y Cia.
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S.A. contra la Resolucion N° 795 de fecha 27/VIII/2.002 dictada por la
Secretaria de Asuntos Litigiosos y la Resolucion N° 413 de fecha 18/X/2.004
dictada por la Direccion de la Propiedad Industrial...Confirmar la
Resolucion N° 795 de fecha 27/VIII/2002 dictada por la Secretaria de
Asuntos Litigiosos y la Resolucion N° 413 de fecha 18/X/2004 dictada por la
Direccion de la Propiedad Industrial. Imponer las costas, a la perdidosa...”

Contra la referida sentencia se agravia la Abogada Maria
Celia Villagra Marsal, en representacion de la firma Dallas S.A.,
fundamentando en los siguientes términos; “...Aunque no esté
manifestado en forma explicita en la sentencia, se quiso indicar que si
BETAVEL, BETAFERON, BETAPEN y BERAFEN coexisten
pacificamente en clase 05, BETAFEM también podra hacerlo con todas
ellas... (sic.) Si BETAVEL, BETAFERON, BETAPEN y BERAFEN
coexisten es porque, ademds de coincidir con la raiz BETA/BERA, se
distinguen suficientemente por medio de sus respectivas desinencias: VEL,
FERON, PEN y FEN... (Sic.) En este conflicto, las grandes similitudes se
dan tanto en los radicales como en las terminaciones. Es cierto, como afirma
el fallo, “el prefijo BETA, de la solicitada difiere del prefijo BERA, de la
registrada y que “terminacion FEN no es igual a FEM”... (sic.) Lo que
ocurre es que son muy parecidos, a tal punto que se los puede identificar
facilmente... (Sic.) El riesgo de confusion, en caso de coexistencia de la
marca BERAFEN y BETAFEM, es peligroso, ya que respectivamente, 1o
se trata de un relajante muscular y el otro, de hormona femenina... (sic.) Mi
parte se agravia también del hecho de que se le hayan impuesto las costas...”

A fojas 196 el Abogado Ramon Rodriguez, en representacion
del Ministerio de Industria y Comercio, contesta el traslado corridole
por providencia de fecha 20 de noviembre de 2.006. Dice; “...El
Acuerdo y Sentencia N° 106 de fecha 21 de noviembre de 2.005 dictada por
el Tribunal de Cuentas, Sequnda Sala, hoy impugnada, se ajusta
estrictamente a derecho pues se basa que entrando a analizar los extremos
alegados resulta evidente que los actos de cardcter administrativos realizado
por el Ministerio de Industria y Comercio especificamente las Resoluciones
N° 795 de fecha 27 de agosto de 2.002 dictada por la Secretaria de Asuntos
Litigiosos y la N° 413 de fecha 18 de octubre de 2.004 dictada por la
Direccion de la Propiedad Industrial, se ajustan a un estricto legalismo,
pues, ya que las mismas se prueban con fundamentos legales...”
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A fojas 198/202, el Abogado Hugo Berkemeyer contesta el
traslado, corridole por providencia de fecha 20 de noviembre de
2.006, en los siguientes términos; “...En primer lugar, y de manera
enfatica solicito a V.V.E.E., la confirmacién de todos los apartados del
Acuerdo y Sentencia N° 106 de fecha 21 de noviembre de 2.005... (Sic.) Por
supuesto que si BETAVEL, BETAFERON, BETAPEN y BERAFEN
coexisten pacificamente en la clase 05, BETAFEM también podrd hacerlo
con todas ellas...Entre la marca BETAFEN y BERAFEN existen muchas
mas similitudes que entre BETAFEM y BERAFEN, y sin embargo estan
coexistiendo en el mercado sin ningiin problema...Es preciso aclarar que en
ciertos casos existen medicamentos donde la confusion no existe debido a que
son utilizados para dolencias tan diversas y entregados por personas
especializadas que no hay posibilidad de confusion. Esto ocurre en el caso de
autos. Un anti inflamatorio no se confunde con una hormona femenina.
Cada medicamento trae inscripto su caracteristica debajo del nombre, por
ejemplo si es anti inflamatorio, si es anti febril, anti micético, o la droga que
contiene con sus mg. Las hormonas femeninas son prescriptas por
ginecologos y dispensados por farmacéuticos. No se encuentran en
despensas, supermercados u otros locales donde el consumidor comiin toma
el producto...Es innegable que el prefijo BETA, de la solicitada, difiere del
prefijo BERA, de la registrada y que “la terminaciéon FEN no es igual a
FEM”...Los fallos mencionados resolvieron casos distintos...Las
circunstancias fueron diferentes por lo que el resultado fue diferente...Las
costas en este caso deben ser impuestas a la perdidosa debido a que la accion
presentada por la adversa ha obligado a mi parte a intervenir con las
consecuencias que ello implica...”

El A-quo como fundamento de fallo expuso: “...De las
constancias de autos, podemos determinar que, las marcas BETAVEL,
BETAFERON, BETAPEN, y BERAFEN se encuentran en la actualidad
coexistiendo pacificamente. Por otra parte, la examinadora de fondo en su
informe constata que no aparece antecedente alguno a la marca en cuestion.
Procediendo asimismo a un andlisis de las marcas en conflicto tenemos que el
prefijo BETA de la marca solicitada difiere del prefijo BERA de la registrada.
Asimismo, la terminacion FEN no es igual a FEM por lo que concluimos que
no puede vedarse el registro a la marca solicitada. La impresion de conjunto
también es diferente, es decir, ambas marcas son claramente distinguibles.
Este hecho se ve acentuado con el hecho de que la marca solicitada ha
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limitado su solicitud exclusivamente a “preparaciones farmacéuticas
hormonales femeninas...”

Que entrando a examinar si las marcas en litigio se prestan o
no a confusion, debo sehalar como ya fue reiterado en numerosos
fallos anteriores que la esencia de la marca esta en poder excluir a
otros en el uso de marcas confundibles. El espiritu de la legislacion
marcarfa, conforme a la doctrina imperante, es el de evitar la
confusion, tanto es asi que ya no se habla de que las marcas deben ser
claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente
distinguibles. Se pone asi acento en la necesidad de una clara
diferenciacion de las marcas en pugna. En ese sentido respondemos a
la inquisitoria de si cabe o no posibilidad de confusion entre las
mismas.

Que auscultando los diversos argumentos expuestos en este
juicio, debemos colocarnos en el papel del ptiblico consumidor, como
lo aconseja la ortodoxia interpretativa para estos casos, a fin de
determinar la confundibilidad o no de las marcas en conflicto que son
“BERAFEN" (registrada) y “BETAFEM” (solicitada).

Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el
cotejo de signos marcarios para determinar su eventual similitud
confusionista son el grafico, fonético e ideologico. Es regla
jurisprudencial que basta que la posibilidad de confusion se plantee
en cualquiera de los tres campos para que el registro solicitado no sea
admitido.

En ese sentido debemos previamente analizar el aspecto
ortografico de ambas marcas, y asi tenemos que las mismas se hallan
compuestas por siete (7) letras, y que la marca registrada se halla
compuesta de la raiz BERA, y desinencia FEN, en tanto, la marca
solicitada tiene como raiz la silaba BETA, y como desinencia FEM, de
las cuales las tinicas variables en su conjunto son las letras R y M, lo
que da una cierta similitud confusionista imposible de evitar. Por
aplicacion de la teorfa de la preponderancia de las silabas primeras, se
puede afirmar que las silabas iniciales (raiz) idéntica o muy similares
constituyen factores determinantes para generar confusion, por tal,
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las desinencias (terminaciones) deben ser claramente distinguibles a
fin de evitar la confusion entre las marcas. En el caso estudiado no se
verifican ninguna de estas condiciones.

Ademas, entre las marcas nombradas existe lo que se
denomina confusion visual, provocada por la semejante disposicion
de las consonantes y vocales. Esto significa que hay una coincidencia
de letras de los conjuntos en pugna. Pero lo méas importante a mi
parecer radica en la confusion fonética, que las marcas puedan
generar en el pliblico consumidor, por la similitud audio fonica de las
palabras. En su en su conjunto surge que BERAFEN y BETAFEM,
tienen una pronunciacion muy similar, ya que el tnico elemento
diferenciador relevante constituye la letra T, por lo que cabe afirmar
que en caso que si las mismas coexistieran en el mercado se
produciria lo que doctrinariamente se denomina confusion auditiva,
pues la pronunciacion de las palabras que componen dicha marcas
tiene una fonética similar.

La Corte Suprema de Justicia en diversos fallos expreso que
en cuanto a los productos farmacéuticos el cotejo marcario debe ser
mas riguroso, teniendo en cuenta, que el phblico consumidor no
posee por lo general conocimientos farmacéuticos, lo cual incrementa
atin mas el riesgo de confusion, y por eso las marcas de productos
farmacéuticos deben ser facilmente distinguibles, o sea esto es que
sean diferenciados a simple vista, sin detenerse a hacerse un analisis
minucioso de ellos. En el caso que estamos estudiando, la marca
solicitada carece de los requisitos indispensables de novedad y
originalidad, por demostrarse claramente una semejante disposicion
de los elementos en conjunto.

Como apoyo doctrinario traigo a colacion lo expuesto por
Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda Edicion, Pag. 206.
“LOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS. Merece un tratamiento especial
la  cuestion del cotejo de marcas que distinguen los productos
farmacéuticos...Que lo mas adecuado es no ir mas alld, con relacion a los
productos medicinales, de exigir una razonable diferenciacion de las
designaciones, para determinar lo cual el juzgador deberd aplicar las
tradicionales pautas sentadas por el Tribunal respecto a la generalidad de las



SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 2010

categorias del Nomenclador oficial...El derecho judicial que sugiero tiende al
igual que el esfuerzo desarrollado por la ciencia médica a que quién deba
tomar un medicamento adquiera verdadera conciencia del peligro que corre
si lo hace por su sola cuenta. Para esto debe saber que los anaqueles de las
farmacias estan llenos de especificos contenidos en envases similares o con
denominaciones parecidas, asi lo que corresponde es que no compre el
remedio sobre la base de un vago dato que le han dado o de un difuso
recuerdo que le queda de alguno que cierta vez tomo. Si los jueces
estimularamos la confianza de esa persona en el sentido de que las
similitudes son inexistentes, habriamos contribuido sin desearlo, a afianzar
una actitud moderna que la medicina moderna intenta combatir...”

El Articulo 15 de la ley N° 1.294/98 dice: "El registro de una
marca hecho de acuerdo con esta ley concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las
acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos.
Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro
signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusion o a asociacion
entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre
que tengan relacion entre ellos”.

Por lo expuesto, los puntos 1 y 2 de la parte resolutiva del
Acuerdo y Sentencia N° 106 de fecha 21 de noviembre de 2005,
dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, deben ser
revocados. En cuanto al 3 punto, considero que el mismo debe ser
revocado, debiendo imponerse las costas en el orden causado, por
tratarse de una cuestion opinable desde todo punto de vista, ademas
de requerir de interpretacion legal y doctrinaria. Es mi voto.

A sus turnos los Sefhores Ministros Sindulfo Blanco y Miguel
Oscar Bajac manifestaron que se adhieren al voto que antecede por
sus mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.SE.E,,
todo por ante mi de que lo certifico quedando acordada la sentencia
que inmediatamente sigue:
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 683
VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:

1. DESESTIMAR el recurso de nulidad.
2. REVOCAR en todos sus términos el Acuerdo y Sentencia N° 106
de fecha 21 de noviembre de 2005, de conformidad a los fundamentos
expuestos en el exordio de la presente resolucion.
3. IMPONER LAS COSTAS, en el orden causado.

4. ANOTESE Y NOTIFIQUESE.

Ministros: Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Sindulfo Blanco, Miguel
Oscar Bajac.

Ante mi: Karina Penoni de Bellassai, Secretaria Judicial



ACUERDOS Y SENTENCIAS
ANO 2011






SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 2011

ACUERDO Y SENTENCIA N° 83 del 10 de marzo de 2011.

DELPHIA”, Clase 7 (registro, base de la oposicion) vs. DELPHI,
Clase 7 (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FABRICA. Confundibilidad de marcas.

Cabe revocar el Acuerdo y Sentencia dictado por el Tribunal de
Cuentas que hizo lugar a la demanda y ordeno la prosecucion del registro de
la marca solicitada, ya que entre las marcas DELPHIA yv DELPHLI, la finica
variacion consiste en la filtima letra (A) de la marca registrada, teniendo
presente que dicha variacion no resulta suficiente para excluir la posibilidad
la confusion entre las mismas en cuanto al aspecto ortogrifico.

MARCAS DE FABRICA. Confundibilidad.

Cabe confirmar lo resuelto en sede administrativa puesto que se
puede afirmar que las silabas iniciales (rafz) idéntica o muy similares
constituyen factores determinantes para generar confusion, por tal, las
desinencias (terminaciones) deben ser claramente distinguibles a fin de
evitar la confusion entre las marcas.

DELPHI TECHNOLOGIES INC. C/ RESOLUCION N° 430 DEL 14
DE MAYO DE 2004, DICTADA POR LA
SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCION N°
602 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2004, DICTADA POR EL
DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ACUERDO Y SENTENCIA N° 83

En la ciudad de Asuncion, Capital dela Republica del
Paraguay, a los diez dias del mes de marzo del aho dos mil once,
estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentisimos Sehores
Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores
ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y
RAUL TORRES KIRMSER, quien integra esta Sala por falta de un
Ministro por ante mi el secretario autorizante, se trajo al acuerdo el
expediente caratulado: “DELPHI TECHNOLOGIES INC. C/ RES. N°
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430 DEL 14/MAYO/04, DICT. POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS
LITIGIOSOS Y RES. N° 602 DEL 31/DIC/04, DICT. POR EL
DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL” a fin de resolver el
Recurso de Apelacion y Nulidad interpuesto contra el Acuerdo y
Sentencia N° 60 de fecha 17 de julio de 2.007, dictada por el Tribunal
de Cuentas, Segundo Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte
Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvid plantear las siguientes;

CUESTIONES:
¢Es nula la sentencia apelada?
En caso contrario, ;se halla ella ajustada a derecho?

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de
votacion dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA,
BLANCO Y TORRES KIRMSER.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Sehora
Ministra Alicia Pucheta de Correa, dijo: El recurrente no fundamento
expresamente el Recurso de Nulidad contra la citada resolucion por
lo que se lo tiene por abdicado del mismo. Por otra parte del estudio
oficioso del mismo podemos notar que del fallo recurrido no se
observan vicios o defectos que ameriten su declaracion de oficio en
los términos autorizados por los Articulos 113 y 404 del Codigo
Procesal Civil, por tanto corresponde desestimarlo.

A sus turnos, los Sehores Ministros Sindulfo Blanco y Rafil
Torres Kirmser, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por
los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA,la Sehora
Ministra Alicia Pucheta de Correa, prosigui6 diciendo: El Tribunal de
Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 60 de fecha 17 de
julio de 2.007, resolvio hacer lugar a la demanda contencioso
administrativa promovida por la firma Delphi Technologies Inc.
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contra la Resolucion N° 430 de fecha 14 de mayo de 2.004 dictada
por la Jefa de Secretaria de Asuntos Litigiosos y la Resolucion N° 602
de fecha 31 de diciembre de 2.004 dictado por el Director de la
Propiedad Industrial, y en consecuencia revocar las citadas
resoluciones. Imponer las costas a la perdidosa

Contra el fallo del Tribunal Inferior, se alza el demandado en
los términos del escrito obrante a fojas 268/271, en dicho contexto
alega que el hecho que la parte actora haya obtenido el registro de la
marca DELPHI para las clases 6, 9, 11, 12, 37, 41 y 42 carece de
relevancia alguna para que se le conceda el registro a la citada marca
en la nomenclatura internacional 7, puesto que la marca DELPHIA ya
se encuentra registrada en la misma. Asevera que entre la clase 7 y las
clases 6,9, 11, 12, 37, 41 y 42 no existen afinidad alguna. Expresa que
entre las marcas DELPHIA y DELPHI existen evidentes similitudes
de orden ortografico y fonético que imposibilitan la coexistencia
pacifica entre las mimas.

Que, a fojas 1158/161, el representante convencional de la
parte actora, Abogado Hugo Berkemeyer, solicita que la resolucion
recurrida sea confirmada.

El A-quo fundo su fallo en los siguientes términos: “La
empresa norteamericana DELPHI TECHNOLOGIES inc. ha demostrado en
autos ser titular de numerosos registros extranjeros (inclusive en la clase 7)
de la marca DELPHI, ya que si bien los registros figuran a nombre de
General Motors Corporation ha quedado probado el desmembramiento a
Delphi  Technologies Inc. (fs. 159/163)...La empresa norteamericana
DELPHI TECHNOLOGIES Inc., ya tiene registrada en nuestro pais la
marca DELPHI en 7 clases diferentes (9 registros), por lo que se ha dado en
el pasado la coexistencia pacifica de las marcas en conflicto...Finalmente si la
demanda ha sustentado su oposicion en la “confundibilidad” de las marcas
DELPHI (solicitada), con su marca DELPHIA (registrada) en la clase 7, no
se ha opuesto al registro de la misma marca (DELPHI) en las clases 6, 9, 12,
37, 42, 11 y 41, lo cual corrobora la coexistencia de las mismas sin
producirse la confusion...”
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Entrando a auscultar el fondo de la cuestion, corresponde
determinar si existe confusion entre las marcas “DELPHIA” y
“DELPHI” para la misma clase 7.

La primera pregunta que nos hacemos, es que si del cotejo
entre las marcas confrontadas las mismas generan confusion,
teniendo presente la premisa de tratarse de productos de la misma
clase (ingenios para motores, que no sean para vehiculos terrestres).

Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el
cotejo de signos marcarios para determinar su eventual similitud
confusionista son el grafico, fonético e ideologico. Es regla
jurisprudencial que basta que la posibilidad de confusion se plantee
en cualquiera de los tres campos para que el registro solicitado no sea
admitido.

En cuanto al aspecto ortografico, tenemos que entre las
marcas DELPHIA y DELPHI, la inica variacion consiste en la tiltima
letra (A) de la marca registrada, teniendo presente que dicha
variacion no resulta suficiente para excluir la posibilidad la confusion
entre las mismas en cuanto al aspecto ortografico.

A todo esto cabe agregar que si bien la doctrina enseha que la
teoria de la preponderancia de las silabas primeras se puede afirmar que
las silabas iniciales (raiz) idéntica o muy similares constituyen
factores determinantes para generar confusion, por tal, las
desinencias (terminaciones) deben ser claramente distinguibles a fin
de evitar la confusion entre las marcas.

Dentro del campo fonético, las marcas en pugna pueden
generar posibilidad de confusion, ya que en su conjunto DELPHIA y
DELPHI, tienen una pronunciacion muy similar, debido a los
elementos diferenciadores existente entre ambos generados por la
letra “A”, por lo que cabe en afirmar que en el caso de autos, existe lo
que doctrinariamente se denomina confusion auditiva, pues de la
pronunciacion de las palabras resulta una fonética semejante.
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Teniendo en cuenta que entre las marcas “DELPHIA”
(registrada) y “DELPHI” (solicitada) existen evidentes similitudes de
orden ortografico y fonético, la misma, podria ocasionar una eventual
confusion marcaria, motivo suficiente para el rechazo del registro de
la marca solicitada.

Ahora bien, en cuanto a la coexistencia pacifica entre las
mismas, por la inscripcion de la marca DELPHI en las clases 6, 9, 11,
12, 37, 41 y 42, resulta insuficiente, por si solo para evitar la eventual
confundibilidad que pueda acarrearse entre ambas marcas, salvo que
dicha coexistencia se dé entre las mismas clases o que exista una gran
afinidad entre estos.

Por las razones expuestas, voto por la revocacion del
Acuerdo y Sentencia apelado, con la imposicion de las costas en el
orden causado, pues existi6 razon suficiente para litigar del Abogado
Hugo Berkemeyer, por tratarse de una cuestion opinable.

A sus turnos, los Sehores Sindulfo Blanco y Ratl Torres
Kirmser, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los
mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E.,

todo por ante mi de que lo certifico quedando acordada la sentencia
que inmediatamente sigue:

Ministros: Alicia Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Ratil Torres
Kirmser

Ante mi: Norma Esther Dominguez Vallejos, Secretaria Judicial
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 83
Asuncion, 10 de Marzo de 2011
LA CORTE SUPREMADE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:

1. DESESTIMAR el recurso de nulidad.

2. REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 60 de fecha 17 de julio de
2.007, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, y en
consecuencia confirmar las resoluciones administrativas impugnadas.
3. IMPONER las costas en el orden causado.

4. ANOTAR, registrar y notificar.

Ministros: Alicia Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Ratil Torres
Kirmser

Ante mi: Norma Esther Dominguez Vallejos, Secretaria Judicial
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 87 del 4 de Marzo de 2011.

SELTON, Clase 5 (registro base de la oposicion) vs. ZELON, Clase 5
(solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FABRICA. Confundibilidad de marcas. Criterio
estricto.

Procede la confirmacion de la resolucion del Tribunal de Cuentas
que no hizo lugar a la demanda e hizo lugar a la oposicion planteada, en
virtud al criterio minucioso, protector, no solamente del piiblico consumidor,
sino de la exclusividad de los derechos adquiridos por la marca registrada y,
por la confusion en conjunto a considerarse segtin doctrina marcaria
imperante”

MARCAS DE FABRICA. Productos Farmacéuticos. Criterio estricto.

Procede la confirmacion de la resolucion administrativa puesto que
el derecho Marcario al ser un derecho eminentemente tuitivo, lo que busca es
evitar la confusion que pueda existir entre las marcas existentes en el
mercado, pues ya no se habla de que las mismas deban ser confundibles entre
st, sino que claramente distinguibles. (Voto de la Ministra Alicia Pucheta de
Correa, que se adhiere al preopinante, por su propio fundamento)

MARCAS DE FABRICA. Proteccion de la marca. Confusion

La pretension de la proteccion de los clientes consumidores para que
no se confundiesen la marca que representa, con otra similar, perteneciente a
otro producto, provocando de esta manera un dafio patrimonial en sus
ventas; sino también el interés del pitblico consumidor (Voto de la Ministra
Alicia Pucheta de Correa, que se adhiere al preopinante, por su propio
fundamento)

MARCAS DE FABRICA. Productos Farmacéuticos. Criterio estricto.
Si bien es cierto que el farmacéutico es una persona por lo general

instruida en dicha ciencia, lo cual evita confusiones al momento de
seleccionarlos medicamentos, el mismo podria incurriv en un error
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involuntario al confundir una marca con otra si las mismas son parecidas o
similares. (Voto de la Ministra Alicia Pucheta de Correa, que se adhiere al
preopinante, por su propio fundamento)

MARCAS DE FABRICA. Productos Farmacéuticos. Criterio estricto.

La ley exige la presentacion de la receta médica para el expendio de
ciertos medicamentos, pero la realidad en nuestro pafs es otra, pues los
laboratorios y farmacias en especial, estdn mds interesados en incrementar
sus patrimonios, que en la salud de las personas, y con este fin venden
medicamentos sin llevar el control sobre las recetas o indicaciones médicas.
Igualmente no hay que olvidar que en nuestro medio es muy comiin la
llamada automedicacion, que consiste en medicarse con un producto
farmacéutico sin consultar con un médico, poniendo en grave peligro la
salud, y mas aiin si es que existen medicamentos cuyas marcas son muy
parecidas o similares, pues bien podria estar ingiriendo un producto
pensando en otro. (Voto de la Ministra Alicia Pucheta de Correa, que se
adhiere al preopinante, por su propio fundamento)

DAICHII SANKYO COMPANY LIMITED C/ RESOLUCION
N°1436 DEL 27 DE SETIEMBRE DE 1999, DICTADA POR LA
SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y
RESOLUCION N° 367 DEL 23 DE AGOSTO DE 2007 DICTADA
POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ACUERDO Y SENTENCIA N° 87

En la ciudad de Asuncion, Capital dela Republica del
Paraguay, a los Catorce dias, del mes de Marzo del aho dos mil once,
estando reunidos en su Sala de Acuerdos dela Corte Suprema de
Justicia los sehores Ministros SINDULFO BLANCO, ALICIA
BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS BENITEZ RIERA, bajo la
presidencia del primero de los nombrados, por Ante mi, la
Secretaria autorizante se trajo a estudio el Expediente intitulado:
“DAICHII SANKYO COMPANY LIMITED C/ RES. N° 1436 DEL
27/09/99, DICT. POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS
Y RES. N°367 DEL 23/08/07 DICT. POR LA DIRECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de resolver los Recursos de
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Apelacion y Nulidad interpuestos porla Parte Actora contra el
Acuerdo y Sentencia N° 37 con fecha 30 de marzo de 2009, dictado
por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, los Ministros de
la Excelentisima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvieron
plantear las siguientes:

CUESTIONES:
¢Es nula la Sentencia apelada?
En caso contrario, ;se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de
votacion, dio el siguiente resultado: SINDULFO BLANCO, ALICIA
BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS BENITEZ RIERA.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL SENOR
MINISTRO BLANCO dijo: La recurrente ha desistido expresamente
del Recurso de Nulidad y no se observan en la sentencia recurrida
vicios o defectos que justifiquen la declaracion de oficio de su nulidad
en los términos autorizados por los articulos 113 y 404 del Codigo
Procesal Civil. En consecuencia corresponde desestimar este
recurso. ES MI VOTO.

A SUS TURNOS, LOS MINISTROS ALICIA BEATRIZ
PUCHETA DE CORREA y LUIS BENITEZ RIERA expresaron que se
adhieren al voto del Ministro preopinante Sindulfo Blanco por los
mismos términos y fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL
MINISTRO SINDULFO BLANCO dijo: El presente juicio fue
promovido por La Abog. Denise Modica en representacion de Daichii
Sankyo Company Limited contra la Resolucion N° 1436 del 27/09/99,
Dictado por la SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS vy
Resolucion N° 367 del 23/08/07 dictado por la DIRECCION DELA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.
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Por Acuerdo y Sentencia N° 37 del 30 de marzo de 2009, el
Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvio: “1.- NO HACER
LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa deducida
por la firma: DAICHII SANKYO COMPANY LIMITED C/la
RES. N° 1436 DEL 27 DE SETIEMBRE DE 1999 DICTADA POR LA
SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RES. N° 367 DEL 23 DE
AGOSTO DE 2007 DICTADA PORLA DIRECCION DELA
PROPIEDAD INDUSTRIAL, de conformidad al exordio de la
presente resolucion; 2.-CONFIRMARla Res.N°1436 del 27 de
septiembre de 1999 Dictado por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y
Res N° 367 del 23 de agosto del 2007 Dictada por la Direccion de la
Propiedad Industrial; 3.- IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa; 4.-
NOTIFIQUESE, registrese y remitase copia ala Excma. Corte
Suprema de Justicia” (fs. 180/183).

Contra dicho Acuerdo y Sentencia, expresa agravios la Abog.
Denise Mobdica, representante de la firma DAICHII SANKYO
COMPANY LIMITED, alegando: sucintamente que el fundamento de
la resolucion impugnada esta dada en la misma expresion del
miembro del Tribunal de Cuentas, 2° Sala que actud de preopinante
al expresar que la razon de ser de una marca esta en poder excluira
otras en el uso, “cuando estas sean confundibles”; que se debe evitar la
confusion y que las marcas no deben ser claramente inconfundibles
sino deben ser claramente distinguibles, poniendo énfasis en la
necesidad de una clara diferenciacion de las marcas en pugna”.

Prosigue el manifiesto, en que: las marcas de productos
farmacéuticos deben ser facilmente distinguibles sin necesidad de
observaciones minuciosas. El magistrado referido no relaciono esos
criterios con el caso concreto de autos, es decir no fundamentod
porqué “las marcas en pugna son confundibles”. Solo se ha limitado a
exponer el derecho, pero no lo ha aplicado a los hechos; no ha
realizado lo que en doctrina se conoce como subsuncion, que
consiste en “el enlace logico de una situacion particular, especifica y
concreta, con la prevision abstracta, genérica e hipotética contenida
enla Ley” (COUTURE Eduardo, Fundamentos del Derecho Civil,
pag.285), entre la marca solicitada ZELON vs. SELTON (marca
registrada), con lo que se violdo el Art.15 inc.) Del C.P.C., que
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establece que las resoluciones deben estar fundadas so pena de
nulidad.

Expone la recurrente, las similitudes que pudieron haber
tenido ZELON (medicamento) y SELTON (medicamento), ambas
pertenecientes a la clase 5, destruidas por la presencia de la “T”
central en la marca de la adversa, que forma parte de la silaba
“TON”. La acentuacion de las marcas involucradas, es otro motivo
que aleja las posibilidades de confusion, debido a una inclinacion
natural de pronunciarse ZELON como si fuera palabra aguda, con
acento en la tiltima silaba, asi como pronunciar SELTON como una
palabra llana en la pentiltima silaba.

Termina solicitando, revocar el Acuerdo y Sentencia N° 37,
del 30 de marzo de 2009, dictados por el Tribunal de Cuentas-
Segunda Sala, en todas sus partes y disponiendo, en consecuencia, la
prosecucion de tramites para el registro de la solicitud N° 11.928/98
de la marca ZELON, de clase 05, depositada por la firma Daichi
Seeiyaku Kabukishi Kaisha, en la actualidad Daichii Sankyo
Company Limited (in extenso a fs. 189/191).

Del mismo modo, se presentan los representantes del ambito
publico, los Abogados Jorge Barboza Franco y Ramoéon Rodriguez,
aduciendo que la recurrente pretende confundir a esta instancia con
extremos sofistas. Segin los mismos las marcas en pugna ZELON
vs. SELTON tienen semejanzas tales que no permiten coexistir en el
mercado, confundibles para el consumidor atendiendo wuna
comparacion en conjunto; que este constituye el criterio constante en
materia marcaria. Ellos alegan quela Direccion dela Propiedad
Industrial ha obrado acertadamente al rechazar la solicitud del
Registro de la marca ZELON, pues al cotejar con la marca registrada
SELTON existen semejanzas que hacen que ambas no puedan
coexistir. Asimismo el Acuerdo y Sentencia recurrido contiene
fundamentos solidos y consistentes teniendo como base el cotejo de
los signos marcarios. Por tltimo, se remiten integramente a los
fundamentos de la resolucion recurrida; (fs. 201/203).
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Interviene el Abogado Hugo Berkemeyer, por la firma
CLOROX ARGENTINA en su caracter de coadyuvante (fs.204/207),
que entre otras expresiones, refuta los argumentos de la recurrente
alegando que en la resolucion recurrida se hace un analisis efectivo y
claro de la necesaria diferenciacion que debe existir entre las marcas
de la clase 5 que corresponde a medicamentos, el cual debe ser
minucioso y protector del piiblico consumidor. Continfia refutando y
hace alusion al proceso de subsuncion al analizar la certeza de la
confusion que puede haber entre el publico consumidor y la lesion
de los derechos de exclusiva, adquiridos por la marca registrada
SELTON. Asimismo se ha probado el derecho con el certificado de
registro y la base legal con los arts. 4 y 15 de la Ley de “Marcas” N°-
1.298.

Culmina la intervencion del Abogado Berkemeyer,
manifestando que la marca solicitada ZELON, es nitida y
sencillamente confundible con la marca registrada SELTON,
ambas pertenecientes a la clase 5 y que, por constituir sus
medicamentos semejanzas en conjunto, ponen en peligro la salud de
los consumidores, argumento amplia y minuciosamente analizado y
debatido con doctrinas y normas de la ley marcaria. En la instancia
administrativa tanto en la Secretaria de Asuntos Litigiosos como en la
Direccion de la Propiedad Industrial, fue rechazada la solicitud de
inscripcion y el mismo fue confirmado ante el Tribunal de Cuentas, 2°
Sala por ACUERDO y SENTENCIAN®37 de fecha 30 de marzo de
2009.

POR TANTO, y “atendiendo al criterio minucioso, protector,
no solamente del piiblico consumidor, sino de la exclusividad de los
derechos adquiridos por la marca registrada y, por la confusion en
conjunto a considerarse segln doctrina marcaria imperante”
(COUTURE Eduardo) considero que la resolucion recurrida debe ser
confirmada. ES MI VOTO.

En cuanto a las costas, se imponen a la vencida, por el riesgo
objetivo asumido en el evento.
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A SU TURNOLA MINISTRA ALICIA BEATRIZ
PUCHETA DE CORREA, DIJO:1)En cuanto al Recurso
Nulidad: me adhiero al Voto del Ministro preopinante Sindulfo
Blanco por los mismos términos y fundamentos. Es mi Voto.

2) En cuanto al Recurso Apelacion: La Ministra Alicia Beatriz
Pucheta de Correa, prosiguid diciendo: Luego de un integral analisis
de estos autos, coincido con lo resuelto por el distinguido colega
preopinante Sindulfo Blanco, que me antecedio en el orden de
votacion, en el sentido de confirmar el Acuerdo y Sentencia N°37 de
fecha 30 de marzo de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas,
Segunda Sala.

Sin embargo, ante el idéntico desenlace jurisdiccional
conclusivo que avalo, estimo necesario agregar las siguientes
conclusiones: El Tribunal de Cuentas Segunda Sala, por Acuerdo y
Sentencia N° 37 de fecha 30 de marzo de 2.009 resolvid: 1.-) NO
HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa,
deducida por la firma: “DAICHII SANKYO COMPANY LIMITED
C/la RES.N1436 DEL 27 DE SETIEMBRE DE 1.999 DICTADA
POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RES.N°367
DEL 23 DE AGOSTO DE 2.007 DICTADA POR LA DIRECCION
DELA PROPIEDAD INDUSTRIAL de conformidad al exordio de la
presente Resolucion.2.-) CONFIRMAR, la Res.N°1.436 del 27 de
septiembre de 1999Dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y
Res.N°367 del 23 de agosto de 2.007 Dictada por la Direccion de la
Propiedad Industrial. 3.-) IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa. 4.-
) NOTIFIQUESE...”.

Se agravia contra el citado Acuerdo y Sentencia la Abogada
Denise Modica, en su escrito obrante a £s.189/191, expresando, en
apretada sintesis, que el fallo impugnado se ha limitado a exponer el
derecho, pero no ha aplicado los hechos. Alegd que era necesario un
cotejo razonado entre las marcas expugna a los efectos de demostrar
su confundibilidad, que existen suficientes diferencias graficas y
fonéticas, que posibilitan la diferenciacion entre las marcas en pugna.
Concluye solicitando la revocacion del Acuerdo y Sentencia
recurrido.
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Al contestar el traslado que le fuere corrido, los Abogados
Jorge Barboza Franco y Ramoén Rodriguez, en representacion del
Ministerio de Industria y Comercio en su escrito obrante a fs.201/203,
alegaron que se pretende confundir a la Excelentisima Corte Suprema
de Justicia, entre las marcas en pugna existen semejanzas que no
permiten su coexistencia en el mercado; a la hora de comparar las
marcas no se deben tomar una por una las letras que forman el
vocablo, por el contrario deber ser comparadas en su conjunto porque
es de esa forma que el publico consumidor la encuentra en el
mercado. Concluye solicitando la confirmacion del Acuerdo y
Sentencia recurrido.

El Abogado Hugo T. Berkemeyer al contestar el traslado que
le fuere corrido en su escrito de fs. 204/207, expreso que el Tribunal
de Cuentas expone el criterio que debe emplearse en el analisis para
la concesion de marcas, el cual debe ser minucioso y protector del
publico consumidor y realizo dicho analisis constatando que las
marcas expugna son susceptibles de causar confusion al ptblico
consumidor, exponiendo a su vez el derecho que avala dicha
conclusion, de forma logica y coherente. Las marcas expugna son
confundibles, la coexistencia en el mercado pondria en peligro la
salud de consumidores. Concluye solicitando la
confirmacion desacuerdo y Sentencia recurrido

Entrando a auscultar el fondo de la cuestion planteada,
debemos determinar si cabe o no la posibilidad de confusion entre
las marcas en pugna, SELTON (registrada) y ZELON (solicitada).

Al respecto corresponde sehalar que no puedo menos que
coincidir con el voto del Ministro Preopinante Sindulfo Blanco. Cabe
mencionar que las cuestiones marcarias no se limitan a reglas
preestablecidas, sino que responden a un analisis prudente realizado
por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de
cierta subjetividad razonable.

Primeramente debemos analizar el aspecto ortografico de
ambas palabras, y asf tenemos que la primera de ellas (SELTON) esta
compuesta por (6) seis letras y la segunda (ZELON) por (5) cinco
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letras, de las cuales la raiz de la primera se encuentra compuesta por
el vocablo (SEL) y su desinencia “TON”, en tanto la segunda se halla
compuesta por la raiz “ZE” y su desinencia por el vocablo “LON”",
del cotejo se desprende que los tinicos elementos variables son, la
letra “Z” en la raiz, y la supresion de la letra intermedia “T” por lo
que existe posibilidad de cierta confusion visual.

En tanto a la parte fonética, partiendo del cotejo de las
mismas surge que los radicales “SEL” y “ZE”, tienen una
pronunciacidon muy similar, ya que los elementos diferenciadores
constituyen las letras “S” y “Z”, irrelevantes desde el conjunto de
ambas palabras, asi tampoco la supresion de la letra “T”, otorga una
gran diferencia, por lo que cabe afirmar que los mismos no resultan
suficientes para lograr una individualidad marcaria propia. Por lo
tanto, soy del criterio que entre ambas palabras el elemento
determinante en cuanto a la confusion existente lo constituye el
“ELEMENTO FONETICO” por su similitud manifiesta.

En concordancia con lo ut supra sehalado, Javier Otamendi,
al ensahar sobre la “Pronunciacion incorrecta” expresa cuanto sigue:
“...Se ha admitido que la letra “S” colocada al comienzo de una palabra es
pronunciada como “E”, que las letras “S” y “Z” no son normalmente
distinguibles en el cotejo oral...” (Pagina 167, JORGE OTAMENDI,
“DERECHO DE MARCAS”, Segunda Edicion, Abeledo-Perrot,
Buenos Aires).

Ahora bien, las marcas expugna son solicitadas para
productos pertenecientes a la clase (5) cinco del Nomenclator
Internacional, siendo ambos productos farmacéuticos. El Derecho
Marcario al ser un derecho eminentemente tuitivo, lo que busca
evitar es la confusion que pueda existir entre las marcas existentes en
el mercado, pues ya no se habla de que las mismas deban ser
confundibles entre si, sino que claramente distinguibles. Con esto el
objetivo constituye proteger no solo clientes consumidores
confundiesen la marca que representa, con otra similar, perteneciente
a otro producto, provocando de esta manera un daho patrimonial en
sus ventas; sino también el interés del ptiblico consumidor que podria
adquiriran producto por otro. Respecto a este punto, es importante
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sehalar que en doctrina se habla de dos tipos de confusion, la
primera es la denominada “Confusion directa” en la cual el
comprador adquiere un producto determinado convencido de que
estd comprando otro, y la segunda de ella es la denominada
“Confusion indirecta” que se da cuando el comprador cree que el
producto que se desea posee un mismo origen determinado y en
realidad, el fabricante es otro.

Si bien es cierto que el farmacéutico es una persona por lo
general instruida en dicha ciencia, lo cual evita confusiones al
momento de seleccionar los medicamentos, el mismo podria incurrir
en un error involuntario al confundir una marca con otra si las
mismas son parecidas o similares. Ademas, por otra parte los
médicos aunque sean profesionales altamente calificados, pueden de
igual manera, confundir un medicamento, con otros que tenga un
nombre similar.

Ademas cabe sehalar que la Ley exige la presentacion de la
receta médica para el expendio de ciertos medicamentos, pero la
realidad en nuestro pafs es otra, pues los laboratorios y farmacias en
especial, estan mas interesados en incrementar sus patrimonios, que
en la salud de las personas, y con este fin venden medicamentos sin
llevar el control sobre las recetas o indicaciones médicas. Igualmente
no hay que olvidar que en nuestro medio es muy comiin la llamada
automedicacion, que consiste en medicarse con un producto
farmacéutico sin consultar con un médico, poniendo en grave peligro
la salud, y més atin si es que existen medicamentos cuyas marcas son
muy parecidas o similares, pues bien podria estar ingiriendo un
producto pensando en otro. Ademas de igual manera el publico
consumidor no posee por lo general conocimientos farmacéuticos, lo
cual incrementa ain mas el riesgo de confusion, y por eso las marcas
de productos farmacéuticos deben ser facilmente distinguibles, o sea
esto es que sean diferenciados a simple vista, sin detenerse a hacer un
analisis minucioso de ellos.

Jorge Otamendi en su obre “Derecho de Marcas” expresa
cuanto sigue: Los productos farmacéuticos. Merece un tratamiento especial
la cuestion del cotejo de marcas que distinguen productos farmacéuticos...
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Que lo mds adecuado es no ir mas alla, con relacion a los productos
medicinales, de exigir una razonable diferenciacion de las designaciones,
para determinar lo cual el juzgador deberd aplicar las tradicionales pautas
sentadas por el Tribunal respecto a la generalidad de las categorias del
Nomenclator oficial... El derecho judicial que sugiero tiende- al igual que el
esfuerzo desarrollado por la ciencia médica- a que quién deba tomar un
medicamento adquiera verdadera conciencia del peligro que corre si lo hace
por su sola cuenta. Para esto debe saber que los anaqueles de las farmacias
estan llenos de especificos contenidos en envases similares o con
denominaciones parecidas, asi que lo que corresponde es que no compre el
remedio sobre la base de un vago dato que le han dado o de un difuso
recuerdo que le queda de alguno que cierta vez tomd. Si los jueces
estimularamos la confianza de esa persona en el sentido de que las
similitudes son existentes, habriamos contribuido sin desearlo, a afianzar
una actitud moderna que la medicina moderna interna combatir”...,” (Jorge
Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda Edicion, Pag.206).

La Ley de Marcas N°1.294/98, en su articulo 2°, dispone: “No
podran registrase como marcas: a)...b)...c)...d)...e)...f) los signos
idénticos o similares a una marca registrada o solicitada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios diferentes cuando pudieran causar riesgos de confusion de
asociacion con esa marca...g)Los signos que constituyan una
reproduccion, imitacion, traduccion, transliteracion o trascripcion
total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar notoriamente
conocido en el sector pertinente del plblico, que pertenece a un
tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se
apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de
causar confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o
signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la
dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea amanera o medio por
el cual se hubiese hecho conocido el signo...”

En ese mismo orden de ideas el Art2 inc. a) dela
Ley 1294/98, expone que no podran ser registrados las marcas que
puedan inducir a engafio o confusion con respecto a las caracteristicas
o aptitud de los productos o servicios. La doctrina enseha que estas
marcas que inducen o provocan error doctrinariamente son las
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llamadas marcas engahosas y por talla Ley prohibe su registro.
(Vide: OTAMEND], Jorge, “Derecho de Marcas” obra cit., p. 68 y ss.).
(Acuerdo y SentenciaN°125 de fecha 26 de marzo de 2.007,
Excelentisima Corte Suprema de Justicia).

A lo expresado se debe sumar, el derecho al uso exclusivo de
las marcas que nuestra legislacion concede a su titular, y A
OPONERSE AL REGISTRO Y AL USO DE CUALQUIER OTRO
SIGNO QUE PUEDIERA INDUCIR DIRECTA O
INDIRECTAMENTE A CONFUSION O ASOCIACION ENTRE LOS
PRODUCTOS o servicios cualquiera sea la clase en la que figuren,
siempre que tengan relacion entre ellos (Ley N°1294/98, Art.27) .

Por ende, coincido conla Direcciondela Propiedad
Industrial el Tribunal de Cuentas, en que las marcas en pugna son
claramente confundibles, dada la similitud auditiva y visual que
existen entre las marcas en pugna y que ambas seran utilizadas en la
misma clase (5).

Se trae a colacion el “Acuerdo y Sentencia N° 1.282 del 06 de
noviembre del 2.006”, a fin de mantener invariable impostura sobre la
posibilidad de confusion entre marcas solicitadas para la clase 5 del
nomenclator internacional. La misma surge debido a la semejanza
grafica, fonética y visual existente entre las marcas expugna, lo que
en efecto ocasionaria confusion al ptiblico consumidor.

Que, por tanto, teniendo en consideracion la jurisprudencia
seguida por esta Sala Penal, Legislacion vigente en materia marcaria,
y las manifestaciones realizadas precedentemente, soy del parecer
que la Resolucion emitida por el ad-quem debe ser totalmente
confirmada, con la expresa imposicion de costas a la parte perdidosa
en virtud de la Teoria del Riesgo. Es mi voto.

A SU TURNO EL MINISTRO LUIS BENITEZ RIERA, DIJO:
Me adhiero al voto del sehor Ministro preopinante, asintiendo los
fundamentos complementados por la Ministra Pucheta de Correa.
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Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E,,
todo por ante mi, que lo certifico quedando acordada la sentencia que
inmediatamente sigue:

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Luis
Maria Benitez Riera.

Ante mi: Karinna Penoni de Bellassai, Secretaria Judicial.
ACUERDO Y SENTENCIA N° 87
Asuncion, 14 de Marzo del 2.011.-

Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la
Excelentisima

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALAPENAL
RESUELVE:

1. TENER por desistido a la recurrente del Recurso de Nulidad
interpuesto.

2. CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 37, del 30 de marzo de
2009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

3. IMPONER las Costas a la perdidosa.
4. ANOTAR, registrar y notificar.

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Luis
Maria Benitez Riera.

Ante mi: Karinna Penoni de Bellassai, Secretaria Judicial.
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 150 del 11 de Abril de 2011.

CHESTER, Clase 29 (registro, base de la oposicion) vs CHESTER,
Clase 29 (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FABRICA. Identidad de clases, confundibilidad.

Corresponde confirmar la sentencia del Tribunal de Cuentas que no
hizo lugar a la demanda contencioso administrativa incoada contra las
resoluciones dictadas por la Direccion de Propiedad Industrial y la Jefatura
de Asuntos Litigiosos respectivamente, que hicieron lugar a la oposicion
planteada, ya que quien concurre a comprar un producto de marca
“CHESTER” y encuentra otro producto de marca “CHESTER”, no se
detendrd a ver si estos productos son o no de origen distinto. Es decir, si son
0 no fabricados por la misma firma. Creerdn que tienen una misma
procedencia y la compraran, llevado por el hecho de tener una experiencia
satisfactoria con el producto con el que se confunde.

MARCAS DE FABRICA. Signo engahoso.

Cabe confirmar las resoluciones dictadas por la Jefatura de Asuntos
Litigiosos y la Direccion de la Propiedad Industrial que hicieron lugar a la
oposicion planteada, pues en el supuesto caso de aceptar el registro solicitado
por la firma Perdigao Agroindustrial S.A., la misma implicaria por un lado
la posibilidad de confusion por la coexistencia de las marcas en la misma
clase, violando asi la libre competencia en el mercado dispuesto en la
Constitucion Nacional (Articulo 107), y por otro lado la grave consecuencia
que pudiera acarrear en ese segmento del mercado el riesgo de que el
consumidor crea que con dicha marca se estd ofreciendo una mercaderia o
servicio de mejor calidad, (porque la marca alude a ello), aun cuando no sea
ast.

PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S.A. C/ RESOLUCION N° 1.272
DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2.004 DICTADA POR LA
SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCION N°
20 DEL 26 DE FEBRERO DE 2007, DICTADA POR EL DIRECTOR
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 150 del 11 de Abril de 2011.

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Repiiblica del
Paraguay, a los once dias, del mes de Abril del afho dos mil once,
estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentisimos Ministros
de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores ALICIA
BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y LUIS
MARIA BENITEZ RIERA, Ante mi, la Secretaria autorizante se trajo
al acuerdo el expediente caratulado: “PERDIGAO
AGROINDUSTRIAL S.A. C/ RES. N° 1.272 DEL 1/DIC/2.004
DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RES
N° 20 DEL 26/FEB/07, DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de resolver los Recursos de
Apelacion y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N°
161 de fecha 04 del mes de noviembre del 2.008, dictada por el
Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso,la
Excelentisima Corte Suprema de Justicia, resolvio estudiar y votar las
siguientes;

CUESTIONES:
¢Es nula la Sentencia recurrida?
En caso contrario, ;se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de
votacion dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA,
BLANCO y BENITEZ RIERA.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA,la Sehora
Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, dijo: En cuanto al Recurso
de Nulidad, el recurrente no interpuso, ni fundamento expresamente
el presente recurso de nulidad, por lo que se lo tiene que tener
abdicado del mismo. Por otro lado de la lectura de la Sentencia
impugnada no se observan vicios o defectos procesales que ameriten
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de oficio su declaracion de nulidad en los términos autorizados por
los Articulos 113 y 404 del Coddigo Procesal Civil. Es mi voto.

A sus turnos los Sehores Ministros Sindulfo Blanco y Luis
Maria Benitez Riera, dijeron: que se adhieren al voto que antecede
por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA,la Sehora
Ministra Alicia Pucheta de Correa, prosigui6 diciendo: La firma
PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S.A. mediante su representante
convencional Hugo R.Mersan, en adelante la accionante, promueve
accion contencioso administrativa contra la Resolucion N° 1.272 de
fecha 1 de diciembre de 2.004, dictada por la Sub Secretaria de
Asuntos Litigiosos, y la Resolucion N° 20 de fecha 26 de febrero de
2.007 dictada por la Direccion dela Propiedad Industrial,
dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 161 del 4 de noviembre de 2.008,
el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvio; “1) NO HACER
LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa, deducida por la
firma “PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S.A. contra la Resolucion N°
1.272 de fecha 1/12/04 dictada por la Secretaria de Asuntos litigiosos, y
Resolucion N° 20 de fecha 26/02/07 dictada por el Director de la Propiedad
Industrial”, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente
resolucion. 2) CONFIRMAR, la Resolucion N° 1.272 de fecha 1/12/04
dictada por la Secretaria de Asuntos litigiosos y la Resolucion N° 20 de fecha
26/02/07 dictada por el Director de la Propiedad Industrial. 3) IMPONER
LAS COSTAS, a la perdidosa. 4) ANOTAR...”.

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 161 del 4 de noviembre de
2.008, se alza en Apelacion el Abogado Hugo R. Mersan en nombre y
representacion la accionante, conforme al escrito obrante a fojas
129/133 de autos, expresando cuanto sigue: “que la marca solicitada por
mi representada se refiere a productos especificos, diferentes de los
comercializados por la marca registrada. Los signos en pugna son idénticos
en los que a su conformacion denominativa se refiere, estando depositadas en
la misma Clase Internacional, la marca se concede para amparar a
determinados productos o servicios, siendo la delimitacion importante pues
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determina donde empieza y doénde terminan los derechos materiales del
titular. El art. 6 de la Ley N° 1.294/98 prevé la posibilidad de conceder una
marca idéntica o semejante a otra previamente registrada, siempre y cuando
entre las mismas exista distancia efectiva y decisiva entre los productos o
servicios a ser individualizados. Tal distancia se encuentra garantizada por
cuanto que los productos que mi mandante protege son: “carnes, pescado,
aves y caza, extractos de carne, conservas, huevos, aceites y grasas
comestibles”, entretanto los productos protegidos por la marca registrada
son “papas fritas y bocaditos a base de papas, bocaditos de cerdo y
combinaciones de quesos y crocantes”, lo cual habla a las claras de que la
coexistencia  pacifica entre ambos  signos esti garantizada al no
comprometerse el derecho del oponente a preservar la integridad de su marca,
ni el de los consumidores a adquirir aquello que realmente desean. En el caso
que nos ocupa existen dos signos ciertamente idénticos, pero cuya conexion
con la realidad del mercado es distinta, lo que los hace ser también marcas
distintas. Perdigao Agroindustrial S.A. es titular de la marca “CHESTER”
en Brasil y comercializada en nuestro pais, no se trata de una empresa cuyo
producto querria beneficiarse con el prestigio ni con el esfuerzo de otra. Mi
mandante posee respecto de la parte oponente en lo que refiere al tiempo que
lleva en la titularidad del signo “CHESTER” en su pais de origen: 1.982
conforme lo revela copia agregada a los antecedentes glosados en autos, ante
tal fecha la adversa no puede sino oponer como mejor argumento un registro
nacional del ano 1.989. Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia
recurrido sea revocado”.

El Ministerio de Industria y Comercio, por medio de sus
representantes legales Abogados Jorge Barboza y Ramoén Rodriguez,
se presentan a contestar el traslado que les fuere corrido, en los
términos de su escrito de fojas 142/145, expresando cuanto sigue: “La
marca CHESTER estd inscripta en numerosas clases a favor de la firma
PEPSICO INC., por lo tanto su titular ostenta derechos exclusivos sobre
dicha marca y cualquier otra marca solicitada con posterioridad debe
presentar suficientes diferencias que alejen cualquier posibilidad de
confusion de la marca registrada, caso contrario se estaria lesionando el
derecho de uso exclusivo y se debilitara la funcion distintiva que cumple la
marca prevista en las disposiciones de la Ley N° 1.294/98, al permitirse el
registro de MARCAS IGUALES y en consecuencia al uso de cualquier otro
signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusion o a asociacion
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entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren
siempre que tengan relacion entre ellas. Considero que se debe evitar la
confusion que pueda existir entre productos con la misma marca que
provengan de firmas diferentes. Con esto se pretende no solamente el interés
del titular de cada producto, que se sentiria sumamente perjudicado si sus
clientes consumidores se confundiesen de productos provenientes de otra
firma como provenientes de el mismo, al tener la misma marca sino también
el interés del piiblico consumidor que eventualmente podra adquirir algo que
en realidad no quiso, pudiendo producirse tanto una confusion directa, como
indirecta. Concluye solicitando la confirmacion del Acuerdo y Sentencia
recurrida.

La parte coadyuvante PEPSICO INC., mediante su
representante convencional, HUGO T. BERKEMEYER, al contestar el
traslado que le fuere corrido expresd cuanto sigue: “La apelante
reconoce la identidad de la marca solicitada por Perdigao Agroindustrial
S.A. y las marcas registradas por mi mandante. Los productos se relacionan,
ambos son alimentos, las “carnes, pescado, aves y caza, extractos de carne,
conserva, huevos, aceites y grasas comestibles” son materia prima que se
elaboran las “papas fritas y bocaditos a base de papas, bocaditos de cerdo
fritos, etc. La conexion entre los productos cubiertos existe. El apelante en
ningiin momento menciona la posibilidad de confusion directa e indirecta en
cuanto a la procedencia de los productos. La firma Perdigao Agroindustrial
S.A. pretendi6 registrar la marca CHESTER para amparar los productos de
la clase 29 del nomenclator internacional, sin tener en cuenta que las marcas
“CHESTER CHEETAH”, "CHEETOS”, y “CHESTER" inscriptas en las
clases 29, 30 y 31 pertenecen PEPSICO INC. Las marcas registradas
PEPSICO INC. son notorias y famosas en el Paraguay y en todo el mundo,
de concederse la marca a la solicitante le asistiria el derecho al uso exclusivo
de la denominacion CHESTER para todo aquellos productos comprendidos
en la clase 29 en perjuicio al legitimo derecho que viene ejerciendo mi
mandante. Las marcas son idénticas y para la misma clase, existe una
presuncion de conexion competitiva, atendiendo a que los productos se
encontraran en el mismo mercado. El mero hecho de la marca solicitada por
la firma Perdigao Agroindustrial S.A. pretenda proteger “carnes, pescados,
aves y caza” no aleja la posibilidad de confusion y de asociacion con la marca
notoria fuertemente arraigada en la mente del consumidor Paraguayo.
Hemos probado que las marcas CHESTER, CHESTER CHEETA Y
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CHEETOS, se encuentran registradas en masde 80 paises. Concluye
solicitando la confirmacion del Acuerdo y Sentencia recurrido”.

Entrando a analizar la cuestion de fondo, tenemos que el
Tribunal de Cuentas, confirmo las resoluciones administrativas que
desestimaron el pedido de registro de la marca “CHESTER” para
distinguir productos de la clase Veintinueve (29), hecha por la firma
“PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S.A.” argumentando que en el
caso de marras la marca denominativa solicitada no retine las
condiciones esenciales para ser registrada, por la posibilidad que
exista confusion directa o indirecta, entre la marca solicitada, y la ya
registrada por parte de los consumidores dado que poseen el mismo
nombre y son solicitadas para la misma clase. La marca solicitada
carece de novedad, particularidad y personalidad, por lo cual no
podra cumplir con la finalidad prevista para las marcas.

Al respecto cabe mencionar que las cuestiones marcarias no
se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un analisis
prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna
imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

Tratandose de signos denominativos, la cuestion de novedad
y distintividad no es de solucion facil. Existe una linea tenue entre los
signos denominativos registrables y los que no lo son. Lo que se
busca es que el piiblico consumidor, el comprador frecuente y el
titular de la marca, no sea pasible de confusion al adquirir un
producto en el caso del publico consumidor, y al comercializar el
mismo en el caso del titular de la marca.

La doctrina enseha que se debe evitar la coexistencia de
marcas confundibles observando algunas reglas. Asi, resultan mas
importantes las semejanzas que las diferencias, la proteccion del
derecho adquirido o anterior a la pretendida inscripcion de un
derecho en expectativa. El proposito fundamental consiste en
proteger a los adquirentes evitandoles confusiones.

En forma a priori y subjetiva es posible considerar la reaccion
del ptiblico, como en este caso, en que el término “CHESTER” quiere
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utilizarse para identificar productos comprendidos en la clase 29 del
nomenclator(Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne,
conservas, huevos, aceites y grasas comestibles), cuando dicho
vocablo integra la marca que identifica a productos comprendidos en
la misma clase, especialmente “papas fritas y bocaditos a base de
papas, bocaditos de cerdo fritos y combinaciones de quesos y
crocantes”.

De esta manera, quien concurre a comprar un producto de
marca “CHESTER” y encuentra otro producto de marca “CHESTER”,
no se detendra a ver si estos productos son o no de origen distinto. Es
decir, si son o no fabricados por la misma firma. Creeran que tienen
una misma procedencia y la compraran, llevado por el hecho de tener
una experiencia satisfactoria con el producto con el que se confunde.

Asimismo, cabe puntualizar, que la doctrina reconoce a los
“productos alimenticios”, como productos a ser adquiridos por un
publico que lo hacfa con “mayor despreocupaciéon”, o con menos
atencion, por lo que corresponde efectuar el cotejo con mas rigor.
(Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Pag. 203).

En cuanto al hecho que la firma Perdigao Agroindustrial S.A.
posea registrado en Brasil y otros pafses la marca “CHESTER”,
debemos tener presente lo que enseha con respecto a la
territorialidad, Jorge Otamendi en su obra Derecho de Marcas: “...El
valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe
al ambito territorial... Ni la marca registrada tiene esa exclusividad
mis alld de las fronteras de nuestro pais, ni las marcas registradas en el
extranjero gozan de ese derecho en nuestro pafs...”.

Conforme a nuestra legislacion las marcas son territoriales,
conformelo establecido porla Ley N° 1.294/98, que en su articulo 15

expresa cuanto sigue: ”|El registro de una marca hecho de acuerdo conl

, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a
ejercer ante los Organos jurisdiccionales las acciones y medidas que
correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el
derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda
inducir directa o indirectamente a confusion o a asociacion entre los
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productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que
tengan relacion entre él”. Todo concordante con lo expresado en el

articulo 18 dela Ley 1.294/98 que expresa: “[El propietario de una

marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozara de

las garantias que esta ley le otorga, una vez registrada en el pais|. El
propietario o sus agentes debidamente autorizados son los finicos que pueden
solicitar el registro”.

En ese mismo orden de ideas el Art. 2 inc. a) dela
Ley1294/98, expone que no podran ser registrados las marcas que
puedan inducir a engaho o confusion con respecto a las caracteristicas
o aptitud de los productos o servicios. La doctrina enseha que estas
marcas que inducen o provocan error doctrinariamente son las
llamadas marcas engafiosas y por tal la Ley prohibe su registro. (Vide:
OTAMENDI, Jorge, "Derecho de Marcas" obra cit.,, p. 68 y ss.).
(Acuerdo y Sentencia N° 125 de fecha 26 de marzo de 2.007, Corte
suprema de Justicia).

De la reseha ut supra efectuada se advierte que la marca
“CHESTER” se encuadra perfectamente en las prohibiciones antes
relatadas.

Ahora bien en el supuesto caso de aceptar el registro
solicitado por la firma Perdigao Agroindustrial S.A., la misma
implicarfa por un lado la posibilidad de confusion por la coexistencia
de las marcas en la misma clase, violando asf la libre competencia en
el mercado dispuesto en la Constitucion Nacional (Articulo 107), y
por otro lado la grave consecuencia que pudiera acarrear en ese
segmento del mercado el riesgo de que el consumidor crea que con
dicha marca se esta ofreciendo una mercaderfa o servicio de mejor
calidad, (porque la marca alude a ello), aun cuando no sea as.

El consumidor al adquirir el producto creera que tienen una
misma procedencia y la comprara, llevado por el hecho de tener una
experiencia satisfactoria con el producto con el que se confunde. Por
lo demas la eventual confundibilidad de los signos marcarios
vigentes no puede ser elevado a la categoria de razon determinante
para aumentar el espectro de registros similares en desmedro de uno
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de los fines esenciales de la ley marcaria, cual es, la tutela del derecho
de los consumidores.

Por ende, coincido conla Direccion dela Propiedad
Industrial y el Tribunal de Cuentas, en que las marcas en pugnas son
claramente confundibles, dada la similitud auditiva y visual que
existen entre las palabras que la integran, y que ambas seran
utilizadas en la misma clase (29).

Como explica Breuer Moreno “la similitud general entre dos
marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposicion de estos elementos”.
Atendiendo a esta razon, si hubiere dudas en cuanto a su
confundibilidad del juzgador se inclinara a favor del derecho
adquirido y anterior (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Pag.196).

A lo expresado se debe sumar, el derecho al uso exclusivo de
las marca que nuestra legislacion concede a su titular, ya OPONERSE
AL REGISTRO Y AL USO DE CUALQUIER OTRO SIGNO QUE
PUDIERA INDUCIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE A
CONFUSION O ASOCIACION ENTRE LOS PRODUCTOS o
servicios cualquiera sea la clase en la que figuren, siempre que tengan
relacion entre ellos (Ley 1294, Art. 27) .

En estas condiciones, no encuentro motivo juridico para
revocar el fallo recurrido, por lo que llego a la conclusion de que debe
mantenerse en pie el Acuerdo Sentencia dictado por el Tribunal de
Cuentas, Segunda Sala.

En cuanto a las costas las mismas deberan ser impuestas a la
perdidosa en virtud a lo establecido por los arts. 203. Inc. a), y 205
del Codigo Procesal Civil. Es mi Voto.

A sus turnos los Sehores Ministros Sindulfo Blanco y Luis
Marfa Benitez Riera, dijeron: que se adhieren al voto que antecede
por los mismos fundamentos.
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Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E,,
todo por ante mi de que lo certifico quedando acordada la sentencia
que inmediatamente sigue:

Ministros: Alicia Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luis Maria
Benitez Riera

Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial
ACUERDO Y SENTENCIAN?® 150
Asuncion, 11 de Abril de 2.011

VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la
Excelentisima

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL

RESUELVE:
1. DESESTIMAR el recurso de nulidad.
2. CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 161 de fecha 04 de
noviembre de 2.008, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda
Sala.
3. COSTAS ala perdidosa.

4. ANOTESE, registrese y notifiquese.

Ministros: Alicia Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luis Maria
Benitez Riera

Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial.
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 151 del 11 de Abril de 2011.

ESTIMULA TUS SENTIDOS, Clase 3 (solicitud de registro de marca
descriptiva).

MARCA DE FABRICA. Marca descriptiva.

No procede el registro de las designaciones descriptivas que sirven
para calificar o describir alguna caracteristica del producto y como la ley
(art. 2 inc. e) de la Ley N° 1294/98 lo expresa: es irregistrable, procede la
revocacion de la resolucién del Tribunal de Cuentas, que hizo lugar a la
demanda.

MARCA DE FABRICA. Marca descriptiva.

Se confirman las resoluciones dictadas por la Jefatura de Asuntos
Litigiosos y la Direccion de la Propiedad Industrial que rechazaron el
registro de la marca solicitada, pues se advierte que “ESTIMULA TUS
SENTIDOS” se encuadra perfectamente dentro de las prohibiciones
establecidas en la ley de marcas.

MARCA DE FABRICA. Marca descriptiva.

Cuando no se trata de una designacion necesaria o habitual de
producto alguno, la misma es claramente alusiva a las cualidades,
modalidades o caracteristicas de los productos para lo cual han sido
solicitados, no procede hacer lugar al registro de la marca.

MARCA DE FABRICA. Marca engaiiosa. Libre competencia

Cabe confirmar lo resuelto en sede administrativa puesto en el
supuesto caso de aceptar el registro solicitado por la firma COLGATE-
PALMOLIVE COMPANY, la misma implicaria por un lado sacar del uso
general dichas palabras y permitir el monopolio de ellas a quien sea el titular
de la misma, violando asf la libre competencia en el mercado dispuesto en la
Constitucion Nacional, Articulo 107, y por otro lado la grave consecuencia
que pudiera acarrear en el mercado el riesgo de que el consumidor crea que
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con dicha designacion se esta ofreciendo una mercaderia o servicio de mejor
calidad, (porque la marca alude a ello), aun cuando el mismo no sea asf.
Eallo relacionado: CS], A. y S. N° 1.157 del 4/10/06.

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY C/ RESOLUCION N° 255 DE
FECHA 18 DE JUNIO DE 2.004 DICTADA POR LA DIRECCION
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ACUERDO Y SENTENCIA N° 151

En la ciudad de Asuncion, capital de la Reptiblica del
Paraguay, a los once dias del mes de Abril del aho dos mil once,
estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Excelentisima Corte
Suprema de Justicia, los Sefiores Ministros de la Sala Penal, Doctores
ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y
LUIS MARIA BENITEZ RIERA, Ante mi, la Secretaria autorizante, se
trajo al acuerdo el expediente caratulado:”COLGATE-PALMOLIVE
COMPANY C/ RESOLUCION N 255 DE FECHA 18 DE JUNIO DE
2.004 DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL”, a fin de resolver el Recurso de Apelacion y Nulidad
interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 113 de fecha 10 de
agosto de2.009.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la
Excelentisima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvio estudiar
y votar las siguientes;

CUESTIONES:

¢Es nula la Sentencia apelada?

En caso contrario, ;se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para el orden de votacion, dio el

siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BLANCO Y BENITEZ
RIERA.
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A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA,la Sehora
Ministra Alicia Pucheta de Correa, dijo: El recurrente no interpuso, ni
fundamento en forma expresa el Recurso de Nulidad. Por lo demas
del analisis somero de la Sentencia recurrida no se observan vicios ni
defectos procesales que ameriten la nulidad de oficio en los términos
autorizados por los Articulos 113 y 404 del Codigo Procesal Civil. En
consecuencia corresponde desestimar el Recurso de Nulidad. Es mi
Voto

A SUS TURNOS LOS SENORES MINISTROS SINDULFO
BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, DIJERON: que se
adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA,la Sehora
Ministra Alicia Pucheta de Correa, prosigui6 diciendo: El Tribunal de
Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 113 de fecha 10
de agosto de 2.009, resolvio: “1.) HACER LUGAR a la presente demanda
contencioso-administrativa  presentada por la  firmada COLGATE-
PALMOLIVE COMPANY contra la Resolucion N° 255 de fecha 18 de
junio de 2.004, dictada por el Director de la Direccion de la Propiedad
Industrial, del ~Ministerio de Industria y Comercio, y en
consecuencia:2.)REVOCAR el acto administrativo impugnado, Resolucion
N° 255 de fecha 18 de junio de 2.004, dictada por el Director de la Direccion
de la Propiedad Industrial, del Ministerio de Industria y Comercio.3.)
IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa. 4.) ANOTAR...”.

Contra la citada resolucion se alzd en apelacion, el Ministerio
de Industria y Comercio, bajo patrocinio de sus representantes legales
Abogados Jorge Barboza Franco y Ramon Rodriguez, agraviandose
contra lo resuelto en la instancia inferior, en los términos del escrito
que glosa a fojas 86/88 de autos, expresando cuanto sigue: “...la
adversa pretende descalificar y distorsionar al sostener que “ESTIMULA
TUS SENTIDOS” no se trata de ningiin nombre Genérico o Designacion,
asi tampoco califica o describe alguna caracteristica del producto,
argumentos estos que carecen de fundamentacion logica, la cual resulta
evidente, puesto que la denominacion “ESTIMULA TUS SENTIDOS”, la
cual pretende registrar, evoca precisamente una cualidad del producto y al
describir dicha cualidad lo que se esta haciendo es precisamente calificar al
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producto. Siendo sus productos perfumes, aguas de tocador, sales de bafios,
desodorantes, lociones, cremas para el cuerpo y manos entre otros productos
estos se tienen estrecha relacion con el cuidado personal, evocando
principalmente los sentidos del tacto que se encuentran en la piel y el
olfato...Concluye solicitando la revocacién del fallo recurrido...”.

A fojas 90/91 de autos, el Abogado Wilfrido Fernandez de
Brix, se presenta en nombre y representacion de la Firma COLGATE-
PALMOLIVE, a contestar el traslado que le fuere corrido, expresando
cuanto sigue: “...La propia adversa expresa en su escrito de agravios que
dicha solicitud de marca pretende guardar una estrecha relacion con el
cuidado personal evocando principalmente los senti dos del tacto que se
encuentran en la piel y el olfato. La adversa reconoce que la marca en
cuestion es simplemente evocativa, no asi descriptiva o genérica como mal
pretende hacer creer la adversa a VVEE. Mi parte ha probado asimismo la
existencia de registros extranjeros del marca ESTIMULA TUS SENTIDOS,
lo que hace que la proteccion que goce dicha marca en nuestro pais es
totalmente coherente en virtud al principio “telle quelle”. Concluye
solicitando la confirmacion del fallo recurrido...”.

Entrando a analizar la cuestion de fondo, tenemos que el
Tribunal A — quo, hizo lugar a la accion contencioso administrativa
instaurada, y en consecuencia revoco las resoluciones administrativas
que desestimaron el pedido de registro de la marca “ESTIMULA TUS
SENTIDOS” para distinguir productos de la clase 3, hecha por la
firma “COLGATE-PALMOLIVE COMPANY”. El Tribunal de
Cuentas llego a la conclusion que la marca “ESTIMULA TUS
SENTIDOS” no puede ser vinculada de manera directa a los
productos de la clase 3, en la cual fue solicitada, ya que ninguno de
los vocablos que conforman dicha marca guarda relacion alguna con
los productos de la mencionada clase, estimando que la marca en
cuestion puede ser considerada especial y novedosa como para ser
registrada.

Al respecto cabe hacer mencion que en las cuestiones
marcarias no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a
un analisis prudente realizado por parte del Juzgador del cual se
torna imposible prescindir de cierta subjetividad, por cierto
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razonable. Ahora bien, tratandose de signos descriptivos la cuestion
de confundibilidad no es de solucion facil. Existe una linea tenue
entre los signos evocativos dan una idea de cual es el producto o
servicio en cuestion sobre sus componentes o caracteristicas. A veces
mas que una idea se trata de una certeza, y esto es logico puesto que
de lo contrario, la marca seria engahosa. El signo descriptivo también
posee estas mismas caracteristicas, funciones, destino, origen,
calidad, componentes, etcétera. La diferencia esta en que la
designacion descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se
describe. La evocativa siempre tendra en su conformacion segiin
elemento que lo hara, en menos o mayor grado de fantasia. Al
concederse una marca evocativa no se quita del dominio publico
ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna de
productos o servicios. No sucede lo mismo si se registra una
designacion descriptiva. (Vide: OTAMENDI, Jorge, Derecho de
Marcas, Segunda Edicion, Abeledo-Perrot. Pag. 68 sgtes.).

Que sentadas las premisas descriptas en el parrafo anterior,
en el caso de marras el quid de la cuestion, corresponde en
determinar si la locucion “ESTIMULA TUS SENTIDOS” consiste en
un nombre genérico o designacion del producto, o si la misma se
relaciona con la naturaleza del producto o pueda servir para calificar
alguna caracterfstica del mismo.

Al respecto debo sehalar que en el caso del que nos ocupa, se
advierte que el lema pretendido por la actora “ESTIMULA TUS
SENTIDOS” no goza de las caracteristicas necesarias para poseer
distintividad marcaria, especialidad y novedad en su conjunto, y por
otro lado, es contrario a las normas legales en materia marcaria.

El Articulo 2 inc. e) de la Ley 1294/98, dispone: “No podran
registrarse como marcas: ...e) los que consistan enteramente en un
signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o
servicio de que se trate o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristicas del producto o servicio...”.

El inciso a) dispone: “...No podran registrarse como marcas:
Los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden ptblico, a
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la moral y a las buenas costumbres y aquellos que puedan inducir a
engaho o confusion al respecto a la procedencia, el modo de
fabricacion, las caracteristicas o la aptitud y finalidad del empleo de
los productos o servicios de que se trate.”.

En cuanto al Articulo 2 inc. e) de la Ley 1294/98, la doctrina
enseha sobre las denominadas designaciones descriptivas como
aquellas que puedan servir para calificar o describir alguna
caracteristica del producto “tal como la ley lo expresa” son
irregistrables; y esto resulta que en caso de otorgar registro de una
marca de este tipo significa quitar del dominio ptiblico una palabra
que se usa para describir caracteristicas o modalidades usuales o
genéricas de productos o servicios. (Vide: OTAMENDI, Jorge, Obra
Cit. Pag. 68 sgtes.).

En ese mismo orden de ideas el Art. 2 inc. a) de la Ley
1294/98, expone que no podran ser registrados las marcas que
puedan inducir a engaho o confusion con respecto a las caracteristicas
o aptitud de los productos o servicios. La doctrina enseha que estas
marcas que inducen o provocan error doctrinariamente son las
llamadas marcas engahosas y por tal la Ley prohibe su registro.
(Vide: OTAMEND], Jorge, “Derecho de Marcas” obra cit., p. 68 y ss.).

De la reseha ut supra efectuado se advierte que “ESTIMULA
TUS SENTIDOS” se encuadra perfectamente en las prohibiciones
antes relatadas. En efecto, si bien no se trata de una designacion
necesaria o habitual de producto alguno, la misma es claramente
alusiva a las cualidades, modalidades o caracteristicas de los
productos para lo cual han sido solicitados. En este orden de ideas se
resalta cuando se habla de productos de cosmética y de tocador (clase
3 del nomenclator internacional).

Ahora bien en el supuesto caso de aceptar el registro
solicitado por la firma COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, la
misma implicarfa por un lado sacar del uso general dichas palabras y
permitir el monopolio de ellas a quien sea el titular de la misma,
violando asi la libre competencia en el mercado dispuesto en la
Constitucion Nacional, Articulo 107, y por otro lado la grave
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consecuencia que pudiera acarrear en el mercado el riesgo de que el
consumidor crea que con dicha designacion se esta ofreciendo una
mercaderfa o servicio de mejor calidad, (porque la marca alude a
ello), aun cuando el mismo no sea asf.

De esta manera se advierte que es correcto el criterio
empleado por el Organismo administrativo; para fundamentar la
denegatoria del registro.

Como antecedente jurisprudencial esta Magistratura,
concluyo que es irregistrable el Slogan que pueda inducir engaho o
confusion sobre la calidad del producto, o la naturaleza del mismo.
(Vide: Acuerdo y Sentencia N° 1.157 de fecha 4 de Octubre de 2.006,
expediente: “JOHNSON & JOHNSON C/ RES. N° 455 DE FECHA 6
DE NOVIEMBRE DE 2.003, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL".).

Por las consideraciones sehaladas y vertidas, voto por la
revocacion de la sentencia apelada.

En cuanto a las costas las mismas deberan ser impuestas a la
perdidosa en virtud a lo establecido en los arts. 203, Inc. B) y 205 del
Codigo Procesal Civil. Es mi Voto.

A SUS TURNOS, LOS SENORES MINISTROS SINDULFO
BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, DIJERON: que se
adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E,,
por todo ante mi, de lo que certifico quedando acordada la sentencia

que inmediatamente:

Ministros: Alicia Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luis Maria
Benitez Riera

Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial.
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 151
Asuncion, 11 de Abril de 2.011

VISTO: Los méritos del acuerdo que anteceden, la
Excelentisima,

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:
1. DESESTIMAR el recurso de nulidad.
2. HACER LUGAR al recurso de apelacion interpuesto por la parte
demandada, y en consecuencia Revocar el Acuerdo y Sentencia N°
113 de fecha 10 de agosto de 2.009, dictada por el Tribunal de
Cuentas, Segunda Sala.
3. COSTAS a la perdidosa.

4. ANOTESE, registrese y notifiquese.

Ministros: Alicia Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luis Maria
Benitez Riera.

Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial.



JURISPRUDENCIA SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL — TOMO I

ACUERDO Y SENTENCIA N° 154 del 12 de Abril de 2011

YAHOO, Clases 16, 35, 42 (registros, base de la oposicién) vs
YAHOO, clase 30 (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FABRICA. Signos idénticos en clases diferentes.

Procede la aplicacion del criterio restrictivo, la marca YAHOO! —
teniendo en cuenta su naturaleza excepcional — a la extension de la tutela de
otros rubros o actividades comprendidos en otras clases, y cuando se deduce
una oposicion contra una marca que ampara otros productos, en la misma o
en otra clase, se estd ampliando en cierta forma el derecho que la designacion
concede, procede la revocacion de la resolucion del Tribunal de Cuentas y se
confirma la resolucion administrativa que no hace lugar a la oposicion.

MARCAS DE FABRICA. Marca notoria. Dilucion.

Cabe revocar las resoluciones administrativas que ordenaron la
prosecucion del registro de la marca solicitada, pues ante la posibilidad de
dilucion sumado al Art.6 bis del Convenio de Paris (Ley N°300/94), la
distincion significativa de la marca a la fecha mas que bastante conocida por
todas las personas debido a la difusion cada vez mas amplia del uso de la Red
de Internet, la variedad de productos y servicios prestados en la misma como
también la tutela del ptiblico consumidor y el amparo de sanas pricticas
comerciales.

Fallo relacionado: CS]J, A.y S. N° 744 del 2/09/08.

YAHOO! INC. C/ RESOLUCION N° 71 DEL 28 DE MARZO DE
2005 DICTADO POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL Y LA RESOLUCION N° 31 DEL 18 DE FEBRERO
DE 2004 DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS
LITIGIOSOS.

ACUERDO Y SENTENCIA N° 154

En la ciudad de Asuncion, Capital dela Republica del
Paraguay, a los Doce dias, del mes de Abril del aho dos mil once,
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estando reunidos en su Sala de Acuerdos los Excelentisimos Sehores
Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores Sindulfo Blanco,
Alicia Beatriz Pucheta de Correa y Luis Benitez Riera, por Ante mi, la
Secretaria autorizante, se trajo a estudio el Expediente
caratulado:”YAHOO!INC.C/ RESOLUCION N° 71 DEL 28 DE
MARZO DE 2005 DICTADO POR EL DIRECTOR DELA
PROPIEDAD INDUSTRIALYLA RESOLUCION N° 31 DEL 18 DE
FEBRERO DE 2004 DICTADA PORLA SECRETARIA DEASUNTOS
LITIGIOSOS”, la fin de resolver los Recursos de Apelacion y Nulidad
interpuestos por la Parte Actora contra el Acuerdo y SentenciaN°51
con fecha 04de junio de 2007, dictado por el Tribunal de Cuentas de
la Capital, Segunda Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, los Ministros de
la Excelentisima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvieron
plantear las siguientes:

CUESTIONES:
(Es nula la Sentencia apelada?
En caso contrario, ;se halla ajustada a Derecho?-

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de la
votacion, dio el siguiente resultado: BLANCO, PUCHETA DE
CORREA y BENITEZ RIERA.

A LA PRIMERA CUESTION, el Doctor SINDULFO
BLANCO DIJO: Respecto al Recurso de Nulidad, representante de
YAHOO INC. Abogado Wilfredo Fernandez, a fs.431 del Tomo II de
autos sostiene que el Tribunal de Cuentas, segunda sala no se ha
expedido respecto de todos los hechos relevantes alegados, asi como
sobre pruebas pertinentes y conducentes aportadas por su parte, por
el que adolece de vicios en la fundamentacion, que es insuficiente y
citrapetita. Por otro lado manifiesta que el Recurso de Apelacion

interpuesto expresamente, trae consigo implicitamente el recurso de
Nulidad.
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En tal sentido, los agravios manifestados por el apelante
pueden ser enmendados al ser estudiado en el Recurso de Apelacion
y no habiendo otros vicios y violaciones conforme a los articulos 113
y 404 del CPC, corresponde desestimar este recurso. ES MI VOTO.

A SU TURNO, LOS MINISTROS ALICIA BEATRIZ
PUCHETA DE CORREA y LUIS MARIA BENITEZ RIERA
manifiestan que se adhieren al voto del Ministro Preopinante
Sindulfo Blanco por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION: EL DOCTOR BLANCO
continua diciendo: Esta magistratura considera necesario poner de
manifiesto que el Acuerdo y sentencia N°744 del 2 de setiembre de
2008 emanado de la Sala Penal y respecto a idéntica litis, votd por no
hacer lugar al Recurso de apelacion del Acuerdo y Sentencia N°32 del
19 de julio del 2006 dictado por el Tribunal de Cuentas, 1° Sala y en
disidencia con respecto a los votos de los ilustres colegas de la Sala
Penal en el expediente caratulado: “YAHOO INC. C/ RESOLUCION
N°449 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE2004”, Dictada por la
DIRECCION DELA PROPIEDAD INDUSTRIAL.La Resolucion
AdministrativaN°449/04 no hizo lugar a la solicitud de YAHOO
INC. En base al Principio Prioridad que decide el reconocimiento del
derecho por el hecho de que la empresa ARCOR SAIC solicitd con
anterioridad a la empresa “YAHOO INC.” Idéntica pretension,
habiendo ambas partes demostrado en autos ser propietarios en sus
respectivos paises del registro en la clase 30 que corresponde a
confites, gomas de mascar, etc.

El referido fallo RESOLVIO: 1) NO HACER LUGAR al
Recurso de Nulidad. 2) HACER LUGAR AL Recurso de Apelacion y
en consecuencia REVOCARIa Resolucion 449 del 29 de octubre de
2004 dictada por el Director dela Propiedad Industrial. Como
resultado del fallo, la solicitud de la empresa “ARCOR SAIC” para
registrar la marca “YAHOO" en la clase 30 con oposicion por parte de
“YAHOOQO INC” no prospero.

Es conveniente establecer un orden vy relatar las
particularidades juridicas que acontecieron entre uno y otro
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expediente para llegar al fundamento de mi voto. En el caso de autos
se invierten las partes, la solicitud del registro de marca “YAHOO!”
en la misma clase 30 es solicitada por la firma “YAHOO! INC”, con
oposicion de la empresa “ARCOS SAIC” en base a su solicitud
anterior, litis ya resuelta en Sala Penal con el Acuerdo y Sentencia
N°744/08 ya referido.

El Tribunal de Cuentas 2° Sala en su Acuerdo y Sentencia
N°131 del 20 de diciembre del 2006 resolvio: 1.- NO HACER LUGAR
a la presente demanda contencioso administrativa, deducida por la
firma "YAHOO! INC C/ RES.N° 71 del 28 de marzo de 2005 dictado
por DPI y la RES. N°31 del 18 de febrero del 2004 de la Seccion de
Asuntos Litigiosos de conformidad al exordio de la presente
Resolucion. 2.- CONFIRMARLA RES.N° 71 de fecha 28 de marzo de
2005, dictada por el director de la PROPIEDAD INDUSTRIAL y la
RES. 31 de fecha 18 de febrero de 2004 dictada por la SECCION DE
ASUNTOS LITIGIOSOS. 3.- IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa.
4-NOTIFIQUESE, registrese y remitase copia ala Excma.
Corte suprema de Justicia. ”.

El Abogado Wilfrido Fernandez en su escrito de expresion
de agravios (fs.431del tomo II) sostiene que: I.-El argumento del
Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resulta erroneo con respecto a la
notoriedad de la marca de mi mandante y puede ocasionar la
dilucion de la fuerza distintiva de la marca YAHQOO! Propiedad de la
firma YAHOO! INC., es una marca notoria y demostrado en autos
fehacientemente y por tal, su campo de proteccion es mayor con
respecto a las otras marcas que no gozan de esta caracteristica.
Asevera que ante la variedad de productos y servicios prestados por
la firma YAHOO!, se puede advertir la fabricacion y comercializacion
de alimentos, entre ellos los caramelos. Expresa que es totalmente
arbitrario sostener que la marca YAHOOQO! Registrada en Paraguay en
las clases 16, 35, 42 no podria causar confusion con los productos
comprendidos en las clases 30 por ser diferentes. Asimismo afecta
también su nombre comercial, el cual se encuentra constituido
igualmente por el término YAHOO!. II.- El derecho de prelacion
argumentado por el Tribunal de Cuentas, 2° Sala ya no tiene sustento
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con la revocacion dela Resolucion Administrativa N°449/04 de la
DPI ya explicitada.

Contintia diciendo el Dr. Sindulfo Blanco. Ante las
circunstancias juridicas referidas y a tenor del criterio uniforme que
caracteriza a esta Sala Penal, corresponde aplicar en este caso y para
la marca YAHOO! el criterio restrictivo — por su naturaleza
excepcional — a la extension de la tutela de otros rubros o actividades
comprendidos en otras clases, y cuando se deduce una oposicion
contra una marca que ampara otros productos, en la misma o en otra
clase, se esta ampliando en cierta forma el derecho que la designacion
concede. (Conf. Otamendi, J. “Derecho de Marcas”, Pag.191).
Asimismo ante la posibilidad de dilucion sumado al Art.6 bis del
Convenio de Paris (Ley N°300/94), la distincion significativa de la
marca a la fecha mas que bastante conocida por todas las personas
debido a la difusion cada vez mas amplia del uso dela Red de
Internet, la variedad de productos y servicios prestados en la misma
como también la tutela del ptiblico consumidor y el amparo de sanas
practicas comerciales, considero que corresponde hacer lugar al
Recurso de Apelacion, revocar el Acuerdo y Sentencia N° 131 del 20
de diciembre del 2006, dictado por el Tribunal de Cuentas, 2° Sala y
en consecuencia las Resoluciones N°31/04 yla N°71/05 emanadas
dela Direccion dela Propiedad Industrial; con costas a la parte
vencida conforme al Art.192 del CPC. ES MI VOTO.

A su turno la MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE
CORREA DIJO: Me adhiero al voto del Ministro Preopinante
Sindulfo Blanco por sus mismos fundamentos. Y agrego cuanto sigue:
Esta Magistratura ya se ha expedido en el mismo sentido en el
siguiente fallo jurisprudencial que se trae a colacion:“Acuerdo y
Sentencia N°744 de fecha 2 de septiembre de 2.008 Excelentisima
Corte Suprema de Justicia, en el Expediente: “YAHOO INC. C/
RESOLUCION N°449 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2004,
DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.
Es mi Voto.



SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 2011

A su turno el MINISTRO BENITEZ RIERA manifestd adherirse al
voto de la Ministra Alicia Pucheta de Correa, por los mismos
fundamentos.

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta De Correa y Luis
Maria Benitez Riera

Ante mi: Karina Penoni de Bellassai, Secretaria Judicial

ACUERDO Y SENTENCIA N° 154

Asuncion, 12 de Abril de 2011
VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la
CORTE SUPREMA DEJUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:

1. NO HACER LUGAR al Recurso de Nulidad.
2. HACER LUGAR al Recurso de Apelacion y en consecuencia
REVOCAR las Resoluciones Administrativas N° 71/05 vyla
Resolucion N°31/04 dela DIRECCION DELA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.
3. COSTAS a la parte vencida.

4. ANOTESE, registrese y notifiquese.

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta De Correa y Luis
Maria Benitez Riera

Ante mi: Karina Penoni de Bellassai, Secretaria Judicial
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 238 del 23 de Julio de 2011

MENNEN, Clases 3 y 5 (registros, base de la oposicion) vs.
MANENIE, clase 3 (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FABRICA. Confundibilidad.

Dada las diferencia grificas, fonéticas resultado del cotejo sucesivo
entre las marcas confrontadas la marca “MIANENE”, en su conjunto no es
susceptible de causar confusion con la marca “MENNEN".

MARCA DE FABRICA. Notoriedad. Requisitos.

Para lograr el caricter de notoriedad, una marca, necesariamente
debe tener dos cosas: 1.) Registrarse en varios patses y 2.) Publicidad, por lo
que la marca “MIENNEN" posee ambas, por lo que no se pone en duda la
notoriedad de la citada marca.

MARCA DE FABRICA. Clase 3. Productos cosméticos.

Los consumidores de algunos de los productos protegidos en la clase
3, en particular los de perfumeria prestan especial atencion antes de
adquirirlos, hecho que tampoco puede ser dejado de lado en este caso en
particular a los efectos de determinar la posibilidad de confusion planteada
en el caso de marras.

MARCAS DE FABRICA. Confundibilidad.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que
existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende
de los elementos semejantes o de la semejante disposicion de los mismos, y no
de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. (Voto del
Ministro Sindulfo Blanco, voto en disidencia)

Fallos relacionados: CS], A. y S. N° 444 del 20/06/05; A. y S. N° 1.075
del 18/09/06.
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COLGATE-PALMOLIVE COMPANY C/ RESOLUCION N° 361 DE
FECHA 3 DE MAYO DE 2.001 DE LA SECRETARIA DE
ASUNTOS LITIGIOSOS, Y LA RESOLUCION N° 328 DE FECHA
4 DE AGOSTO DE 2.003, DE LA DIRECCION DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

ACUERDO Y SENTENCIA N° 238

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Repiiblica del
Paraguay, a los veintitrés dias del mes de Mayo del aho dos mil once,
estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentisimos Ministros
de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores ALICIA
BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y LUIS
MARIA BENITEZ RIERA, Ante mi, la Secretaria autorizante se trajo
al acuerdo el expediente caratulado: “COLGATE-PALMOLIVE
COMPANY C/ RESOLUCION N° 361 DE FECHA 3 DE MAYO DE
2.001 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS, Y LA
RESOLUCION N° 328 DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2.003, DE LA
DIRECCION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de resolver el
Recurso de Apelacion y Nulidad interpuesto contra el Acuerdo y
Sentencia N° 69 de fecha 18 de junio del 2.009, dictada por el Tribunal
de Cuentas, Primera Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso,la
Excelentisima Corte Suprema de Justicia, resolvio estudiar y votar las
siguientes;

CUESTIONES:

¢Es nula la Sentencia recurrida?

En caso contrario, ;se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de

votacion dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA,
BLANCO y BENITEZ RIERA.
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A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA,la Sehora
Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, dijo: En cuanto al Recurso
de Nulidad, el recurrente no interpuso, ni fundamento expresamente
el presente recurso de nulidad, por lo que se lo tiene que tener
abdicado del mismo. Por otro lado de la lectura de la Sentencia
impugnada no se observan vicios o defectos procesales que ameriten
de oficio su declaracion de nulidad en los términos autorizados por
los Articulos 113 y 404 del Coddigo Procesal Civil. Es mi Voto.

A SU TURNO EL MINISTRO LUIS MARIA BENITEZ
RIERA, DIJO: Me adhiero al voto de la Ministra Alicia
Beatriz Pucheta de Correa por los mismos fundamentos. Es mi Voto.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA,la Sehora
Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, prosiguid diciendo: La
firma COLGATE-PALMOLIVE, mediante su representante
convencional Wilfrido Fernandez de Brix, en adelante la accionante,
promueve accion contencioso administrativa contra la Resolucion N°
328, del 4 de agosto de 2.003, dictada por el Director de la Propiedad
Industrial, que confirma la Resolucion N° 361 de fecha 3 de mayo de
2.001, dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos de la Propiedad
Industrial, dependientes del Ministerio de Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 69 de fecha 18 de junio de 2.009,
el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvio: “1.-) HACER LUGAR
A LA PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
PROMOVIDA: POR “COLGATE - PALMOLIVE COMPANY C/
RESOLUCION N° 361 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2.001 DICTADA
POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA
RESOLUCION N° 328 DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2.003 DICTADA
POR LA DIRECCION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL” conforme al
exordio de la presente resolucion.2.-) REVOCAR los actos administrativos
impugnados RESOLUCION N° 361 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2.001
DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA
RESOLUCION N° 328 DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2.003 DICTADA
POR LA DIRECCION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”.3) IMPONER
LAS COSTAS, a la perdidosa.4) ANOTAR...”.
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Contra el Acuerdo y Sentencia N° 69 de fecha 18 de junio de
2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, se alza en
Apelacion el Abogado Ramon Rodriguez, en mnombre vy
representacion del Ministerio de Industria y Comercio, conforme al
escrito obrante a fojas 164/167 de autos, expresando cuanto sigue:
“...no corresponde dividir los componentes de las palabras que integran las
marcas en pugna, por el contrario las debemos considerar en su conjunto y
es precisamente al ser observadas en conjunto donde mejor se puede observar
las diferencias existentes entre las mismas, por lo que las marcas en pugna
pueden coexistir pacificamente. Ademis existe una diferencia conceptual
entre las marcas en pugna, en el campo fonético en primer lugar por el
significado totalmente diferente entre si y al pronunciarse se evidencia
atin mds la diferencia. Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia
apelado sea revocado en todas sus partes”.

El Abogado Wilfrido Fernandez de Brix, al contestar el
traslado que le fuere corrido, en su escrito obrante a fojas 170/171
expresd cuanto sigue: “...La notoriedad de la marca “MIENNEN” fue
ampliamente demostrada durante el proceso y en sede administrativa. La
agraviada exige que las marcas deben ser observadas en su conjunto para
observar las diferencias existentes y es justamente en el andlisis global que el
juzgador considera a ambas de imposible coexistencia pacifica. El juzgador al
realizar el andlisis global del cotejo entre las marcas en pugna se refiere
expresamente a las similitudes conceptuales, grificas y fonéticas, e incluso
en cuanto a la pronunciacion de las mismas. La resolucion recurrida se
refiere a la legislacion aplicable, tratados internacionales aplicables,
confusion en cuanto a los productos ofrecidos, notoriedad de la marca
“MENNEN", confundibilidad directa e indirecta existente. Concluye
solicitando la confirmacion del Acuerdo y Sentencia recurrido...”.

Ahora bien, el Tribunal de Cuentas, Primera sala, revoco las
resoluciones administrativas que declararon improcedente, y no
hicieron lugar a la accion deducida por la firma Colgate-Palmolive,
contra la Firma INDEX S.A.C.I., sobre oposicion al registro de la
marca “MANENE” clase 3, y dispusieron la prosecucion del tramite
de registro de la marca “MANENE”, Clase 3, hecha por la firma
INDEX S.A.CL
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El Tribunal de Cuentas, arribd a la siguiente conclusion:
“...luego de una apreciacion global sobre la marca en pugna, llegé a la
conclusion  que existen similitudes visuales, orales, ortogrificas y
conceptuales o ideolégicas. El elemento diferenciador no hace posible una
clara diferenciacion, entre los signos en pugna en cuanto al orden ortogrifico
y fonético tal como lo exige la legislacion y la jurisprudencia marcaria, y que
teniendo en cuenta el piiblico consumidor raramente tiene la oportunidad de
hacer una directa comparacion entre los signos en pugna y debe conformarse
con la recoleccion imperfecta que ha quedado en su memoria, es muy
probable que se produzca confusion en los puntos en venta...”.

Tratandose de signos denominativos, la cuestion de novedad
y distintividad no es de solucion facil. Existe una linea tenue entre los
signos denominativos registrables y los que no lo son. Lo que se
busca es que el piiblico consumidor, el comprador frecuente y el
titular de la marca, no sea pasible de confusion al adquirir un
producto en el caso del ptiblico consumidor, y al comercializar el
mismo en el caso del titular de la marca.

La doctrina enseha que se debe evitar la coexistencia de
marcas confundibles observando algunas reglas. Asi, resultan mas
importantes las semejanzas que las diferencias. El proposito
fundamental consiste en proteger a los adquirentes evitandoles
confusiones.

Al respecto cabe mencionar que las cuestiones marcarias no
se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un analisis
prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna
imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

Entrando a auscultar el fondo de la cuestion planteada,
debemos determinar si existe o no la posibilidad de confusion entre
las marcas en pugna, “MENNEN" (registrada para la clase 3 y 5)y
“MANENE” (solicitada para la clase 3).

En el presente caso, la procedencia legal debe juzgarse
primeramente en su conjunto, en concordancia con lo expresado por
Jorge Otamendi, en su obra Derecho de marcas: “En principio la parte
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preponderante es el conjunto el que debe ser objeto del andlisis y no sus
partes integrantes separadas en forma arbitraria”. (Jorge Otamendi,
DERECHO DE MARCAS, Segunda Edicion, Pag. 196).

Me adelanto en expresar que analizadas en conjunto las
marcas en pugna “MENNEN" (registrada) y la marca “MANENE”
(solicitada), luego de haber realizando un cotejo sucesivo de las
mismas, llegdb a la conclusion que la marca “MANENE”, en su
conjunto no es susceptibles de causar confusion con la marca
“MENNEN" dada las diferencias graficas, fonéticas.

Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el
cotejo de los signos marcarios para determinar su eventual similitud
confusionista son el grafico, el fonético y el ideologico. (Luis Eduardo
Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, DERECHO DE
MARCAS, Tomo 1II, 1989 Editorial Eliasta, Pag. 28).

Asf las cosas, analizaremos el aspecto ortografico de ambas
palabras, y asi tenemos que la primera de ellas “MENNEN" esta
compuesta por (6) seis letras y la segunda “"MANENE" por (6) seis
letras también, pero, de las cuales la raiz de la primera se encuentra
compuesta por el vocablo "MEN" y su desinencia "NEN", en tanto la
segunda se haya compuesta de la raiz "MA" y su desinencia por el
vocablo "NENE".

Del cotejo se desprende que los elementos variables son, la
letra "A” en la raiz por la letra “E”, y en la desinencia la letra “E” por
la letra “N” ubicada en la parte intermedia y al final de la palabra.
Por lo expuesto llegd a la conclusion que no existe la posibilidad de
confusion visual.

En tanto a la parte fonética, partiendo del cotejo de las
mismas “(MEN)-(NEN)” posee 2 silabas, en cuanto que la palabra
“(MA)-(NE)-(NE)” posee tres silabas. Los radicales “ME” y “MA”,
tienen wuna pronunciacion diferente, ya que los elementos
diferenciadores constituyen las letras “E” y “A”, relevantes desde el
conjunto de ambas palabras, asi también la sustitucion de la letra
“N”, otorga diferencia en este caso en particular, por lo que cabe
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afirmar que los mismos resultan suficientes para lograr una
individualidad marcaria propia. Por lo tanto, soy del criterio que
entre ambas palabras el elemento determinante en cuanto a la
imposibilidad de confusion es el “ELEMENTO FONETICO” por la
diferencia en su pronunciacion.

Ahora bien, para obtener el caracter de notoriedad, una
marca, necesariamente debe tener dos cosas: “1.) Registrarse en
varios paises y 2.) Publicidad. La marca “MENNEN" posee ambeas,
esta Magistratura no pone en duda la notoriedad de la citada marca,
pero teniendo en cuenta todo lo mencionado en los paragrafos
anteriores, dada las diferencias visuales, ortograficas y fonéticas entre
las marcas en pugna, ambas pueden coexistir en el mercado sin que
las mismas sean confundidas.

Asf también, la clase 3 del nomenclator internacional para la
cual fue solicitada la marca “MANENE” protege los siguientes
productos: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la
lavanderia; preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir, fregar; jabones;
perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello;
dentifricos”. Al respecto podemos sehalar lo siguiente: “...Se ha
reconocido que prestan una especial atencion en su compra Yy son
dificilmente enganados los consumidores de cigarrillos, de articulos de
perfumeria, tocador y cosmética...”. (Jorge Otamendi, DERECHO DE
MARCAS, Segunda Edicion, Pag. 202).

De lo mencionado en el paragrafo anterior, se infiere que los
consumidores de algunos de los productos protegidos en la clase tres,
en particular los de perfumerfa prestan especial atencion antes de
adquirirlos, hecho que tampoco puede ser dejado de lado en este caso
en particular a los efectos de determinar la posibilidad de confusion
planteada en el caso de marras.

En resumen, del analisis comparativo entre las marcas en
pugna encontramos que existen notorias deferencias visuales,
graficas y fonéticas, que las hace disimiles a toda confusion. Por lo
que en este caso en particular la marca solicitada no es capaz de
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causar confusion directa o indirecta en el consumidor, con respecto a
la marca que la accionante ya posee registrada.

Se trae a colacion los siguientes fallos Jurisprudenciales en los
cuales la Sala Penal de la Excelentisima Corte Suprema de Justicia, ya
se ha expedido sobre la posibilidad de la coexistencia de marcas con
suficientes diferencias visuales, ortograficas y visuales, que no causen
confusion en el consumidor: “Acuerdo y Sentencia N° 444 de fecha 20
de junio de 2.005, Acuerdo y Sentencia N° 1.075 de fecha 18 de
septiembre de 2.006, Excelentisima Corte Suprema de Justicia”.

De todo lo sefialado esta Magistratura, concluye que la marca
“MANENE” solicitada para la clase 3, retine los requisitos de
novedad, especialidad y distintividad, necesarias para su registro.

En mérito a todo lo expuesto soy del criterio que el Acuerdo y
Sentencia N° 69, de fecha 18 de junio de 2.009, dictado por el Tribunal
de Cuentas, Primera Sala, debe ser revocada in tottum.

En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la
perdidosa, en virtud a lo establecido en los articulos, 192, 203, Inc. b),
y 205 del Codigo Procesal Civil. Es mi Voto.

A SU TURNO EL MINISTRO SINDULFO BLANCO, DIJO:
Antes de expresar la postura de esta magistratura, considero
pertinente manifestar mi divergencia con las fundamentaciones
doctrinales, jurisprudenciales y marcarias referidas en el voto de la
respetada colega:

I.-ANALISIS DE FONDO: La marca solicitada “MANENE”
conserva la estructura base de la registrada, “MENNEN" tanto en la
cantidad de fonemas (imagen mental de un sonido, en este caso
letras) como en la disposicion de los mismos. Precisamente tenemos
que los fonemas /M/, /E/ y /N/son comunes a ambas
denominaciones y que la introduccion del fonema /A/ no agrega la
suficiente fuerza diferenciadora ni en lo grafico ni en lo fonético como
tampoco en lo ortografico. De la misma forma siguiendo con el
analisis, el juego de letras “N” y “E” que forma parte también de la
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marca solicitada “"MANENE” hace que resulte facil la confusion entre
ambas. A mayor abundamiento comparten entre si las mismas, y en
idéntico sentido, vocales y consonantes, por lo que ortograficamente
también son similares. El tratadista argentino, Jorge Otamendi, Pag.
210, item 4.7.1.-c) en cuanto a la posibilidad de confusion expresa:
....”’si hubiere dudas en cuanto a la confundibilidad, el juzgador se inclinard
a favor del derecho adquirido y anterior”.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las
diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada
entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la
semejante disposicion de los mismos, y no de los elementos distintos
que aparezcan en el conjunto marcario.

Es mas, a fs. 73 de autos tenemos un informe de fondo
realizado en instancia administrativa que analiza los antecedentes y
la viabilidad del registro de la marca solicitada y ya en esa instancia,
el examinador de marcas llega a la conclusion que podria haber
riesgo de confusion entre las marcas en pugna.

Concluimos que la marca solicitada “MANENE” para la
Clase3 Internacional y la registrada y opuesta “MENNEN" (vocablo
de fantasfa), registrada en clase 3 y 5tienen similitudes graficas,
fonéticas y conceptuales como resultado de una simple apreciacion
general.

IL-NOTORIEDAD DELA MARCA: Es trascendente e
importante la notoriedad de la marca MENNEN, asi como la
evocacion y recordacion de la misma entre los consumidores como
resultado de una presencia fuerte e imponente en el mercado
nacional e internacional, publicidad abundante y continua.

Muy acertadamente apunta Jorge Otamendi: “la notoriedad
es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiracion
que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica
un nivel de aceptacion por parte del ptblico que solo es consecuencia
del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas
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distinguen”. Se ha comprobado en autos que la marca registrada
goza de una comercializacidon importante en el mercado nacional.

IIL-IGUAL CLASE.-Otro de los aspectos que hace a la
disidencia se basa en la igualdad de clases. La marca solicitada es
para cubrir productos de la clase 3 internacional, en la cual ya se
encuentra registrada la opuesta. y con vasta trayectoria. Es mas, los
productos son comercializados en los mismos lugares, farmacias,
supermercados, etc. y son de facil acceso al pliblico sea este
consumidor o no.

Tanto para la doctrina como para la legislacion marcaria
constituye un deber proteger los derechos adquiridos sobre una
marca registrada, por sobre los meramente en expectativa de las
marcas solicitantes atendiendo al principio marcario que establece
“ debe estarse mads a las semejanzas que a las diferencias” y asi lo
explica Breuer Moreno: “ la similitud general entre dos marcas no
depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los
elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos”.

ITL.- NORMAS APLICABLES. El Art. 2, inc. fy g ; el Art. 15
de la Ley N° 1294 /98de Marcas y el Art. 6 bis, del Convenio de Paris -
Ley 300/94 que especifica claramente que la prohibicion que en ella
se establece, se refiere a la reproduccion imitacion o traduccion
susceptible de crear una confusion.

Asimismo con respecto a la jurisprudencia dela CSJel
criterio tenido en cuenta con respecto a la confundibilidad o no entre
marcas sefiala:” las silabas iniciales (raiz) idénticas o muy similares
son factores preponderantes de confusion. Si asi ocurriera, las
desinencias (terminaciones) deben ser bien diferentes para que no
exista confusion de marcas.

No obstante la exposicion de esta magistratura sobre la
divergencia, en el caso de autos, consideramos pertinente mencionar
que a fs. 121 tenemos el escrito presentado por la Abog. Maria Celia
Villagra Marsal(coadyuvante de la parte recurrida) por el que
peticiona al Tribunal de Cuentas, 1° Sala, el finiquito de la presente
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demanda contenciosa administrativa y manifiesta el desistimiento del
registro de la marca “MANENE”, Clase 3 ante la Direccion de la
Propiedad Industrial, en representacion de la firma INDEX S.A.C.I. A
fs. 132 se agrega a autos el documento que acredita la solicitud de
desistimiento referida y con respecto al pedido de finiquito, este no se
hizo lugar porA.IN°230/07 que quedd firme y ejecutoriado.

Concluimos con lo expresado que la marca solicitada
inducira a confundir al consumidor y no consumidor y se podra
beneficiar de una marca con reconocida y demostrada notoriedad y
de su trayectoria en el mercado nacional e internacional que también
quedd probado en autos con las inscripciones en Argentina,
Uruguay, Chile, Costa Rica, Panama, etc. Por tanto consideramos que
el Acuerdo y Sentencia N° 18/2009 del Tribunal de Cuentas, 1° Sala
debe ser confirmado e impuestas las costas a la perdidosa. ES MI
VOTO.

A SU TURNO EL MINISTRO LUIS MARIA BENITEZ
RIERA, DIJO: Me adhiero al voto de la Ministra Alicia
Beatriz Pucheta de Correa, por los mismos fundamentos. Es mi Voto.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.SE.E,,
todo por Ante mi de que lo certifico, quedando acordada la Sentencia
que inmediatamente sigue:

Ministros: Alicia Pucheta de Correa; Luis Maria Benitez Riera y

Sindulfo Blanco
Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial

ACUERDO Y SENTENCIA N° 238
Asuncion, 23 de Mayo de 2011

Y VISTOS:Los méritos del Acuerdo que antecede,
la Excelentisima
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:

1. DESESTIMAR el Recurso de Nulidad.
2. REVOCAR el Acuerdo y Sentencia Numero 69, de fecha 18 de
junio de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala,
in tottum.
3. COSTAS a la perdidosa.

4. ANOTAR, registrar y notificar.

Ministros: Alicia Pucheta de Correa; Luis Maria Benitez Riera y
Sindulfo Blanco

Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 259 del 26 de Marzo de 2011

STORCK, Clases 29, 30 (registros, base de la oposicion) vs STOCK'Y
ETIQUETA, Clase 30 (solicitud de registro de marca).

MARCA DE FABRICA. Marca mixta.

Corresponde confirmar la sentencia del Tribunal de Cuentas que no
hizo lugar a la demanda contencioso administrativa incoada contra la
resolucion dictada por la Direccion de Propiedad Industrial que ordend la
prosecucion del registro de la marca solicitada, ya que la marca “Stock y
Etiqueta”, es una marca mixta compuesta por dos partes, la denominativa
“STOCK”, y la figurativa, que consiste en una etiqueta con un disefio
caracteristico, utilizado por los Supermercados Stock S.A. en sus productos,
la cual posee novedad y distintividad dada la combinacion de colores
utilizada en la misma y los disefios grificos insertos en la mencionada
etiqueta (letra S, y palabra Stock). El hecho que la marca solicitada serd
utilizada en conjunto con su etiqueta, ayuda a evitar la confusion visual con
la marca inscripta a nombre de la accionante, en el caso en estudio.

MARCA DE FABRICA. Marca notoria.

Cabe confirmar lo resuelto por la Direccion de la Propiedad
Industrial que ordend la prosecucion del registro de la marca “STOCK”,
puesto que el solicitante es la firma Supermercados Stock S.A.,
que posee una gran notoriedad en nuestro pais como una de las principales
cadenas de supermercados en la generalidad de la poblacion, debido a las
campanas publicitarias que realiza, junto con la calidad de los productos y
servicios ofrecidos por la misma.

FEallo relacionado: CSJ, A. y S. N° 1.319 del 6/11/06
AUGUST STORCK KG C/ RESOLUCION N° 310 DE FECHA 10

DE AGOSTO DE 2004, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 259

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Reptblica del
Paraguay, a los veintiséis dias del mes de Mayo del aho dos mil once,
estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentisimos Sefiores
Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Doctores
ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y
LUISMARIA BENITEZ RIERA,Ante mi, la Secretaria autorizante, se
trajo el expediente caratulado:”AUGUST STORCK KG C/ RES. N°
310 DE FECHA 10/VIII/04, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL”,a fin de resolver los Recursos de
Apelacion y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N°
184 de fecha 18 de diciembre de 2.008, dictado por el Tribunal de
Cuentas, Segunda Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte
Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvid plantear y votar las
siguientes:

CUESTIONES:
¢Es nula la Sentencia apelada?
En caso contrario, ;se halla ajustada a derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de
votacion dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA,
BLANCO Y BENITEZ RIERA

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA,la Sehora
Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, dijo: El apelante no
interpuso expresamente recurso de nulidad contra la citada
resolucion en crisis, por otro lado, en la misma no se observan vicios
o defectos que ameriten la declaracion de oficio de su nulidad en los
términos autorizados por los Articulos 113 y 404 del Codigo Procesal
Civil, por lo tanto, corresponde en desestimar este recurso. Es mi
Voto
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A SUS TURNOS, LOS MINISTROS SINDULFO BLANCO
YLUISMARIA BENITEZ RIERA DIJERON: Que se adhieren al voto
de la Ministra Preopinante Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por los
mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA,la Sehora
Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, prosiguid diciendo: El
Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 184
de fecha 2 de diciembre de 2.008, resolvio: "1.) NO HACER LUGAR, a
la presente demanda contencioso administrativa instaurada en estos autos
por la firma AUGUST STORCK KG., contra la Resolucion N° 310 de fecha
10 de agosto de 2004, dictada por el Director de la Direccion de la Propiedad
Industrial del Ministerio de Industria y Comercio, y en consecuencia. 2.)
CONFIRMAR, la Resolucion N° 310 de fecha 10 de agosto de 2.004, dictada
por el Director de la Direccién de la Propiedad Industrial del Ministerio de
Industria y Comercio, de conformidad y de acuerdo con los fundamentos
expresados en el exordio de la presente Resolucién . 3.) IMPONER LAS
COSTAS, a la perdidosa. 4.) ANOTAR...”.

Se agravia contra el Acuerdo y Sentencia apelado, el
Abogado Wilfrido Fernandez de Brix, en representacion de la
accionante August Storck KG., expresando en apretada sintesis
cuanto sigue: “...Mi mandante ha opuesto formal oposicion a la solicitud
de la marca “STOCK Y ETIQUETA”, sobre la base de la marca registrada
“STORCK” en la clase 29 y 30, marcas de propiedad exclusiva de mi
mandante. Mi mandante, ha demostrado tener un derecho adquirido sobre la
marca “STORCK?”, en las clases 29 y 30. Es a todas luces evidente que las
denominaciones son pricticamente idénticas y el riesgo de confusion es
palpable. Desde el punto de vista grifico y fonético la diferencia entre las
denominaciones Stock 1y Storck es pricticamente imperceptible y ello
ocasionaria una indefectible confusion entre las mismas, lo cual afectard a mi
mandante y al piiblico consumidor, las clases 29 y 30, donde mi mandante
posee legitimamente su marca “Storck” se refiere a la misma clase 30
solicitada por la firma Supermercados Stock S.A. EI nombre comercial de mi
poderdante es August Storck KG, la ley marcaria como el Convenio de
Paris prohibe el registro de las marcas idénticas o similares a los nombres
comerciales de terceros. Concluye solicitando la revocacion del Acuerdo y
Sentencia recurrido...”.
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Al contestar el traslado que le fuere corrido, los Abogados
Jorge Barboza y Ramoén Rodriguez, en representacion del Ministerio
de Industria y Comercio, expresaron: “...La legislacion marcaria permite
el registro de todo signo que refina caracteristicas novedosas que permitan la
distincion entre marcas, se tratan de marcas que distinguen productos y
servicios diferentes, razén por la cual no existe motivos que nos lleven a
pensar que se producird confusion en el ptblico consumidor. Realizado el
estudio de fondo no corresponde dividir los componente de las palabras que
integran las marcas en pugna, por el contrario debemos considerarlas en su
conjunto y es precisamente al ser observadas en su conjunto donde mejor se
observa las diferencias existentes entre las mismas. Concluye solicitando la
confirmacion del Acuerdo y Sentencia recurrido...”

Por su parte la Abogada Juliana Saguier Abente, en nombre y
representacion de la firma Supermercados Stock S.A., contesta el
traslado corridole por providencia de fecha 10 de agosto de 2.009,
conforme al escrito obrante a fojas 310/312, expresando cuanto sigue:
“...no existe posibilidad de confusion en razoén de las diferencias existentes
entre ambas marcas, asi como las circunstancias que rodean al caso. El signo
de mi mandante “STOCK”, constituye un signo notorio en nuestro medio,
la firma a la que represento constituye una gran cadena de supermercados
conocida en nuestro pais, como consecuencia de las grandes inversiones
realizadas por mi titular, la marca “STOCK”, hoy es afamada y notoria en
Paraguay. El ptiblico asocia en forma automitica la denominacion
“STOCK” con la cadena de supermercados que representa mi mandante, as{
como también la asocia con los colores “amarillo y azul” que forman la
conocida etiqueta. La firma Supermercados Stock S.A. es titular de
numerosas marcas distinguidas con la marca “STOCK?”, asf tenemos que en
el caso de autos ya existen otras marcas distinguidas con la denominacion
“STOCK” que coexisten pacificamente con la marca de la firma demandante.
La marca “Stock y Etiqueta” es una marca mixta, el elemento denominativo
le aporta caracteristicas fonéticas y conceptuales al signo, el elemento grifico
le aporta caracteristicas visuales a la marca, que la hacen novedosa. Mi
mandante goza del derecho exclusivo sobre su nombre comercial, que de
ningiin modo induce a engafio o confusion a los medios comerciales ni a los
consumidores y viene siendo usado constante y piiblicamente desde hace
varios anos. La firma Supermercado Stock S.A. es reconocida por el
consumidor, reconoce y distingue los productos y servicios Stock y no los
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confundird con los productos o servicios de la firma adversa. Concluye
solicitando la confirmacion del Acuerdo y Sentencia recurrido...”.

Ahora bien, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, confirmo
la Resolucion N° 310 de fecha 10 de agosto de 2.004, dictada por la
Direccidén de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de
Industria y Comercio, por la cual se resuelve revocar la Resolucion
N° 674 de fecha 31 de julio de 2.003, dictada por la Seccion de
Asuntos Litigiosos, y en consecuencia se dispuso la prosecucion del
tramite del registro de la marca “Stock y Etiqueta”, clase 30, a favor
de la firma Supermercados Stock S.A.

El Tribunal de Cuentas, arribd a la siguiente conclusion:
“...debemos recordar que se trata de marcas que distinguen servicios y
productos totalmente diferentes razon por la cual no existen motivos que nos
lleven a pensar que se producira confusion en el piiblico consumidor...
Tenemos asi que las denominaciones en pugna son perfectamente
distinguibles y ambas pueden coexistir en nuestro mercado sin provocar en
el ptiblico una representacion o evocacion de una misma cosa o servicio. .. del
cotejo de las expresiones que individualizan a las marcas en pugna, surge
con toda nitidez que NO existe identidad y que la coexistencia entre ellas
serd pacifica...”.

Examinada la cuestion planteada se observa que la firma
August Storck S.A., titular de la marca “STORCK” registrada en las
clases 29 y 30, se opone a que la firma Supermercados Stock S.A.
registre la marca “Stock y Etiqueta” en la clase 30, alegando que la
similitud existente entre las marcas en pugna, podria ocasionar
confusion entre los consumidores.

Al respecto cabe mencionar que las cuestiones marcarias no
se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un analisis
prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna
imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

Asi las cosas, entrando a auscultar el fondo de la cuestion
planteada, debemos determinar si existe o no la posibilidad de
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confusion entre las marcas en pugna, “STORCK” (registrada para las
clases 29 y 30) y “STOCK” (solicitada para la clase 30).

En el presente caso, analizaremos primeramente las marcas
en pugna en su conjunto, en concordancia con lo expresado por Jorge
Otamendi, en su obra Derecho de marcas: “En principio la parte
preponderante es el conjunto el que debe ser objeto del andlisis y no sus
partes integrantes separadas en forma arbitraria” (Otamendi, Jorge.
DERECHO DE MARCAS. Segunda Edicion. Pag. 196).

Me adelanto en expresar que analizadas en conjunto las
marcas en pugna, “STORCK” (registrada) y la marca “STOCK”
(solicitada), luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las
mismas, llego a la conclusion que la marca mixta “STOCK”, en su
conjunto no es susceptible de causar confusion con la marca
denominativa “STORCK” dada las diferencias graficas, fonéticas
existentes entre las mismas.

Analizando los vocablos en pugna, y colocandome en el rol
del ptiblico consumidor, llego a la conclusion que el vocablo
“STORCK” podria evocar en el consumidor recuerdos relacionados a
un apellido de origen Inglés o un vocablo de fantasia; en cuanto que
el vocablo “STOCK” hace referencia a una cantidad de mercancias
que se tienen en deposito, por lo que no es susceptible de producir
una confusion conceptual, con la marca ya registrada por el
accionante.

Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el
cotejo de los signos marcarios para determinar su eventual similitud
confusionista son el grafico, el fonético y el ideologico. (Luis Eduardo
Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, DERECHO DE
MARCAS, Tomo II, 1989 Editorial Eliasta, Pag. 28).

Ahora bien, analizaremos el aspecto ortografico de ambas las
marcas en pugnha, y asi tenemos que la primera de ellas
“STORCK” esta compuesta por (6) seis letras y la segunda “STOCK”
por (5) cinco letras. Del cotejo se desprende que los elementos
variables, son por un lado la supresion de la letra “”R” y por otro la
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extension de cada vocablo. Por lo expuesto llego a la conclusion que
en este caso en particular no existe la posibilidad de confusion visual.

En tanto a la parte fonética, partiendo del cotejo del mismo
encuentro que la letra “R” en la marca “STORCK”, posee una
pronunciacion que otorga una suficiente diferenciacion fonética en
este caso, por lo que cabe afirmar que los mismos resultan suficientes
para lograr una individualidad marcarfa propia.

En el caso de marras la marca “Stock y Etiqueta”, es una
marca mixta compuesta por dos partes, la denominativa “STOCK”, y
la figurativa, que consiste en una etiqueta con un disefio
caracteristico, utilizado por los Supermercados Stock S.A. en sus
productos, la cual posee novedad y distintividad dada la
combinacion de colores utilizada en la misma y los disefos graficos
insertos en la mencionada etiqueta (letra S, y palabra Stock). El hecho
que la marca solicitada sera utilizada en conjunto con su etiqueta,
ayuda a evitar la confusion visual con la marca inscripta a nombre de
la accionante, en el caso en estudio.

La Ley N° 1.294/98 en su Art. 72 expresa cuanto sigue
respecto al nombre comercial: “El nombre comercial podra estar
constituido por la designacion, el nombre del comerciante, la razén social o
denominacion social adoptada, la ensenia o la sigla usada legalmente en
relacion a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad
a los efectos de esta ley” en concordancia con lo establecido por el art. 75
de la misma Ley que expresa: “El derecho exclusivo sobre un nombre
comercial se adquiere por su primer uso pitblico en el comercio. No es
necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados
por esta ley”.

En merito a lo ut supra mencionado, tampoco puedo dejar de
lado el hecho que el solicitante de la marca “STOCK”, es la firma
Supermercados Stock S.A., que posee una gran notoriedad en nuestro
pais como una de las principales cadenas de supermercados en la
generalidad de la poblacion, debido a las campahas publicitarias que
realiza, junto con la calidad de los productos y servicios ofrecidos por
la misma. Por tanto constituyendo la palabra “STOCK” parte del



SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 2011

nombre comercial del solicitante, no encuentro reparos a que sea
utilizada por el mismo.

Como antecedente jurisprudencial corresponde traer a
colacion el Acuerdo y Sentencia N° 1.319 de fecha 6 de noviembre de
2.006, dictado por la Excelentisima Corte Suprema de Justicia, en el
Expediente:“LOCTITE CORPORATION C/ RES. N° 249 DEL
18/FEB/99 DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS
LITIGIOSOS; Y LA N° 20 DEL 28 DE ABRIL DE 2.000, DICTADA POR
LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, en el cual la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ya se ha expedido sobre la
posibilidad de coexistencia de una marca mixta con una
denominativa, cuando existen suficientes diferencias visuales,
fonéticas y conceptuales.

En resumen, del analisis comparativo entre las marcas en
pugna encontramos que existen diferencias desde el punto de vista
de los conjuntos y del plano ideologico, asi como diferencias visuales,
graficas y fonéticas, que las hace disimiles de toda confusion. Por lo
que en este caso en particular la marca solicitada no es capaz de
causar confusion directa o indirecta en el consumidor, con respecto a
la marca que el accionante ya posee registrada.

De todo lo sehalado esta Magistratura, concluye que la marca
“STOCK” solicitada para la clase 30, retine los requisitos de novedad,
especialidad y distintividad, necesarias para su registro.

En mérito a todo lo expuesto soy del criterio que el Acuerdo y
Sentencia N° 184, de fecha 2 de diciembre de 2.008, dictado por el
Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debe ser confirmada in tottum.

En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la
perdidosa, en virtud a lo establecido en los articulos, 192, 203, Inc. a),
y 205 del Codigo Procesal Civil. Es mi Voto.

A SUS TURNOS, LOS MINISTROS SINDULFO BLANCO
YLUISMARIA BENITEZ RIERA DIJERON: Que se adhieren al voto
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de la Ministra Preopinante Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por los
mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E,,
todo por ante mi que certifico, quedando acordada la sentencia que

inmediatamente sigue:

Ministros: Alicia Pucheta de Correa; Lufs Marfa Benitez Riera y
Sindulfo Blanco

Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial
ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: 259
Asuncion, 26 de Mayo de 2.011.-

VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la
Excelentisima;

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL

RESUELVE:
1.) TENER al recurrente por desistido del recurso de nulidad.

2.) CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 184 de fecha 2 de
diciembre de 2.008, dictada por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala,
in tottum.

3.) IMPONER las costas a la perdidosa.

4.) ANOTESE, registrese y notifiquese.

Ministros: Alicia Pucheta de Correa; Lufs Maria Benitez Riera y
Sindulfo Blanco

Ante mi:
Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 266 del 30 de Mayo de 2011.

ELEKTRA, clases 9,16 y 41 (registros, base de la oposicion) y
“ELECTRA” clase 11 (registro, base de la oposicion) vs “ELEKTRA”
clase 9 (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FABRICA. Confundibilidad.

Corresponde confirmar la sentencia del Tribunal de Cuentas que no
hizo lugar a la demanda contencioso administrativa incoada contra las
resoluciones dictadas por la Direccion de Propiedad Industrial y la Jefatura
de Asuntos Litigiosos respectivamente, que hicieron lugar a la oposicion
planteada, ya que existe una gran posibilidad de confusion, debido a las
similitudes fonéticas y grificas entre las marcas en pugna, encuadrandose a
las prohibiciones establecidas en la Ley N° 1.294/98 de Marcas.

Fallos relacionados: CSJ, A. y S. N° 1.869 del 28/12/04; A. y S. N° 183
del 3/05/11; A. y S. N° 265 del 30/05/11.

ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V. C/ RESOLUCION N* 1.160
DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2.005 DE LA SECCION
ASUNTOS LITIGIOSOS; Y LA RESOLUCION N° 319 DE FECHA
27 DE JULIO DE 2.007, DE LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

ACUERDOY SENTENCIA N° 266

En la ciudad de Asuncidon, Capital de la Repliblica del
Paraguay, a los treinta dias, del mes de Mayo del afio dos mil once,
estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentisimos Ministros
de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores ALICIA
BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y LUIS
MARIA BENITEZ RIERA, Ante mi, la Secretaria autorizante se trajo
al acuerdo el expediente caratulado: “ELEKTRA DEL MILENIO S.A.
DE C.V. C/ RESOLUCION N° 1.160 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE
2.005 DE LA SECCION ASUNTOS LITIGIOSOS; Y LA
RESOLUCION N° 319 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2.007, DE LA
DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, afin de resolver



JURISPRUDENCIA SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL — TOMO I

los Recursos de Apelacion y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo
y Sentencia N° 153 de fecha 6 de octubre de 2.009, dictado por el
Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso,la
Excelentisima Corte Suprema de Justicia, resolvid estudiar y votar las
siguientes;

CUESTIONES:
¢Es nula la Sentencia recurrida?
En caso contrario, ;se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de
votacion dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA,
BLANCO Y BENITEZ RIERA.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Sehora
Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, dijo: En cuanto al Recurso
de Nulidad, el recurrente no interpuso, ni fundamento expresamente
el presente recurso de nulidad, por lo que se lo tiene que tener
abdicado del mismo. Por otro lado de la lectura de la Sentencia
impugnada no se observan vicios o defectos procesales que ameriten
de oficio su declaracion de nulidad en los términos autorizados por
los Articulos 113 y 404 del Codigo Procesal Civil. Es mi Voto.

A SUS TURNOS LOS SENORES MINISTROS SINDULFO
BLANCO YLUIS MARIA BENITEZ RIERA DIJERON: Que se
adhieren al voto que antecede por sus mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, la Sehora
Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, prosiguid diciendo: La
firma ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V., mediante su
representante convencional, el Abogado WILFRIDO FERNANDEZ
DE BRIX, en adelante la accionante, promueve accion contencioso
administrativa contra la Resolucion N° 319 de fecha 27 de julio de
2.007, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, y al
Resolucion N° 1.160de fecha 27 de octubre de 2.005 dictada por la



SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 2011

Seccion Asuntos Litigiosos, ambas dependientes del Ministerio de
Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 153 de fecha 6 de octubre de
2.009, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvio; “...1.) NO
HACER LUGAR, a la presente accion Contenciosa Administrativa
planteada por el Abogado WILFRIDO FERNANDEZ DE BRIX, en nombre
y representacion de la firma ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V. C/
RESOLUCION N° 1.160 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2.005 DE LA
SECCION DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RESOLUCION N’ 319 DE
FECHA 27 DE JULIO DE 2.007 DE LA DIRECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL, dependiente del Ministerio de Industria y
Comercio  Expediente N° 338- Folio 270-Ano 2.007 'y en
consecuencia,2.)CONFIRMAR, los actos administrativos impugnados,
conforme el exordio de la presente sentencia.3.) IMPONER LAS COSTASA
LA PARTE ACTORA.4.) ANOTAR...”.

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 153 de fecha 6 de octubre
de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, se alza en
Apelacion el Abogado Wilfrido Fernandez de Brix, representante
legal de la accionante, expresando en su escrito obrante a fs. 233 /236
en sintesis cuanto sigue: “...La importancia que mi mandante cuente con
registros nacionales previos de la marca ELEKTRA en las clases 7 y 20 de
fecha 30 de marzo de 2.007, paso totalmente inadvertido por el Aquo, mi
mandante no solo posee el legitimo derecho de solicitar el registro de su
marca, sino también posee el mejor derecho sobre la denominacion
ELEKTRA. Las denominaciones hoy en pugna, ya coexisten pacificamente
desde el ano 1.996, fecha en que mi mandante se le ha otorgado registro en
las clases 7 y 20. EI Aquo tampoco valoro los registros extranjeros que posee
mi mandante sobre la denominacion ELEKTRA en los paises de México,
Perii, Reptiblica Dominicana. La firma ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE
C.V. es una empresa altamente reconocida no solo en la region sino en toda
Latinoamérica, encontrindonos ante wuna marca notoria. Concluye
solicitando que el Acuerdo y Sentencia apelado sea revocado en todas sus
partes...”.

El Abogado Hugo T. Berkemeyer, al contestar el traslado que
le fuere corrido, en su escrito obrante a fs. 240/243 expreso en sintesis
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que: “...En las instancias anteriores, todos los Juzgados coincidieron que
conforme a nuestra legislacion marcaria, la solicitud presentada no goza de
los requisitos necesarios para permitiv su registro, han expresado la
imposibilidad de coexistencia pacifica entre la marca solicitada “ELEKTRA”,
y las registradas “ELEKTRA” y “ELECTRA”. El apelante olvida el
principio de especialidad, donde la proteccion se da solamente en la clase
registrada, y existiendo una marca idéntica en la clase solicitada no existe
posibilidad de coexistencia pacifica. En cuanto a la coexistencia pacifica en el
mercado olvida el apelante que son producto totalmente diferentes, en clases
no relacionadas las clases 7 y 20, en tanto que la clase 9 protege los mismos
productos que los de mi mandante. El hecho que existan registros en el
extranjero, no le otorga derecho alguno en nuestro pais, ni siquiera son
varios paises, solamente 3, que tampoco pertenecen al MERCOSUR. La
notoriedad alegada por la adversa, afirmando que la empresa es altamente
reconocida en Latinoamérica, no se refleja en los registros obtenidos en 3
paises, tampoco las pruebas arrimadas han demostrado esta afirmacion. Es
una empresa mexicana pero sin mucha repercusion en nuestro pais. Las
marcas registradas de ELEKTRA por mi mandante si son NOTORIAS Y
FAMOSAS en el Paraguay y en todo el mundo. La Ley de Marcas prohibe el
registro de signos idénticos o similares a una marca registrada para los
mismos productos y servicios, o para productos y servicios diferentes cuando
pudieren causar riesgo de confusion. Concluye solicitando la confirmacion
del Acuerdo y Sentencia recurrido...”.

El Ministerio de Industria y Comercio, por medio de su
representante legal, en su escrito obrante a fs. 244/246, al contestar el
traslado que le fuere corrido expreso: “...Entre las marcas en pugna
existen semejanzas que no permiten que puedan coexistir en el mercado. En
efecto en la marca solicitada se puede observar que existe un parecido
manifiesto, que nos lleva a una ficil confusion con respecto a la marca
oponente, y en consecuencia confundibles para el consumidor. Al observar
en su conjunto es donde mejor se pueden observar las semejanzas, al cotejar
la marca “ELECTRA” y “ELEKTRA”, notamos la semejanzas que existen
entre ellas, lo que nos da la pauta que ambas no pueden coexistir. Concluye
solicitando la confirmacion del Acuerdo y Sentencia recurrido...”.

Entrando a analizar la cuestion de fondo, tenemos que el
Tribunal de Cuentas, confirmo las resoluciones administrativas que
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declararon procedente, e hicieron lugar a las acciones deducidas por
las firmas WARNER COMMUNICATIONS INC Y ELECTRA
CONSUMER LTD., contra la Firma ELEKTRA DEL MILENIO S.A.
DE C.V. sobre oposicion al registro de marca “ELEKTRA”, en la clase
9, RECHAZANDO la solicitud de registro de la marca
“ELEKTRA”, Exp. N° 27139/04, clase 9, solicitada por la firma
ELEKTRA DEL MILENIO S.A DEC.V.

El Tribunal de Cuentas, arribd a la siguiente conclusion, que
entre los signos “ELEKTRA” (solicitada) y “ELECTRA”, “ELEKTRA”
(registradas), sin dudas tanto ortografica, como fonéticamente existe
gran similitud, lo cual llevara al consumidor final a la confusion,
siendo las marcas confundibles y por ende de imposible coexistencia,
por no ser posible una clara distincion entre las marcas en pugna
debido a la inexistencia de elementos diferenciadores suficientes.

Al respecto cabe mencionar que las cuestiones marcarias no
se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un analisis
prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna
imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

La cuestion de novedad y distintividad no es de solucion
facil. Existe una linea tenue entre los signos denominativos
registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el publico
consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea
pasible de confusion al adquirir un producto en el caso del publico
consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la
marca.

Entrando a auscultar el fondo de la cuestion planteada,
debemos determinar si cabe o no la posibilidad de confusion entre las
marcas en pugna, “ELEKTRA” clase 9,16 y 41 (registrada),
“ELECTRA” clase 11 (registrada) y “ELEKTRA” clase 9 (solicitada).

Ahora bien, a través del tiempo, la jurisprudencia y la
doctrina han desarrollado ciertos criterios generales que ayudan en la
apreciacion de la similitud. El primero de ellos, y acaso el mas
importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en
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forma sucesiva y pre-flexiva. El segundo es que cotejo debe efectuarse
en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (grafico,
fonético e ideologico). El tercero es que debe atenderse mas a las
semejanzas que a las diferencias de detalle. (Luis Eduardo Bertone-
Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, Tomo 1I,
1.989 Editorial Heliasta S.R.L. Pag. 42).

Asf las cosas, analizadas en conjunto las marcas en pugna,
“ELECTRA” y “ELEKTRA” (registradas) y la marca “ELEKTRA”
(solicitada), luego de haber realizando un cotejo sucesivo de las
mismas, lleg6 a la conclusion que la marca solicitada “ELEKTRA”, en
su conjunto, es susceptible de causar confusion con las marcas
registradas “ELECTRA” y “ELEKTRA”, dada las similitudes
existentes entre las mismas.

Ahora bien, entrando a analizar el aspecto ortografico de las
marcas en pugna, tenemos que las marcas registradas “ELEKTRA” y
“ELECTRA” estan compuestas por (7) siete letras, y la solicitada
“ELEKTRA” por (7) siete letras también, del cotejo se desprende que
el tinico elemento variable entre la marca solicitada “ELEKTRA” y la
registrada “ELECTRA”, es la modificacion de la letra intermedia “K”
por la letra “C”, existiendo la posibilidad de confusion visual. En
tanto que entre las marcas “ELEKTRA” y “ELEKTRA”, existe una
identidad ortografica, por lo que existe confusion visual.

En el campo fonético, partiendo del cotejo de las marca
“ELECTRA” y “ELEKTRA”, surge que los radicales tienen una
pronunciacion idéntica, ya que los mismos poseen las mismas letras y
pronunciacion, la modificacion de la letra intermedia “K”, por la letra
“C”, resulta irrelevante desde el conjunto de ambas palabras,
teniendo en cuenta que las desinencias de ambas palabras poseen
idéntica pronunciacion, por lo que cabe afirmar que entre las marcas
en pugna no existen suficientes diferencias para lograr una
individualidad marcarfa propia, por lo que es susceptible de causar
una confusion fonética.

En cuanto a las marcas “ELEKTRA” y “ELEKTRA”, dada la
identidad de las mismas, las mismas causan una confusion fonética.
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Determinada la posibilidad de confusion existente entre las
marcas en pugna, tanto en el campo visual, como fonético, paso a
exponer cuanto sigue, la Ley N° 1.294/98 en su articulo 15 expresa:
“El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley concede a su
titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los
organos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a
oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda
inducir directa o indirectamente a confusién o a asociacion entre los
productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre
que tengan relacion entre ellos.”.

Asi las cosas las instrumentales obrantes en autos, no han
sido redarguidas de falsas, por lo que hacen plena fe en juicio, de
estas se desprende, que a fs. 194 obra el Titulo de Marca N° 221.821,
cuyo titular es WARNER COMUNICATIONS INC., por el cual, la
citada firma posee registrada la denominacion “ELEKTRA”,
para proteger los productos de la clase 9 del nomenclator
internacional.

De esto se colige que la firma oponente WARNER
COMUNICATION INC. posee un derecho adquirido sobre la marca
en pugna, y dado que la firma accionante ELEKTRA DEL MILENIO
S.A. DE C.V, ha solicitado la misma marca (ELEKTRA), para
proteger los productos de la misma clase (Clase 9), que ya posee
registrada la firma oponente, soy del criterio, que dada la posibilidad
de confusion existente entre las marcas en pugna, no se dan los
requisitos para la coexistencia pacifica de las mismas, en la misma
clase, por el hecho de poder causar confusion en el piblico
consumidor.

Jorge Otamendi, enseha al respecto: “...El inciso a) del articulo
3° establece que “no pueden ser registrados... una marca idéntica o una
registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos
o servicios”. La esencia de una marca esta en el poder excluir a otros en el
uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca
idéntica... La prohibicion del inciso a) rige, en principio, cuando ambas
marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio
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porque ésta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de
coexistencias, no es la finica...El inciso b) del articulo 3° establece igual
prohibicion de registro a las marcas similares a otras registradas o solicitadas
con anterioridad...”. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda
Edicion, Abeledo-Perrot, Pag. 89).

La Ley de Marcas N° 1.294/98, en su Art. 2 dispone: “No
podran registrarse como marcas: ...f) los signos idénticos o similares
a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero,
para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
diferentes cuando pudieran causar riesgos de confusion o de
asociacion con esa marca...”. En esta inteligencia la norma legal
citada establece como requisito para no conceder el registro de una
marca, el simple riesgo de crear confusion o asociacion, sin necesidad
de que efectivamente produzca tal confusion, pues, el derecho
marcario es un derecho eminentemente cautelar y tuitivo, en el caso
de marras entre una de las marcas en pugna, “ELEKTRA” y
“ELEKTRA”, existe una identidad total pasible de causar confusion.

En ese mismo orden de ideas el Art. 2, Inc. a) de la Ley N°
1294/98, expone que no podran ser registrados las marcas que
puedan inducir a engaho o confusion con respecto a las caracteristicas
o aptitud de los productos o servicios. La doctrina enseha que estas
marcas que inducen o provocan error doctrinariamente son las
llamadas marcas engahosas y por tal la Ley prohibe su registro. (Vide:
OTAMENDI, Jorge, "Derecho de Marcas" obra cit, p. 68 y ss.).
(Acuerdo y Sentencia N° 125 de fecha 26 de marzo de 2.007,
Excelentisima Corte Suprema de Justicia).

Las marcas — como regla — acuerdan exclusividad de uso en la
clase para la cual ha sido registrada, conforme al principio de
especialidad, que constituyen uno de los pilares sobre los que se
estructura la Ley N° 1.294/98 “Ley de Marcas” (Art. 7 y
concordantes). Por lo cual, el hecho de poseer registrada una marca
en una clase, no es equivalente a tenerla registrada en todas las clases
del nomenclator internacional.



SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 2011

En resumen, de todo los sehalado en los paragrafos que
anteceden, llegd a la conclusion que existe una gran posibilidad de
confusion, debido a las similitudes fonéticas y graficas entre las
marcas en pugna, estimo que no procede la concesion de la marca
“ELEKTRA” para proteger los productos de la clase 9 del
nomenclator internacional a la solicitante, por carecer la misma de
novedad, distintividad, especialidad, y por encuadrarse en las
prohibiciones la Ley N°® 1.294/98 descriptas en los paragrafos
anteriores.

Se trae a colacion el siguiente Fallo Jurisprudencial Acuerdo y
Sentencia N° 1.869 de fecha 28 de diciembre de 2.004, en el
expediente: “FINANCIERA ATLAS SAECA C/ RESOLUCION N°
297 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2.003 Y OTRA DICTADA POR LA
DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL” en la cual la Sala
Penal de la Excelentisima Corte Suprema de Justicia sostuvo entre
otras consideraciones “El espiritu de la legislacion marcaria, conforme a la
doctrina imperante, es el de evitar la confusion, tanto es asi que ya no se
habla que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser
claramente distinguibles. Se pone asi acento en la necesidad de una clara
diferenciacion de las marcas en conflicto”.

En el supuesto caso de conceder el registro solicitado, el
mismo implicarfa la posibilidad de una grave consecuencia que
pudiera acarrear en ese segmento del mercado el riesgo, que el
consumidor crea que con dicha marca se esta ofreciendo una
mercaderfa o servicio de mejor calidad, (porque la marca alude a
ello), aun cuando no sea asi. El consumidor al adquirir el producto
creera que tienen una misma procedencia y lo comprara, llevado por
el hecho de tener una experiencia satisfactoria con el producto con el
que se confunde.

En cuanto a las alegaciones de la apelante, de poseer
registrada en el extranjero la marca en pugna, debo mencionar al
respecto, que Jorge Otamendi en su obra Derecho de Marcas, al
referirse a la territorialidad de las marcas, expresa: “...El valor de la
marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ambito
territorial... Ni la marca registrada tiene esa exclusividad mas alld de las
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fronteras de nuestro pats, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de
ese derecho en nuestro pais...”.

Las marcas son territoriales en nuestro sistema juridico
conforme lo prescribela Ley N° 1.294/98, que en su articulo 18

expresa:“[El propietario de una marca de productos o servicios

inscripta en el extranjero, gozara de las garantias que esta ley le

otorga, una vez registrada en el pais| El propietario o sus agentes
debidamente autorizados son los finicos que pueden solicitar el registro”.

A esto se suma el hecho, que en autos no obran copias
autenticadas de los registros de marcas, en los diversos paises que
alega poseer la accionante, de la marca “ELEKTRA”, que indica tener
registrada la Firma ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V,, sin entrar
a Juzgar, que sea titular o no, no le consta al Juzgador en forma
fehaciente y clara, con un instrumento administrativo valido, que es
el Titulo de Marca otorgado por las oficinas pertinentes.

Tampoco en autos obran instrumentales que demuestren la
notoriedad de la marca solicitada por la accionante para su mercado
de consumo, por lo que no puedo enmarcar a la marca solicitada
como una “marca notoria”, dado que la misma no refine las
caracteristicas de publicidad y reconocida calidad en sus productos
en el consumidor general, o en su mercado de consumo en particular,
que requieren ese tipo de marcas.

En estas condiciones, no encuentro motivo juridico para
revocar el fallo recurrido, por lo que llego a la conclusion que debe
mantenerse en pie el Acuerdo Sentencia dictado por el Tribunal de
Cuentas, Primera Sala.

En cuanto a las costas las mismas deberan ser impuestas a la
perdidosa en virtud a lo establecido por los arts. 203. Inc. a), y 205
del Codigo Procesal Civil. Es mi Voto.

A SUS TURNOS LOS SENORES MINISTROS SINDULFO
BLANCOY LUIS MARIA BENITEZ RIERA DIJERON: Que se
adhieren al voto que antecede por sus mismos fundamentos.
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Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E.,
todo por ante mi de que lo certifico quedando acordada la sentencia
que inmediatamente sigue:

Ministros: Alicia Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luis Maria
Benitez Riera

Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial
ACUERDO Y SENTENCIA N° 266
Asuncion, 30 de Mayo de 2.011

VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la
Excelentisima;

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:
1. DESESTIMAR el recurso de nulidad.

2. CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 153 de fecha 6 de
octubre de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

3. COSTAS ala perdidosa.
4. ANOTESE y notifiquese.

Ministros: Alicia Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luis Maria
Benitez Riera.

Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial.
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 289 del 2 de Junio de 2011.

TROPICANA, Clase 29 (registro, base de la oposicion) vs.
TROPICANA GROUP Y ETIQUETA, Clase 39 (solicitud de registro
de marca).

MARCAS DE FABRICA. Denominaciones idénticas para clases
diferentes. Principio de especialidad.

Las denominaciones de las marcas en litigio si bien son idénticas,
son totalmente diferentes en cuanto a los productos y a las clases que cada
una de ellas protege. La marca solicitada “TROPICANA GROUP Y
ETIQUETA” para la clase 39 es un conjunto denominativo compuesto o
mixto, con dos elementos sustanciales: denominacion y etiqueta y cada uno
de estos elementos, constituye una parte esencial de la marca., procede la
confirmacion de la resolucion recurrida.

MARCAS DE FABRICA. Coexistencia entre marcas

No crea dudas en el usuario cuando existen en el mercado nombres
comerciales o productos con el mismo nombre, pero con diferentes titulares y
1o por esa razon crea “dudas” en el usuario.

Eallos relacionados: CS], A. y S._ N° 1.869 del 28/12/04; A. y S. N° 433
del 28/10/03; A. y S. N° 392 del 17 /06/11; A. y S. N° 455 del 29/06/11; A.
y S. N° 674 del 12/09/11.

COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM
LTDA Y SOCIEDAD COOPERATIVA COLONIZADORA
NEULAND C/ RESOLUCION N 833 DEL 2 DE AGOSTO DE 2005,
DICTADO PORLA SECCION ASUNTOS LITIGIOSOS Y
RESOLUCION N¢ 370 DEL 27 DE AGOSOT DE 2007, DICTADA
POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ACUERDO Y SENTENCIA N° 289

En la Ciudad de Asuncion, Capital dela Republica del
Paraguay, a los dos dfas, del mes de Junio del afho dos mil once,
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estando reunidos en la Sala de Acuerdos los sehores Ministros de la
Excelentisima Corte Suprema de Justicia, SINDULFO BLANCO,
ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS MARIA
BENITEZ RIERA, ante mi la Secretaria autorizante, se trajo el
expediente  caratulado: “COOPERATIVA  COLONIZADORA
MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA Y SOCIEDAD COOPERATIVA
COLONIZADORA NEULAND C/ RES. N° 833 del 2/AGO/05,
dictado porla SEC.ASUNTOS LITIGIOSOS y RES. N° 370 del
27/08/07, dictada por el DIR. De la PROP.INDUSTRIAL”. a fin de
resolver los Recursos de Apelacion y Nulidad, interpuestos contra el
Acuerdo y Sentencia N° 64 de fecha 25 de mayo de 2009, dictado por
el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentisima
Corte Suprema de Justicia, resolvid plantear las siguientes:

CUESTIONES:
¢Es nula la sentencia apelada?
En caso contrario, ;se halla ella ajustada a Derecho?

Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de la
votacion dio el siguiente resultado: BLANCO, PUCHETA DE
CORREA Y BENITEZ RIERA.

A LA PRIMERACUESTION, el Dr. Sindulfo Blanco, dijo: El
Recurso de Nulidad no ha sido fundado Por lo demas, no se
advierten vicios o defectos que justifiquen la declaracion de oficio de
la nulidad de la sentencia recurrida, en los términos previstos. Segtin
los Articulos 113 y 404 del Codigo Procesal Civil, razon por la cual
corresponde desestimar este Recurso ES MI VOTO.

A SU TURNO, los sehiores Ministros PUCHETA DE CORREA
y BENITEZ RIERA manifestaron que:

En cuanto al Recurso de Nulidad: En cuanto al Recurso de
Nulidad, el recurrente no interpuso, ni fundamento expresamente el
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presente recurso de nulidad, por lo que se lo tiene que tener abdicado
del mismo. Por otro lado de la lectura de la Sentencia impugnada no
se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su
declaracion de nulidad en los términos autorizados por los Articulos
113 y 404 del Codigo Procesal Civil. Es mi Voto.

A LA SEGUNDA CUESTION, el Dr. Sindulfo Blanco dijo: El
Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 64 de
fecha 25 de Mayo de 2009 resolvio:

“1.- NO HACER LUGAR a la presente demanda contencioso
administrativa deducida por la firma “EXP. COOPERATIVA
COLONIZADORA  MULTIACTIVA  FERNHEIM LTDA Y
SOCIEDAD COOPERATIVA COLONIZADORA NEULAND C/
RES. N° 833 del 2/AGO/05, dictado por la
SEC. ASUNTOS LITIGIOSOS y RES. N° 370 del 27ago/07, dictada
por el DIR. de la PROP. INDUSTRIAL”, de conformidad al exordio
de la presente resolucion”.

“2.- CONFIRMAR la RES N° 833 del 02/AGO/05 DICTADO
POR LA SECRETARIA de ASUNTOS LITIGIOSOS y la RES N° 370
DEL 27/AGO/07 DICTADA PORLA  DIRECCION dela
PROPIEDAD INDUSTRIAL”, dependiente ~ del =~ Ministerio  de
Industria y Comercio”.

“3.- IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa”.

“4.- ANOTAR, notificar registrar y remitir copia a da Exma.
Corte Suprema de Justicia”.

Contra dicho Acuerdo y Sentencia, a fs. 123, expresa agravio
el Abog. Hugo T. Berkemeyer, representante de la firma
“COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM
LTDA Y SOCIEDAD COOPERATIVA  COLONIZADORA
NEULAND, alegando:

“I.- IDENTIDAD DE DENOMINACION: El Tribunal
reconoce la identidad NOMINATIVA de las marcas, pero no
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considera que, en la marca solicitada la parte mas resaltante es
precisamente la denominacion, ya que se trata de una marca mixta
donde el elemento principal es TROPICANA, marca de mi mandante.
Es segundo plano queda la marca figurativa, ya que finalmente el
consumidor pedir4 el producto por su nombre y no por el diseho y se
dara una confusion directa”.

“II.- CONFUNDIBILIDAD: Expresa el Tribunal que la
confusibn no existe porque las marcas en litigio protegen clases
diferentes que no tienen conexidad. La clase 29 incluye producto
como carne, pescado, aves, jaleas, mermeladas, huevos, leche y
productos lacteos, aceites etc.,, mientras que la clase 39 incluye
transporte, embalaje y almacenamiento de mercaderfas. El producto y
el transportador, embalador y almacenador se encuentran
estrechamente relacionados, por lo que se aplica en forma directa la
prohibicion del Art. 2 Inc.)de la Ley de Marcas:” No podran
registrarse como marcas: f) Los signos idénticos o similares a una
marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes
cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacion con esa
marca”. “El Tribunal de Cuentas, 2° Sala realizb una errdonea
apreciacion sin fundamento legal. Se estaria lesionando el derecho al
uso exclusivo y se debilitarfa la funcion distintiva que debe cumplir
la marca al no ser claramente distinguibles. Considera que los
fundamentos del Acuerdo y Sentencia N° 64 son injustos, arbitrarios e
ilegales al igual que las Resoluciones Administrativas”.

A fs. 131 de autos contesta la expresion de agravios el Abog.
Ramdn Rodriguez en representacion del Ministerio de Industria y
Comercio y expresa:

L.- Al cotejar las marcas en pugna podemos notar que se trata
de dos denominaciones idénticas “TROPICANA”-marcas registrada-
y “TROPICANA GROUP Y ETIQUETA”-marca solicitada- para
distintas clases: 29 y 39 respectivamente. Figurativamente, la
solicitada retine los requisitos de novedad y originalidad, por tanto la
posibilidad de confusion no existe y el Acuerdo y Sentencia hoy
recurrido se ha dictado conforme a derecho. Que el recurso



JURISPRUDENCIA SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL — TOMO I

interpuesto por la adversa es improcedente e incoherente e
irrefutable desde el punto de vista marcario porque notamos que
existen diferencias visuales, graficas, en el diseho, que las hace
disimiles de toda confusion. Las marcas son totalmente diferentes en
cuanto a los productos y a las clases que cada uno protege
posteriormente se remite integramente al texto y contexto del A y S
recurrido.

A fs. 134, el Abog. Pastor Cristaldo, por la representacion del
Sr. Said Ibrahim Jebahi, solicitante de la marca que nos ocupa alega
que:

“I.- Que la Resolucion recurrida fue resuelta conforme a la
vasta jurisprudencia, con fundamentos legales solidos”.

“IL- Las marcas en pugna difieren en la proteccion de cada
una, ya que mi mandante “presta servicios” y la adversa “ofrece

productos” ”

“Ill.-  Existe basta jurisprudencia que demuestra
fehacientemente que se concede proteccion legal a marcas iguales,
pero que corresponden a diferentes clases, como asi también
diferentes titulares, casos analogos al que nos ocupa y que asimismo
se encuentran en vigencia y presentes en el comercio”. (Cfr. fs. 136,
138 y 139):

“IV.- La denominacion TROPICANA, fue concedida a varios
titulares “diferentes” en clases diferentes” (Cfr. Listado detallado a fs.
138 y 139) sin que ocasione asociacion o confunda al consumidor. En
la practica se ha demostrado en autos la coexistencia pacifica de la
marca Tropicana concedida a distintos titulares.

Y el Dr. Blanco prosigui6 diciendo:

I- Las marcas en litigio si bien son idénticas,
denominativamente son totalmente diferentes en cuanto a los
productos y a las clases que cada una de ellas protege. Las diferencias
entre ambas se constatan en el disehio como en lo visual y grafico. La
marca solicitada “TROPICANA GROUP Y ETIQUETA” para la clase
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39 es un conjunto denominativo compuesto o mixto, con dos
elementos sustanciales: denominacion y etiqueta y cada uno de estos
elementos, constituye una parte esencial de la marca. La etiqueta
posee distintas gamas de colores, fondo tropical y tipografia en
mayfiscula en color verde degrade.

II.- Su objetivo es la presentacion de servicios tales como
transporte; embalaje y almacenaje de mercancias; organizacion de
viajes, no relacionado al de la marca registrada que tiene que ver con
productos.

II.- Se ha demostrado en autos que existen en el mercado
nombres comerciales o productos con el mismo nombre, pero con
diferentes titulares y no por esa razon crea “dudas” en el usuario.
(Cfr.Fs.136, 138 y 139).

III.- Por ende existe y se ha demostrado una variedad de
elementos que tomamos en su conjunto, razonablemente determinar
la imposibilidad de que las marcas en pugna puedan ser confundidas
o siquiera asociadas. Asimismo el Art. 7 dela Ley N° 1294/98 de
Marcas que establece que una marca se concede para una sola clase
de la nomenclatura oficial y para registrar una marca en varias clases
se requiere una solicitud independiente para cada una de ellas, lo
cual no fue realizado por la parte actora y asimismo los campos
comerciales referido a la solicitada (servicios) y la registrada y
oponente (productos) no crearia confusion. Por todo lo referido no
corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y en consecuencia
confirmar el A y S N° 64 de fecha 25 de mayo de 2009 con Costas.
ES MI VOTO.

A SU TURNO, los sehores Ministros PUCHETA DE CORREA
y BENITEZ RIERA manifestaron que:

En cuanto ala Recurso de Apelacion: Luego de un integral
analisis de los autos, coincido con lo resuelto por el distinguido
colega preopinante, el Ministro Sindulfo Blanco, que me antecedi6 en
el orden de votacion, en el sentido de Confirmar el Acuerdo y
Sentencia N° 64 de fecha 25 de mayo de 2.009, dictado por el Tribunal
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de Cuentas, Segunda Sala.Sin embargo, el idéntico desenlace
jurisdiccional conclusivo que avalo, no implica compartir la totalidad
de los argumentos vertidos por quien me precede en la votacion. Asf
también, disiento parcialmente con el Ministro preopinante, en
cuanto a la imposicion de las costas, y agrego las siguientes
conclusiones:

La firma COOPERATIVA COLONIZADORA
MULTIACTIVA FERHEIM LTDA. Y SOCIEDAD COOPERATIVA
NEULAND, mediante su representante convencional Hugo T.
Berkemeyer, en adelante la accionante, promueve accion contencioso
administrativa contra la Resolucion N° 833 de fecha 2 de agosto de
2.005, dictada por la Seccion de Asuntos Litigiosos, y la Resolucion N°
370 de fecha 27 de agosto de 2.007 dictada por el Director de la
Propiedad Industrial, dependientes del Ministerio de Industria y
Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 64 de fecha 25 de mayo de 2.009,
el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvio; “1) NO HACER
LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa, deducida por la
firma “COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERHEIM
LTDA. Y SOCIEDAD COOPERATIVA COLONIZADORA NEULAND
CONTRA RES. N° 833 DE FECHA2? DE AGOSTO DE 2.005, DE LA
SECCION DEASUNTOS LITIGIOSOS Y RES. N° 370 DEL 27 DE
AGOSTO DE 2.007, DELA DIRECCION DELA PROPIEDAD
INDUSTRIAL”, de conformidad al exordio de la presente Resolucion. 2)
CONFIRMAR la resolucion N° 833 de fecha 2 de agosto de 2.005, de la
Seccion Asuntos Litigiosos y Res. N° 370 del 27 de agosto de 2.007, de la
Direccion de la Propiedad  Industrial ~dependiente del Ministerio de
Industria y Comercio”. 3) IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa. 4)
ANOTAR...”.

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 64 de fecha 25 de mayo de
2.009, se alza en Apelacion el Abogado Hugo T. Berkemeyer en
nombre y representacion de la accionante, conforme al escrito
obrante a fojas 123/126 de autos, expresando cuanto sigue: “...El
Tribunal reconoce la IDENTIDAD en la parte denominativa de las marcas,
pero no considera que en la marca solicitada la parte mas resaltante es
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precisamente la denominacion, ya que se trata de una marca mixta donde el
elemento principal es la palabra “TROPICANA”, marca de mi mandante,
quedando en sequndo plano la parte figurativa ya que finalmente el
consumidor pedirda el producto por su nombre y no por el disefio. La clase 29
incluye productos como carne, pescado, aves, jaleas, mermeladas, huevos,
leche y productos ldcteos, aceites, mientras que la 39 incluye el transporte,
embalaje y almacenaje de mercaderias. El piiblico consumidor al ver la marca
TROPICANA en los camiones de transporte, por supuesto que pensard que
se trata del transportista de los productos de mi mandante. EI producto y el
transportador, embalador y almacenador se encuentran estrechamente
relacionados, por lo que se aplica en forma directa la prohibicion del art. 2,
inc. F) dela Ley de Marcas. De otorgarse el registro de esta solicitud se
estaria lesionando el derecho al uso exclusivo y se debilitaria la funcién
distintiva que cumple la marca. Concluye solicitando que el Acuerdo y
Sentencia apelado sea revocado en todas sus partes...”.

El Ministerio de Industria y Comercio, por medio de su
representante legal Abogado Ramoén Rodriguez, se presentan a
contestar el traslado que le fuere corrido, en los términos de su escrito
de fojas 131/133, expresando cuanto sigue: “... Al cotejar las marcas en
pugna podemos notar que se trata de dos denominaciones idénticas
“TROPICANA” y "TROPICANA GROUP Y ETIQUETA”, solicitadas en
distintas clases, 29 y 39 respectivamente, podemos afirmar que la marca
“TROPICANA GROUP Y ETIQUETA” (solicitante), en su caricter
figurativo refine los requisitos indispensables de novedad y originalidad, ast
como también aporta una carga diferencial suficiente como para permitir el
registro en dicha marca. La posibilidad de confusion no existe, teniendo en
cuenta que son clases diferentes que no tienen conexidad. De un andlisis
comparativo entre las marcas en pugna encontramos que existen notorias
deferencias visuales, graficas, en el disefio, que las hace disimiles a toda
confusion. Concluye solicitando la confirmacion del acuerdo y sentencia
recurrido”.

El Abogado Pastor Cristaldo, al contestar el traslado que le
fuere corrido, en su escrito obrante a fojas 134/141 expres6 cuanto
sigue: “...La actora pretende ejercer un monopolio de su titulo de marca. La
adversa afirma que existe una identidad en la denominacion,
ciertamente es asi, pero difieren en la proteccion cada una, ya que mi
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mandante presta servicios y la adversa ofrece productos, la marca
solicitada por mi representado es TROPICANA GROUP Y
ETIQUETA, en la clase 39 (transporte, embalaje y otros) y la marca de
la adversa comercializa productos lacteos. Que identidad entre
transporte, embalaje y lacteos podemos encontrar? Existe
jurisprudencia sobre este tema, demostrando fehacientemente que se
concede proteccion legal a marcas iguales, pero en diferentes clases,
como asi también diferentes titulares, casos exactamente iguales al
que nos ocupa. No hay relacion posible entre la clase 39 y la clase 29,
por lo que no existirfa margen para la asociacion o confusion de los
productos, por parte del consumidor. No existe siquiera una leve
semejanza entre los productos y servicios de cada una. El art. 7 de la
Ley1.294/98 es bien claro al momento de aclara que el registro de una marca
se concede por clase. Mi mandante en todo momento actud de buena fe.
Ademis, la denominacion “TROPICANA” fue concedida a varios titulares
en diferentes clases. Un consumidor que desea adquirir un servicio de la
clase 39, no ird a buscar en lugares donde se venden o comercializan
productos lacteos. La supuesta confundibilidad, no existird porque la marca
solicitada ante la institucion administrativa es una marca compuesta, mixta,
que incluye la denominacion y la etiqueta, es decir “TROPICANA GROUP
Y ETIQUETA”. Ambas marcas pueden coexistir pacificamente. Concluye
solicitando la confirmacion del Acuerdo y Sentencia recurrido...”.

Entrando a analizar la cuestion de fondo, tenemos que el
Tribunal de Cuentas, confirmo las resoluciones administrativas que
declararon improcedente, y no hicieron lugar a la accion deducida
por la firma Cooperativa Colonizadora Multiactiva Ferheim Ltda. Y
Sociedad Cooperativa Colonizadora Neuland, contra el Sehor Said
Ibrahim Jebahi, sobre oposicion al registro de la marca “TROPICANA
GROUP Y ETIQUETA” clase 39, y dispusieron la prosecucion del
tramite de registro de la marca “TROPICANA GROUP Y
ETIQUETA”, Clase 39, hecha por el Sehor Said Ibrahim Jebahi.

Argument6 el Tribunal de Cuentas entre otras cosas, que en
el caso de marras, la marca solicitada retine las condiciones esenciales
para ser registrada, no existe la posibilidad de confusion por parte del
plblico consumidor entre la marca solicitada y la ya registrada por
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parte del accionante, ademas son solicitadas para clases diferentes
que no tienen conexidad.

Al respecto cabe mencionar que las cuestiones marcarias no
se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un analisis
prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna
imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

La cuestion de novedad y distintividad no es de solucion
facil. Existe una linea tenue entre los signos registrables y los que no
lo son. Lo que se busca es que el pliblico consumidor, el comprador
frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusion al
adquirir un producto en el caso del publico consumidor, y al
comercializar el mismo en el caso del titular de la marca. La doctrina
enseha que se debe evitar la coexistencia de marcas confundibles
observando algunas reglas.

En forma a priori, debo considerar cuales son los servicios o
productos, protegidos por cada marca en su respectiva clase, en este
caso la marca “TROPICANA GROUP Y ETIQUETA” quiere utilizarse
para proteger servicios comprendidos en la clase 39 del nomenclator
internacional (Transporte; embalaje y almacenaje de mercancias;
organizacion de viajes), dicho vocablo “TROPICANA”, se encuentra
inscripto a nombre de la accionante en la clase 29 (Carne, pescado, aves
y caza; extractos de carne; frutas y vegetales en conserva, secas y cocidas;
gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos licteos; aceites y
grasas comestibles), realizada esta aclaracion de los servicios
protegidos en la clase 39 y los productos protegidos en la clase 29,
debo colocarme en el lugar de piiblico consumidor, a los efectos de
determinar si es pasible o no la confusion con respecto a las marcas
en pugna.

La accionante posee inscripta la marca “TROPICANA”
(CLASE 29), y la solicitada es “TROPICANA GROUP Y
ETIQUETA” (CLASE 39). Es importante sehalar que la marca
“TROPICANA GROUP Y ETIQUETA” es mixta, es decir es
solicitada en forma conjunta con su etiqueta, dicha etiqueta evocara
ciertos recuerdos en el consumidor, y llamara su atencion, lo que
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otorga una diferencia a ser notada en el pliblico consumidor, asf
también, la misma es solicitada para proteger los servicios de la
clase 39 del nomenclator internacional (Transporte; embalaje y
almacenaje de mercancias; organizacion de viajes), mientras que la
accionante posee registrada la marca “TROPICANA” en la clase 29
del nomenclator internacional, para proteger productos
alimenticios, de esto se colige que no guardan una relacion directa
con los servicios protegidos en la clase 39 del nomenclator
internacional.

Ahora bien, Jorge Otamendi en su obra “DERECHO DE
MARCAS” (segunda edicion) en la pag. 181, expresa que: “el registro
en una clase no es equivalente al registro en otras o en todas las clases”,
esto en concordancia con nuestra legislacion que en su art. 7 de la

Ley1.294/98 expresa:“[El registro de una marca se concedera para

una sola clase de la nomenclatura oficial. Para registrar una marca

en varias clases se requiere una solicitud independiente para cada

una de ellas”l.

La accionante solamente realizo la inscripcion de su marca
“TROPICANA” en la clase 29, y no la clase 39 que es la hoy
solicitada.

La clase 39 del nomenclator internacional, protege servicios,
en tanto que la clase 29 del nomenclator internacional protege
productos, una persona que pretenda adquirir servicios de
Transporte, embalaje y almacenaje de mercancias, organizacion de
viajes, no ira a la seccion de alimentos dentro de un centro comercial
(donde se encuentran los productos protegidos por la marca del
accionante), por lo que no se puede alegar una confusion por parte
del ptiblico consumidor, ya que la marca solicitada protege un
servicio, y la ya registrada protege un producto, que no guarda
relacion con los servicios protegidos en la clase 39.

Entre los servicios y productos protegidos por cada clase, 39
y 29 respectivamente, no existen coincidencias de género, de materia
prima de elaboracion de los mismos, ni en su uso en conjunto, ni en
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partes, tampoco cumplen con la misma finalidad, por lo que no es
pasible de crear confusion en el publico consumidor. El registro es
para clases distintas, y pueden coexistir pacificamente dada las
caracteristicas de cada marca, y los servicios y productos que protege
cada una.

En base a todos los argumentos esgrimidos, en este caso en
particular no encuentro la posibilidad de confusion directa o
indirecta. La Jurisprudencia reconoce la coexistencia pacifica de
marcas semejantes, pero en distintas clases que no guardan relacion
alguna, y no producen confusion en el consumidor final.

El hecho, que las denominaciones en pugna tengan en
comn la palabra “TROPICANA” no es razdon valedera ni suficiente
para impedir el registro de la marca solicitada, porque existen
diferencias graficas (la etiqueta con la que sera utilizada la marca
solicitada), ortograficas (la marca solicitada esta acompanada de la
palabra “GROUP”), todo esto puede hacer posible su coexistencia
pacifica en el mercado. La marca que solicita su inscripcion va
acompanada de un logotipo que le identifica y ademas la actividad
a que se dedican ambas marcas es diferente. De las actividades y los
productos que se pretenden proteger, el riesgo de una eventual
confusion queda totalmente desvirtuado.

La Sala Penal de la Excelentisima Corte Suprema de Justicia,
ya se ha expedido en casos similares al que hoy nos ocupa, se trae a
colacion el siguiente fallo Jurisprudencial: “Acuerdo y Sentencia N°
1869 de fecha 28 de diciembre de 2.004, en el
expediente:FINANCIERA ATLAS SAECA C/ RESOLUCIONES N°
298 DE LA SECRETARIA DEASUNTOS LITIGIOSOS Y LA N° 433
DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2003 DELA DIRECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

En estas condiciones, no encuentro motivo juridico para
revocar el fallo recurrido, por lo que llego a la conclusion que debe
mantenerse en pie el Acuerdo y Sentencia N° 64 de fecha 25 de mayo
de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
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En cuanto a las costas las mismas deberan ser impuestas a la
perdidosa en virtud a lo establecido por los arts. 203. Inc. a), y205 del
Codigo Procesal Civil. Es mi Voto.

Con lo que se dio por terminado el acto firmado S.S.E.E., todo
ante mi que certifico, quedando acordada la sentencia que

inmediatamente sigue.

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta De Correa Y Luis
Maria Benitez Riera.

Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial

ACUERDO Y SENTENCIA N° 289
Asuncidn, 2 de Junio de 2011

Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:

1. DECLARAR DESIERTO el Recurso de Nulidad por improcedente.
2. NO HACER LUGAR, al Recurso de Apelacion contra el Acuerdo y
Sentencia N° 64 de fecha 25 de mayo del afho 2009, dictados por el
Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por los fundamentos esgrimidos
en el exordio de la presente resolucion.

3. IMPONER las costas a la perdidosa.

4. ANOTAR, notificar y registrar.

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Luis
Maria Benitez Riera.

Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 359 del 13 DE JUNIO DE 2011

COSAKO, Clase 5 (registro, base de la oposicion) vs COSSACK
clase 5 (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FABRICA. Productos de la clase 5. Criterio elastico.

La marca solicitada no busca proteger productos farmacéuticos ni se
encuentra en pugna con una marca que protege dichos productos, sino los
explicitados en la solicitud de la marca. Esta Magistratura no aplicara el
criterio restrictivo que tiene en cuanto a la concesion de marcas, para
proteger los “productos farmacéuticos” de la Clase 5 del nomenclitor
internacional, procede la confirmacion de la resolucion recurrida que hizo
lugar a la demanda.

MARCAS DE FABRICA. Confundibilidad.

Cabe revocar las resoluciones dictadas por la Jefatura de Asuntos
Litigiosos y la Direccion de la Propiedad Industrial que rechazaron el
registro de la marca COSSACK, en la clase 5 puesto que del anilisis
comparativo entre las marcas en pugna encontramos que existen deferencias
visuales, grificas y fonéticas, que las hace disimiles a toda confusion. Por lo
que en este caso en particular la marca solicitada no es capaz de causar
confusion directa o indirecta en el consumidor, con respecto a la marca que
la ya se encuentra registrada, por lo que pueden coexistir en la misma clase.

Fallos relacionados: CSJ], A. y S. N° 444 del 20/06/05, A. y S. N° 1.075 del
18/09/06.

BAYER AKTIENGESELLCHAFT C/ RESOLUCION N° 07 DE
FECHA 10 DE FEBRERO DE 2.006 DICTADA POR LA
SECRETARIA DE MARCAS Y LA RESOLUCION N° 314 DE
FECHA 25 DE JULIO DICTADA POR LA DIRECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 359

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Repiiblica del
Paraguay, a los Trece dias, del mes de Junio del aho dos mil
once, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentisimos
Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal,
Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO
BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, Ante mi, la Secretaria
autorizante se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “BAYER
AKTIENGESELLCHAFT C/ RESOLUCION N° 07 DE FECHA 10 DE
FEBRERO DE 2.006 DICTADA POR LA SECRETARIA DE MARCAS
Y LA RESOLUCION N° 314 DE FECHA 25 DE JULIO DICTADA
POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de
resolver los Recursos de Apelacion y Nulidad interpuestos contra el
Acuerdo y Sentencia N° 180 de fecha 29 de octubre de 2.009, dictado
por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso,la
Excelentisima Corte Suprema de Justicia, resolvio estudiar y votar las
siguientes;

CUESTIONES:
¢Es nula la Sentencia recurrida?
En caso contrario, ;se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de
votacion dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA,
BLANCO Y BENITEZ RIERA.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Sehora
Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, dijo: En cuanto al Recurso
de Nulidad, el recurrente desistid expresamente del presente recurso,
por lo que se lo tiene que tener abdicado del mismo. Por otro lado de
la lectura de la Sentencia impugnada no se observan vicios o defectos
procesales que ameriten de oficio su declaracion de nulidad en los
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términos autorizados por los Articulos 113 y 404 del Codigo Procesal
Civil. Es mi Voto.

A SUS TURNOS LOS SENORES MINISTROS SINDULFO
BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA DIJERON: Que se
adhieren al voto que antecede por sus mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, la Sehora
Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, prosigui¢ diciendo: La
firma BAYER AKTIENGESELLCHAFT, mediante su representante
convencional, el Abogado WILFRIDO FERNANDEZ DE BRIX, en
adelante la accionante, promueve accion contencioso administrativa
contra la Resolucion N° 314 de fecha 25 de julio de 2.007, dictada por
el Director de la Propiedad Industrial, y al Resolucion N° 7 de fecha
10 de febrero de 2.006 dictada, por la Seccion Asuntos Litigiosos,
ambas dependientes del Ministerio de Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 180 de fecha 29 de octubre de
2.009, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvio; “1. HACER
LUGAR a la presente demanda contencioso-administrativa presentada por la
firma BAYER AKTIENGESELLCHAFT contra la Resolucion N° 314 de
fecha 25 de julio de 2.007 dictada por el Director de la Direccion de la
Propiedad Industrial y la Resolucion N° 7 de fecha 10 de febrero de 2.006
dictada por la Secretaria de Marcas, y en consecuencia: 2. REVOCAR los
actos administrativos impugnados, Resolucion N° 314 de fecha 25 de julio de
2.007 dictada por el Director de la Direccion de la Propiedad Industrial y la
Resolucion N° 07 de fecha 10 de febrero de 2.006 dictada por la Secretaria de
Marcas, del Ministerio de Industria y Comercio. 3. IMPONER LAS
COSTAS, a la parte perdidosa. 4. ANOTAR...”.

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 180 de fecha 29 de octubre
de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, se alza en
Apelacion el Ministerio de Industria y Comercio, por medio de su
representante legal, expresando en lo medular de su expresion de
agravios, cuanto sigue: “...la palabra “COSSAK”, es una denominacion
comiin en las marcas en pugna, y palabra base de las mismas, puede crear
confusion al piiblico consumidor en cuanto al origen de los productos,
existiendo la posibilidad de confusion por las semejanzas y en consecuencia
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no pueden coexistir pacificamente. Concluye solicitando que el Acuerdo y
Sentencia recurrido sea revocado...”.

El Abogado Wilfrido Fernandez, al contestar el traslado que
le fuere corrido, en su escrito obrante a fs. 86/87 expreso en sintesis
cuanto sigue: “...Debe declararse desierto el recurso de apelacion porque
carece de un andlisis razonado de la resolucion recurrida, y de los
argumentos del recurso. Las marcas son claramente distinguibles sin
posibilidad de confusion, existe una diferenciacion Visual y Fonética. Los
productos a ser protegidos por la marca “COSSACK” son de uso agricola
empleados  por personal especializado y para aplicaciones de
técnicas especificas,  lo cual ~ hace  imposible la  confusion.
Como quedo demostrado en autos mi mandante posee registros extranjeros
previos de esta marca, que la hacen merecedora de la proteccion, establecida
en el Convenio de Paris, que en su art. 6 como excepcion consagra el
principio de territorialidad de las marcas. La falta de oposicion a la solicitud
de mi mandante presume falta de confusion y limita el rechazo de oficio a
casos de identidad y extrema semejanza. Concluye solicitando la
confirmacion del Acuerdo y Sentencia recurrido...”.

Entrando a analizar la cuestion de fondo, tenemos que el
Tribunal de Cuentas, “revoco” las resoluciones administrativas que
“rechazaron” la solicitud del registro de la marca “COSSACK?”, clase
5, expediente 5/18650 de fecha 29 de junio de 2.005, presentada por
BAYER AG.

Al respecto cabe mencionar que las cuestiones marcarias no
se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un analisis
prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna
imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

La cuestion de novedad y distintividad no es de solucion
facil. Existe una linea tenue entre los signos denominativos
registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el publico
consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea
pasible de confusion al adquirir un producto en el caso del ptiblico
consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la
marca.
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Entrando a auscultar el fondo de la cuestion planteada,
debemos determinar si cabe o no, la posibilidad de confusion entre
las marcas en pugna, “COSAKO” clase 5 (registrada) y “COSSACK”
clase 5 (solicitada).

Ahora bien, a través del tiempo, la jurisprudencia y la
doctrina han desarrollado ciertos criterios generales que ayudan en la
apreciacion de la similitud. El primero de ellos, y acaso el mas
importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en
forma sucesiva y pre-flexiva. El segundo es que cotejo debe efectuarse
en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (grafico,
fonético e ideologico). El tercero es que debe atenderse mas a las
semejanzas que a las diferencias de detalle. (Luis Eduardo Bertone —
Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, Tomo 1I,
1.989 Editorial Heliasta S.R.L., Pag. 42).

Asf las cosas, analizadas en conjunto las marcas en pugna,
“COSAKO” (registrada) y la marca “COSSAK” (solicitada), luego de
haber realizando un cotejo sucesivo de las mismas, llego a la
conclusion que la marca solicitada “COSSAK”, en su conjunto, no es
susceptible de causar confusion con la marca registrada “COSAKO”,
dada las diferencias existente entre las mismas.

Al referirse a la similitud ortografica, Otamendi expresa: “Es
quizas la mas habitual en los casos de confusion. Se da por la coincidencia de
letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma
secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o radicales o
terminaciones comunes”. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas,
Segunda Edicion, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Pag. 162).

Ahora bien, entrando a analizar el aspecto ortografico de las
marcas en pugna, tenemos que la marca registrada “COSSACK” esta
compuestas por (7) siete letras y dos silabas, en tanto que la solicitada
“COSAKQO” por (6) seis letras y tres silabas, del cotejo se desprende
que los elementos variables entre la marca solicitada “COSSACK” y
la registrada “COSAKQO”, son la modificacion de la letra intermedia
“A” por la letra “S”, y la modificacion de las ultimas letras “K” y “O”,
por las letras “A” y “C”, siendo agregada al final de la marca
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solicitada la letra “K”, estimo que en este caso en particular las
diferencias visuales, son suficientes, para
otorgar distintividad marcaria.

En el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas
“COSSACK” y “COSAKO”, surge que la raiz posee una
pronunciacion distinta, ya que en la raiz de la marca solicitada se
encuentra la letra “S”. Asi también, las modificaciones realizadas en
la marca solicitada, indicadas en el paragrafo anterior, resultan
suficientes desde el conjunto de ambas palabras, para otorgar una
diferenciacion fonética, teniendo en cuenta que las desinencias de
ambas palabras poseen una diferente pronunciaciéon, hecho
acentuado por la cantidad de silabas con las que cuenta la marca
registrada (3 silabas) y la marca solicitada (2 silabas), todo esto otorga
una identidad marcaria propia, en la marca solicitada.

Determinada las diferencias existentes entre las marcas en
pugna, tanto en el campo visual, como fonético, estimo que en este
caso en particular, son capaces de coexistir.

Ahora bien, las instrumentales obrantes en autos, no han sido
redarguidas de falsas, por lo que hacen plena fe en juicio, de estas se
desprende, que a fs. 29 de autos, obra la solicitud del Registro de
Marca N° 18.650, de fecha 29 de junio de 2.005, en la cual la firma
BAYER AG, solicita la denominacion “COSSACK”, en la solicitud
consta que es solicitada para proteger los siguientes productos:
“PREPARACIONES PARA MATAR MALAS HIERBAS Y DESTRUIR
ALIMANAS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGICIDAS
COMPRENDIDOS EN LA CLASE INTERNACIONAL 5 (CINCO)”.
Dado que la marca solicitada, no busca proteger productos
farmacéuticos, ni se encuentra en pugna con una marca que protege
dichos productos, sino los explicitados en la solicitud de la marca,
esta Magistratura no aplicara el criterio restrictivo que tiene en
cuanto a la concesion de marcas, para proteger los “productos
farmacéuticos” de la clase 5 del nomenclator internacional.

De las constancias de autos, se desprende que la firma
UNITED AGRI PRODUCTS PARAGUAY S.R.L., posee registrada la
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marca “COSAKQO”, con el N° 233.347, de fecha 20 de marzo de 2.001,
para proteger productos de la clase 5.

De esto se concluye, que ambas marcas han sido solicitadas
para una misma clase, es decir la clase 5 del nomenclator
internacional, pero la doctrina y jurisprudencia constante, reconocen
la posibilidad de coexistencia de marcas, que no guarden similitud, y
posean identidad marcaria propia, no siendo pasible de causar
confusion en el consumidor.

En resumen, del analisis comparativo entre las marcas en
pugna encontramos que existen deferencias visuales, graficasy
fonéticas, que las hace disimiles a toda confusion. Por lo que en este
caso en particular la marca solicitada no es capaz de causar confusion
directa o indirecta en el consumidor, con respecto a la marca que la
ya se encuentra registrada, por lo que pueden coexistir en la misma
clase.

Se trae a colacion los siguientes fallos Jurisprudenciales en los
cuales la Sala Penal de la Excelentisima Corte Suprema de Justicia, ya
se ha expedido sobre la posibilidad de la coexistencia de marcas con
suficientes diferencias visuales, ortograficas y visuales, que no causen
confusion en el consumidor: “Acuerdo y Sentencia N° 444 de fecha 20
de junio de 2.005, Acuerdo y Sentencia N° 1.075 de fecha 18 de
septiembre de 2.006, Excelentisima Corte Suprema de Justicia”.

De todo lo sehalado esta Magistratura, concluye que la marca
“COSSACK” solicitada para la clase 5, reline los requisitos
de de novedad, especialidad vy distintividad, necesarias para su
registro.

En mérito a todo lo expuesto soy del criterio que el Acuerdo y
Sentencia N° 180 de fecha 29 de octubre de 2.009, dictado por el
Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debe ser confirmada in tottum.

En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la
perdidosa, en virtud a lo establecido en los articulos, 203, Inc. a), y
205 del Codigo Procesal Civil. Es mi Voto.
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A SUS TURNOS LOS SENORES MINISTROS SINDULFO
BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA DIJERON: Que se
adhieren al voto que antecede por sus mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E,,
todo por ante mi de que lo certifico quedando acordada la sentencia
que inmediatamente sigue:

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco , Luis Maria
Benitez Riera
Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial

ACUERDO Y SENTENCIA N° 359
Asuncidn, 13 de Junio de 2.011
VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la
Excelentisima;
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL

RESUELVE:
1. DESESTIMAR el recurso de nulidad

2. CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 180 de fecha 29 de
octubre de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala,
in tottum, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente
resolucion.

3. COSTAS ala perdidosa.
4. ANOTESE y notifiquese.
Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luis Marfa

Benitez Riera
Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 381 del 15 de Junio de 2011

ENVASE CONTENEDOR SIN DEPRESION CENTRAL, Clase 3
(solicitud de registro de marca).

MARCA DE FABRICA. Signo de uso comiin. Envase. Novedad.
Distintividad.

Corresponde confirmar la sentencia del Tribunal de Cuentas que no
hizo lugar a la demanda contencioso administrativa incoada contra las
resoluciones dictadas por la Direccion de Propiedad Industrial y Jefatura de
Asuntos Litigiosos respectivamente, que rechazaron el registro de la marca
ENVASE CONTENEDOR SIN DEPRESION CENTRAL, ya que de
concederse la marca podria producirse de hecho un monopolio de mercado,
pues el “ENVASE CONTENEDOR SIN DEPRESION CENTRAL” que se
pretende registrar ha pasado a ser de uso comfin, situacion esta que de
ninguna manera, puede provocar la concesion de una marca figurativa.

MARCA DE FABRICA. Signo de uso comiin. Envase. Novedad.
Distintividad

La marca “ENVASE CONTENEDOR SIN DEPRESION
CENTRAL” es incapaz de realizar la solicitud esencial de las marcas, la cual
es la de distinguir un producto de un determinado fabricante, de otros que
tienen otro origen, garantizando la identidad de origen del producto al
consumidor, sin ninguna posibilidad de confusion. Efectivamente hasta
al mas precavido consumidor le serd dificil identificar el envase, con la marca
JOHNSON & JOHNSON, debido a que la forma del envase ha pasado al
uso comiin y genérico, como contenedor de shampoo.

MARCA DE FABRICA. Territorialidad.

Si bien existe una declaracion jurada obrante a fojas 50 de autos, y
los paises en los que se haya registrado el “ENVASE CONTENEDOR SIN
DEPRESION CENTRAL” a fojas 51 y 52, sabemos que las marcas son
territoriales, y todo el procedimiento administrativo, desde su solicitud,
hasta su concesion se realiza dentro dela Direccién dela Propiedad
Industrial del Paraguay, por lo que es de su competencia realizar el examen
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de fondo, conforme al leal saber y entender del examinador de fondo,
pudiendo de acuerdo a su ciencia y conciencia, opinar que una marca es o no
registrable en nuestro pais. Con el criterio del apelante no seria necesario
realizar un examen de fondo por parte dela Direccion de Propiedad
Industrial en el caso que se tenga registros de la misma marca en diversos
paises.

JOHNSON & JOHNSON C/ RESOLUCION N° 509 DE FECHA 22
DE JULIO DE 2.004, DICTADA POR LA DIRECCION DELA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ACUERDO Y SENTENCIA N-° 381.

En la ciudad de Asuncion, Capital dela Reptiblica del
Paraguay, a los quince dias del mes de Junio del aho dos mil once,
estando reunidos enla Sala de Acuerdos de la Excelentisima Corte
Suprema de Justicia, los Sehores Ministros de la Sala Penal, ALICIA
PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y LUIS MARIA
BENITEZ RIERA, Ante mi, la Secretaria autorizante, se trajo al
acuerdo el expediente caratulado: “JOHNSON & JOHNSON C/ RES.
N° 509 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2.004, DICTADA POR LA
DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de resolver
los Recursos de Apelacion y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo
y Sentencia N° 88 de fecha 05 de diciembre de 2.007.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la
Excelentisima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvio estudiar
y votar las siguientes;

CUESTIONES:

¢Es nula la Sentencia apelada?

En caso contrario, ;se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para el orden de votacion, dio el

siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BLANCO Y BENITEZ
RIERA.
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A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Sehora
Ministra Alicia Pucheta de Correa, dijo: La recurrente no interpuso, ni
fundamento en forma expresa el Recurso de Nulidad. Por lo demas
del analisis de la Sentencia recurrida no se observan vicios ni defectos
procesales que ameriten la nulidad de oficio en los términos
autorizados por los Articulos 113 y 404 del Codigo Procesal Civil. En
consecuencia corresponde desestimar el Recurso de Nulidad. Es mi
Voto.

A SUS TURNOS, LOS MINISTROS SINDULFO BLANCO
Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, DIJERON: Que se adhieren al
voto que antecede por sus mismos fundamentos.

ALA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, la Sehora
Ministra Alicia Pucheta de Correa, prosigui6 diciendo: El Tribunal de
Cuentas, Primera Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 88 de fecha 05 de
diciembre de 2.007, resolvio: “1.) NO HACER LUGARa la presente
demanda contenciosa administrativa planteada por la firma “JOHNSON &
JOHNSON” contra el Ministerio de Industrin y Comercio y en
consecuencia, 2.) CONFIRMAR la Resolucion N° 509 de fecha 22 de julio
de 2004, dictada por el Ministerio de Industria y Comercio (M.I.C.) de
conformidad a los fundamentos expuestos en el considerando de la presente
resolucion. 3.) IMPONER LAS COSTAS a la parte vencida, la parte actora.
4) NOTIFICAR...”.

Contra la citada resolucion se alza en apelacion, la firma
accionante JOHNSON & JOHNSON, mediante su representante
convencional, Abogado Victor Abente Stewart, conforme al escrito
obrante a fojas 146/152, expresando cuanto sigue: “...Mi parte solicito
el registro de la marca denominada “ENVASE CONTENEDOR SIN
DEPRESION CENTRAL”. Mi parte argumento, y asi lo entiendo el
Tribunal de Cuentas, que lo solicitado por mi representada no se enmarca
dentro de la designacion que describe las caracteristicas de un producto, sino
se trata de un envase original y novedoso. La resolucion recurrida incurre en
un error, no se puede afirmar en forma categorica que el envase en cuestion
no sea novedoso para el producto que pretende distinguir, puesto que la
iinica marca del producto mencionado con dicho envase es JOHNSON &
JOHNSON, cada marca de shampoo posee envase totalmente diferentes. Las
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autoridades de mas de 65 paises, notaron que la marca solicitada era
novedosa, pues la misma se encuentra registrada en los mismos paises segiin
las pruebas arrimadas, llama la atencion que solo en Paraguay, la marca
solicitada no sea mnovedosa. La marca solicitada posee distintividad, se
observa que dicho envase inmediatamente que evoca el recuerdo de los
Productos JOHNSON & JOHNSON. El Tribunal ha considerado que la
solicitud consiste en un envase tipico y comiin, sin mencionar marca que
utilice el mismo envase. La marca que representd, se comercializara con
etiquetas registradas por mi principal, esta proteccion es a los efectos de
ampliar el espectro de proteccion contra productos falsificados y de imitacion
fraudulenta. En cuanto a las costas, las mismas fueron impuestas a mi parte,
contrariamente a lo expuesto en abundante jurisprudencia de nuestros
tribunales y de la propia Corte Suprema de Justicia, por lo que deben ser
impuestas en el orden causado. Concluye solicitando que el Acuerdo y
Sentencia sea revocado en todos sus puntos...”

A fojas 155/157 de autos, el Ministerio de Industria y
Comercio, mediante su representante convencional, contesta el
traslado corridole por providencia de fecha 11 de junio de 2.008,
expresando cuanto sigue: “...La Resolucion N° 509 de fecha 22 de junio
de 2.004 dictada por el Ministerio de Industria y Comercio, se ajusta a un
estricto legalismo. En materia de envases se debe determinar si la marca
figurativa “ENVASE CONTENEDOR SIN DEPRESION CENTRAL”,
refine las condiciones generadas de validez o requisitos de fondo para ser
registradas para el Producto para la cual ha sido solicitada, en este
caso shampoo, el envase debe ser novedoso y especial. En cuanto al requisito
de especialidad, no existe inconveniente pues el mismo se refiere al signo
solicitado no debe ser confundible con otros registrados, este requisito se
encuentra ausente. Ademds el tipo de producto que se pretende distinguir
es Shampoo, podemos afirmar en forma categorica que de ninguna manera el
envase es novedoso para el producto que se pretende distinguir, el envase es
de uso general para el producto y no agrega caracteristica alguna que
le de aspecto novedoso. Concluye solicitando la confirmacion del Acuerdo y
Sentencia recurrido con expresa imposicion de las costas...”.

Entrando a analizar la cuestion de fondo, tenemos que el
Tribunal de Cuentas, confirmo las resoluciones administrativas que
desestimaron el pedido de registro de la marca “ENVASE
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CONTENEDOR SIN DEPRESION CENTRAL” para distinguir
productos de la clase Tres (3), hecha por la firma “JOHNSON &
JOHNSON” argumentando que en el caso de marras la marca
figurativa solicitada, no retine las condiciones esenciales para ser
registrada, por carecer de novedad y distintividad, por lo cual no
podra cumplir con la finalidad prevista para las marcas.

Al respecto cabe mencionar que las cuestiones marcarfas no
se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un analisis
prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna
imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

Tratandose de signos figurativos, la cuestion de novedad y
distintividad no es de solucion facil. Existe una linea tenue entre los
signos figurativos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es
que el ptblico consumidor, el comprador frecuente y el titular de la
marca, no sea pasible de confusion al adquirir un producto en el caso
del pliblico consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del
titular de la marca.

Ahora bien, las infinitas nuevas formas de envase
contenedor, cuando son distintivas y tienen notoriedad pueden ser
registradas como marcas figurativas. En el caso de marras al
observar, la solicitud de registro de marca obrante a fojas 71 de autos,
se aprecia que no existe una distintividad en el envase que pueda ser
apreciada por el piiblico consumidor, y mucho menos que pueda
conceder la Direccion de Propiedad Industrial, como marca
figurativa.

De concederse la marca podria producirse de hecho un
monopolio de mercado, pues el “ENVASE CONTENEDOR SIN
DEPRESION CENTRAL” que se pretende registrar ha pasado a ser
de uso comn, situacionesta que de ninguna manera, puede
provocar la concesion de una marca figurativa.

Efectivamente aplicando el razonamiento del apelante, al
situarnos en la posicion de consumidor, y vamos a areas especificas
donde se encuentra el producto para el cual se solicita el envase en
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cuestion, apreciamos que existen envases muy similares al solicitado
por la firma JOHNSON & JOHNSON, por lo que la marca figurativa
solicitada carece de un signo distintivo, asi como de novedad.

Si bien existe una declaracion jurada obrante a fojas 50 de
autos, y los paises en los que se haya registrado el “ENVASE
CONTENEDOR SIN DEPRESION CENTRAL” a fojas 51 y 52,
sabemos que las marcas son territoriales, y todo el procedimiento
administrativo, desde su solicitud, hasta su concesion se realiza
dentro de la Direccion de la Propiedad Industrial del Paraguay, por
lo que es de su competencia realizar el examen de fondo, conforme al
leal saber y entender del examinador de fondo, pudiendo de acuerdo
a su ciencia y conciencia, opinar que una marca es o no registrable en
nuestro pafs. Con el criterio del apelante no serfa necesario realizar
un examen de fondo por parte dela Direccion de Propiedad
Industrial en el caso que se tenga registros de la misma marca en
diversos paises.

Con respecto a la territorialidad, Jorge Otamendi en su obra
Derecho de Marcas enseha: “...El valor de la marca, el derecho exclusivo
que su registro otorga, se circunscribe al ambito territorial... Ni la marca
registrada tiene esa exclusividad mas alld de las fronteras de nuestro pats, ni
las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro

g 4
pais...”.

Las marcas son territoriales en nuestro sistema juridico
conforme lo prescribia la Ley N°751/79 de marcas en su articulo 13

que expresa : “[El registro de un marca hecho de acuerdo con estal

concede al industrial de la misma, y a oponerse al registro o uso de
cualquier otra que pueda inducir directa o indirectamente a confusion entre los
productos o servicio, cualquiera sea la clase en que figura, siempre que tengan
relacion entre ellos.”, en concordancia con lo establecido conla Ley N°
1.294/98, que en su articulo 15 expresa cuanto sigue: ”

[una marca hecho de acuerdo con esta ley|, concede a su titular el derecho

al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las
acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos.
Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro
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signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusion o a asociacion
entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre
que tengan relacion entre él”. Todo concordante con lo expresado en

el articulo 18 de la Ley 1.294/98 que expresa: “[El propietario de una

marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozara de

las garantias que esta ley le otorga, una vez registrada en el pais|. El
propietario o sus agentes debidamente autorizados son los finicos que pueden
solicitar el registro”.

Ademas, en el caso de marras, no obra en autos, copias
autenticadas de los registros de marcas, en los diversos paises que
alega poseer el accionante, del “ENVASE DE CONTENEDOR SIN
DEPRESION CENTRAL”, que dice tener registrada la Firma
JOHNSON & JOHNSON, sin entrar a Juzgar, que sea titular o no. No
le consta al Juzgador en forma fehaciente y clara, con un instrumento
administrativo valido, que es el Titulo de Marca otorgado por las
oficinas pertinentes.

Coincido en el criterio del Inferior, que el “ENVASE
CONTENEDOR SIN DEPRESION CENTRAL” es incapaz de realizar
la solicitud esencial de las marcas, la cual es la de distinguir un
producto de un determinado fabricante, de otros que tienen otro
origen, garantizando la identidad de origen del producto al
consumidor, sin ninguna posibilidad de confusion. Efectivamente
hasta al mas precavido consumidor le sera dificil identificar el envase,
con la marca JOHNSON & JOHNSON, debido a que la forma del
envase ha pasado al uso com(in y genérico, como contenedor de
shampoo.

No se tendra una Jurisprudencia arbitraria y contradictoria,
por el contrario se estara protegiendo la institucion de marcas, al
salvaguardar la distintividad que deben tener los signos que se
pretenden registrar.

Considero justamente que el producto de una marca notoria
y conocida como es JOHNSON & JOHNSON, es comercializada con
la etiqueta que distingue el producto, y de ninguna manera el
consumidor adquirira este producto por la forma del envase, sino lo
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adquirira por ser la marca de su predileccion, y en este caso no
perjudicara al agraviado, porque los especuladores, falsificadores o
imitadores, si quieren aprovecharse indebidamente del prestigio de la
marca, utilizaran la etiqueta, y no el envase que es de forma comiin.

Prosiguiendo con el analisis del casd el punto central radica
en determinar, si el “ENVASE CONTENEDOR SIN DEPRESION
CENTRAL”, cumple con los requisitos establecidos enla Ley de
marcas para su registro, si presenta la novedad y distintividad, para
ser registrado como una marca figurativa.

Entrando a analizar la cuestion de fondo, y las constancias de
autos, se advierte que el envase pretendido por la actora “ENVASE
CONTENEDOR SIN DEPRESION CENTRAL” no goza de las
caracteristicas necesarias de distintividad marcarfa, es decir no posee
especialidad y novedad en su conjunto, y asi también, es contrario a
las normas legales en materia marcarfa.

El Articulo 2 inc. d) de la Ley de Marcas 751/79, (vigente al
momento del inicio de la accidon), reglamentaba que;”iNo s€

consideran marcas y no son registrables los signos que sean

empleados usualmente o sean necesarios para indicar la naturaleza

de los productos o servicios, cantidad, calidad o destino, y los que|

hayan pasado al uso generall”.

En igual sentido el Articulo 2 Inc. a) dela Ley 1294/98,
(vigente en la actualidad) dispone: [”...No podran registrarse como
Los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden pfiblico,
a la moral y a las buenas costumbres |y aquellos que puedan inducir a|

engahio o confusion al respecto a la procedencia, el modo de

fabricacion, las caracteristicas o la aptitud y finalidad del empleo de

los productos o servicios de que se tratel.”, y en su Inciso C) dispone

cuanto sigue:!”...Las formas usuales de un producto o de su envase!,
las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den
una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se
apliquen;...”
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En ese mismo orden de ideas el Art. 2 inc. a) dela
Ley 1294/98, expone que no podran ser registrados las marcas que
puedan inducir a engaho o confusion con respecto a las caracteristicas
o aptitud de los productos o servicios. La doctrina enseha que estas
marcas que inducen o provocan error doctrinariamente son las
llamadas marcas engahosas y por tal la Ley prohibe su registro. (Vide:
OTAMENDI, Jorge, "Derecho de Marcas" obra cit., p. 68 y ss.).
(Acuerdo y Sentencia N° 125 de fecha 26 de marzo de 2.007, Corte
suprema de Justicia).

De la reseha ut supra efectuada se advierte que el “ENVASE
CONTENEDOR SIN DEPRESION CENTRAL” se encuadra
perfectamente en las prohibiciones antes relatadas.

En efecto, si bien no se trata de una forma idéntica a los
envases existentes en el mercado para ser utilizados como
contenedores de shampoo, la misma es claramente alusiva a las
cualidades, modalidades o caracteristicas de los productos para lo
cual han sido solicitados. En este orden de ideas se resalta cuando se
habla de productos de tocador (tal como sehala el Tribunal A quo) el
envase “ENVASE CONTENEDOR SIN DEPRESION CENTRAL” no
presenta una novedad, y tampoco una distintividad clara a los efectos
de que sea diferenciado por el ptiblicoen general, es decir, las
cualidades intrinsecas del producto, han pasado al uso generalizado
entre el ptblico consumidor.

Ahora bien en el supuesto caso de aceptar el registro
solicitado por la firma Johnson & Johnson, la misma implicaria por
un lado sacar del uso general dichos envases y permitir el monopolio
de ellas a quien sea el titular, violando asi la libre competencia en el
mercado dispuesto en la Constitucion Nacional (Articulo 107), y por
otro lado la grave consecuencia que pudiera acarrear en ese segmento
del mercado el riesgo de que el consumidor crea que con dicho
envase se esta ofreciendo una mercaderia o servicio de mejor calidad,
(porque la marca alude a ello), aun cuando no sea asi.
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De esta manera se advierte que es correcto el criterio
empleado por el Organismo administrativo; -luego confirmado por el
Tribunal de Cuentas-, para fundamentar la denegatoria del registro,
cuando se manifestd que la denominacion peticionada carecia de
novedad y distintividad.

Esta Magistratura, concluye que es irregistrable un Envase
que carezca de novedad y distintividad, que pueda inducir engaho o
confusion sobre la calidad del producto, o la naturaleza del mismo.

En mérito a todo lo expuesto soy del criterio que el Acuerdo y
Sentencia N° 88 de fecha 05 de diciembre de 2.007, debe ser
confirmado in tottum.

En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la
perdidosa, en virtud a lo establecido en los articulos, 192, 203 Inc. a),

y 205 del Codigo Procesal Civil. Es mi Voto.

A SU TURNO LOS MINISTROS SINDULFO BLANCO Y
LUIS MARIA BENITEZ RIERA, DIJERON: Que se adhieren al voto
que antecede por sus mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E,,
por todo ante mi, de lo que certifico quedando acordada la sentencia

que inmediatamente sigue:

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luis Marfa
Benitez Riera

Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial
ACUERDO Y SENTENCIA N° 381
Asuncion, 15 de Junio de 2.011

VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la Excelentisima;



SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 2011
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:

1. DESESTIMAR el recurso de nulidad.
2. NO HACER LUGAR al recurso de apelacion interpuesto por la
parte actora, y en consecuencia CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia
N° 88 de fecha 05 de diciembre de 2.007, dictado por el Tribunal de
Cuentas, Primera Sala.
3. COSTAS a la perdidosa.

4. ANOTESE y notifiquese.

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luis Maria
Benitez Riera

Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial.
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 393 DEL 17 DE JUNIO DE 2011

PURA VIDA, Clase 32 (registro, base de la oposicion) vs PURA
VIDA, clase 29 (solicitud de registro de marca)

MARCAS DE FABRICA. Productos de diferentes clases relacionados

Corresponde confirmar la sentencia del Tribunal de Cuentas que
hizo lugar a la demanda contencioso administrativa incoada contra las
resoluciones dictadas por la Direccion de Propiedad Industrial y Jefatura de
Asuntos Litigiosos respectivamente, que ordenaron la prosecucion del
registro de la marca solicitada, ya que si bien las clases son diferentes los
productos se relacionan al encontrarse a disposicion del ptiblico consumidor
en establecimientos de expendios de alimentacion en donde encontramos
tanto agua como carne, leche, gaseosas, frutas, pescado y otros. Asimismo los
elementos que se consideran viables para la inscripcion de una nueva marca
como la distintividad y variedad con respecto a otros de la misma linea, a
pesar de la diferencia de clases, definitivamente no concurren.

Fallo relacionado: CSJ, A.y S. N° 112 del 06/04/10.
ACUERDO Y SENTENCIA N° 393

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Reptiblica del
Paraguay, a los diecisiete dias del mes de Junio del afio dos mil once,
estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentisimos Sehores
Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores
SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y
LUIS MARIA BENITEZ RIERA, ante mi la Secretaria autorizante, se
trajo a estudio el expediente individualizado: “GLORIA S.A. C/ RES.
N° 448 DEL 29/10/2004 DE LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL”, a fin de resolver el recurso de apelacion y nulidad
interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 197 de fecha 16 de
noviembre de 2009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda
Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema
de Justicia, Sala Penal, resolvio plantear y votar las siguientes:
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CUESTIONES:
¢Es nula la sentencia apelada?
En caso contrario, ;se halla ajustada a derecho?

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de
votacion, dio el siguiente resultado: BLANCO, PUCHETA DE
CORREA y BENITEZ RIERA.

A la primera cuestion planteada, el Dr. SINDULFO BLANCO
dijo: El apelante desiste expresamente del recurso de nulidad contra
la referida resolucion, y asimismo en la misma no se observan vicios
o defectos que ameritan la declaracion de oficio de su nulidad en los
términos autorizados por los articulos 113 y 404 del Codigo Procesal
Civil, por consiguiente corresponde desestimar este recurso. Es mi
VOTO.

A su turno, los sefiores Ministros PUCHETA DE CORREA y
BENITEZ RIERA, manifiestan que se adhieren al voto del
preopinante por sus mismos fundamentos.

A la segunda cuestion planteada, el Ministro SINDULFO
BLANCO prosiguid diciendo: El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala,
por Acuerdo y Sentencia N° 197 de fecha 16 de noviembre de 2009,
resolvio: “1) HACER LUGAR a la presente demanda contencioso-
administrativa presentada por la firma “Gloria S.A. ¢/ Res. N° 448 del
29/10/2004 de la Dir. dela Propiedad Industrial (DPI) y en
consecuencia; 2) REVOCAR los actos administrativos impugnados,
Resolucion N° 448 de fecha 29 de octubre de 2004 dictada por la
Direccion de la Propiedad Industrial y la Resolucion N° 1204 de fecha
30 de noviembre de 2000, dictada por la Seccion de Asuntos
Litigiosos y en consecuencia: 3) IMPONER LAS COSTAS a la parte
perdidosa; 4) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la
Excma. Corte Suprema de Justicia”.

Contra dicho Acuerdo y Sentencia, a fs. 106, expresa agravios
en representacion del recurrente el Abog. RAMON RODRIGUEZ,
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alegando que: “Desiste expresamente del recurso de nulidad. Que
realizando el analisis sobre la viabilidad del registro de la marca
“Pura Vida” ante la oposicion deducida en base al registro de la
marca “Pura Vida” inscripta en la Clase 29, si bien es cierto que entre
las denominaciones en pugna existe identidad, no es menos cierto
que las mismas pertenecen a clases diferentes no relacionadas entre
si, asi que tenemos que la solicitada es para amparar productos de la
clase 32 y exclusivamente agua mineral sin gas, agua natural con gas,
agua tratada, agua de manantial, bebidas con sabor a fruta, néctares,
gaseosas, sodas y bebidas sin alcohol, etc. En tanto que la oponente se
encuentra registrada en la clase 29 amparando productos alimenticios
de lo que se concluye que no existe relacionamiento entre los
productos y consecuentemente el puiblico interesado o consumidor
no asociara un producto con otro”. Finalmente considera que el
recurso ha sido suficientemente fundamentado y solicita la
revocacion del mismo.

A fs. 115 de autos, contesta la expresion de agravios el Abog.
WILFRIDO FERNANDEZ DE BRIX representante de la firma “Gloria
S.A.” y expresa:“I) Debe declararse desierto el recurso de apelacion
porque carece de un analisis razonado de la resolucion recurrida y de
los argumentos del recurso. La fundamentacion del recurso de
apelacion de autos no cumple tan siquiera con uno de estos requisitos
para tener por debidamente fundamentado el recurso. Se refiere
explicitamente a la falta de una critica razonada y concreta de los
fundamentos de la resolucion recurrida y sumado a ello, tampoco se
han demostrado los errores en que incurri6 el a-quo en la apreciacion
de los hechos, de la prueba y de la interpretacion y aplicacion del
derecho. En sintesis, siguid expresando “la recurrente no cumplio
ninguno de los dos extremos necesarios para cumplir con el art.
419del C.P.C”. II) La resolucion recurrida se ajusta a derecho por
fundarse en argumentos validos que demuestran las semejanzas
existentes entre las marcas en cuestion, y el derecho de mi mandante
a impedir el registro de la solicitud atacada”. Es mas: a) Las marcas
son claramente idénticas entre si; b) Existe relacion de clases por
tratarse de alimentos para el consumo humano; c¢) La identidad
existente entre las marcas en pugna y la estrecha relacion entre las
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clases a las cuales pertenecen crea un claro riesgo de confusion
indirecta para el consumidor”.

Y el Dr. BLANCO sigue diciendo: La firma SOCIETE DES
PORDUITS NESTLE S.A. solicitd a su nombre el registro de la marca
“PURA VIDA”, para distinguir productos de la clase 32 (y
especificamente para el rubro de agua natural con sus diversas
combinaciones (con o sin gas), bebidas con sabor a fruta, zumos de
frutas, gaseosas, sodas y bebidas sin alcohol entre otras de la clase).
La marca registrada “PURA VIDA” que cubre productos de la clase
29 (carnes, pescado, aves y caza, extractos de carne, legumbres, jaleas,
huevos, leche, etc.) propiedad de “Gloria S.A.” dedujo oposicion en
base al art. 2 inc. fy g y el art. 12 de la Ley N° 1294/98 de Marcas.

Las resoluciones administrativas dieron curso favorable a lo
solicitada expresando que “aun cuando ambas denominaciones
tengan identidad, pertenecen a clases diferentes no relacionadas entre
si y consecuentemente el plblico interesado o consumir no asociara
un producto con otro”.

Con total conformidad al criterio del Tribunal de Cuentas,
Segunda Sala, en el expediente de autos se prueba fehacientemente
que: “La marca solicitada “PURA VIDA” para cubrir el producto
agua (con o sin gas) y gaseosa correspondiente a la clase 32 utiliza la
misma denominacion que la oponente “PURA VIDA” para cubrir
productos de la clase 29. Estamos ante una identidad visual y fonética
plena sin posibilidad de confusion. Si bien las clases son diferentes
los productos se relacionan al encontrarse a disposicion del ptiblico
consumidor en establecimientos de expendios de alimentacion en
donde encontramos tanto agua como carne, leche, gaseosas, frutas,
pescado y otros. Asimismo los elementos que se consideran viables
para la inscripcion de una nueva marca como la distintividad y
variedad con respecto a otros de la misma linea, a pesar de la
diferencia de clases, definitivamente no concurren. Analizando en
conjunto y en forma detallada ambas marcas, concluimos que ambas
son idénticas y la misma identidad hace que la diferencia de clases no
sea un elemento que otorgue al solicitante la posibilidad de
inscribirla.
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Asimismo, la expresion de agravios del demandado carece
de un analisis razonado de la resolucidon recurrida y no existe
exposicion concreta y logica de los motivos por los cuales se
considera que la resolucidon recurrida es injusta o se halla viciada.

Sigue manifestando el Dr. BLANCO: Que el Tribunal de
Cuentas, Segunda Sala, no hizo mas que aplicar un recto criterio y
ajustarse plenamente a las leyes y principios que rigen la materia,
habiendo realizado un correcto estudio de los hechos que nos ocupan
y habiendo acordado por unanimidad la revocacion de las
resoluciones administrativas.

Corresponde entonces declarar desierto el recurso de
apelacion y en consecuencia confirmar el Acuerdo y Sentencia N° 197
de fecha 16 de noviembre de 2009, dictado por el Tribunal de
Cuentas, Segunda Sala y con la imposicion de las costas a la parte
perdidosa, de conformidad a lo establecido en el articulo 192 del
Codigo Procesal Civil. Es mi VOTO.

A su turno, la Sehora Ministra Dra. ALICIA BEATRIZ
PUCHETA DE CORREA, dijo: Luego de un integral analisis de los
autos, coincido con lo resuelto por el distinguido colega preopinante,
el Ministro SINDULFO BLANCO, que me antecedi6 en el orden de
votacion, en el sentido de declarar desierto el recurso de apelacion y
nulidad, y en consecuencia confirmar el Acuerdo y Sentencia N° 197
de fecha 16 de noviembre de 2009, dictado por el Tribunal de
Cuentas, Segunda Sala, por los siguientes fundamentos:

Habiendo leido atentamente el escrito de expresion de
agravios, por el cual el apelante fundamenta el recurso de apelacion
impetrado contra el Acuerdo y Sentencia N° 197 de fecha 16 de
noviembre de 2009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda
Sala, se puede precisar que en ninguna parte de su exiguo escrito de
expresion de agravios, se puede notar en forma clara los motivos que
hacen al recurso de apelacion interpuesto, pues no realiza una critica
razonada de la resolucion apelada.
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Dentro de la técnica juridica, se entiende por expresion de
agravios, el escrito en el cual el apelante examina los fundamentos de
la sentencia, y concreta los errores que a su juicio ella contiene, de los
cuales derivan los agravios que reclama. No debe ser formula carente
de sentido, la misma debe contener un analisis razonado de la
sentencia, punto por punto y una demostracion de los motivos que se
tienen para considerar que ella es erronea. Una critica no razonada
del fallo recurrido, no puede ser considerada como una expresion de
agravios, en cuyo caso debe declararse desierto el recurso
interpuesto.

El Codigo Procesal Civil, en su articulo 419, expresa: “El
recurrente hara el analisis razonado de la resolucion y expondra los
motivos que tiene para considerarla injusta o viciada. No llenandose
esos requisitos, se declarara desierto el recurso”.

Tal como se dijera mas arriba, del escrito de expresion de
agravios, se puede constatar que el recurrente no expuso los motivos
en forma coherente de lo que considera que en el Acuerdo y Sentencia
apelado en injusto o viciado. Se limit6 a hacer un relatorio general, sin
realizar una critica razonada y sobre todo concreta de los fundamentos
del fallo apelado, tendientes a demostrar los errores que atribuye al
juzgador, en cuanto a la apreciacion de los hechos y de la prueba y en
la interpretacion y aplicacion del derecho. La funcion del escrito de
expresion de agravios “consiste en mantener el alcance concreto del
recurso y fijar el contenido del reexamen que debera efectuar el
superior”(Casco Pagano, Codigo Procesal Civil, Tomo I, pag. 646), es
decir deben evitarse las generalidades y la remision a alegaciones,
hechas ante la sentencia, puesto que el escrito debe bastarse a si
mismo.

Se trae a colacion el siguiente fallo jurisprudencial: “Acuerdo
y Sentencia N° 112 de fecha 06 de abril de 2010, en el expediente:
“Cristaldo Mora Ortega ¢/ Decreto N° 588 de fecha 17 de octubre de
2003, dictado por el Poder Ejecutivo”.

El recurso analizado, no retine los requisitos legales necesarios
para su procedencia, por lo que el mismo debe ser declarado desierto.
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En cuanto a las costas, las mismas deberan ser impuestas a la
perdidosa, en virtud a lo establecido en el art. 203ince) del C.P.C. Es mi
VOTO.

A su turno, el Ministro Dr. LUIS MARIA BENITEZ RIERA
manifiesta que se adhiere al voto del preopinante Ministro BLANCO, por
sus mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmado S.S.E.E., todo
por ante mi que certifico, quedando acordada la sentencia que
inmediatamente sigue:

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta de Correa y Luis
Maria Benitez Riera
Ante mi: Karina Penoni de Bellassai, Secretaria Judicial

ACUERDO Y SENTENCIA N° 393
Asuncion, 17 de Junio de 2011
VISTOS: Los méritos del acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:

1. DESESTIMAR el recurso de Nulidad y Apelacion.

2. CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 197 de fecha 16 de
noviembre de 2009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda
Sala.

3. IMPONER las costas a la perdidosa.

4. ANOTAR, registrar y notificar.

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta de Correa y Luis
Maria Benitez Riera

Ante mi: Karina Penoni de Bellassai, Secretaria Judicial
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 394 del 17 de Junio de 2011.

GAROTO, Clase 16 (registro, base de la oposicion) vs GAROTO
COLLECTION, Clase 16 (solicitud de registro de marca).

MARCA DE FABRICA. Marca de defensa.

Corresponde confirmar lo resuelto por el Tribunal de Cuentas, que
revocd las resoluciones administrativas que rechazaron la solicitud de
registro de la marca GAROTO COLLECTION en la clase 16, ya que la
marca solicitada “GAROTO COLLECTION” para la clase 16 constituye
una sub-marca o una variedad o extension de la familia de marcas notorias,
reconocidas y registradas en la clase 30 de la empresa “Chocolates Garoto
SA”.

MARCA DE FABRICA. Clases afines.

Los productos contenidos en la clase 30 (clase en la cual la firma
“Chocolates Garoto SA” tiene registrada la mayor cantidad de sus
productos) y la 16 se hallan estrechamente vinculados, pues, mientras la
clase 30 cubre en particular al producto para el consumo humano que en este
caso son chocolates, la sequnda (16) se refiere a envoltorios de papel y afines.

MARCA DE FABRICA. Notoriedad.

Como ya lo he senialado, la marca “GAROTO" aparece como una
marca con distincion significativa, es decir, es conocida por casi la totalidad
de las personas. En el mismo sentido, cabe recalcar que por su notoriedad
incuestionable, cumple un papel destacado en la identificacion de los
chocolates, siendo la marca en pugna, solicitada para la clase 16 (cuya nota
explicativa especifica que protege: ... Las hojas, sacos o bolsas de
materias plasticas, para el embalaje), estimo que la accionante posee
motivos fundados para solicitar la proteccion en la referida clase, ya que en la
misma se protegen los embalajes de los productos que la accionante
comercializa.

Eallos Relacionados: CSJ, A. y S. N° 444 de fecha 20 de junio de 2.005;
A.y S. N°1.075 del 18/09/06.
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CHOCOLATE GAROTO S. A. C/ RESOLUCION N° 418 DEL 20
DE OCTUBRE DE 2003 DICTADA POR LA DIRECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ACUERDO Y SENTENCIA N° 394.

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Reptiblica del
Paraguay, a los diecisiete dias del mes de Junio del afio dos mil once,
estando reunidos en la sala de acuerdos los Sefores Ministros de la
Excelentisima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres.
SINDULFO BLANCO, LUIS MARIA BENITEZ RIERA y ALICIA
BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, por ante mi, el Secretario
Autorizante, se trajo el expediente caratulado: "CHOCOLATE
GAROTO S.A. C/ RES. N° 418 DEL 20 de octubre de 2003 dictada
por la DIR. de la PROP. INDUSTRIAL. (DPI)”, a fin de resolver los
Recursos de apelacion y nulidad interpuestos contra el Acuerdo y
Sentencia N° 218 de fecha 22 de diciembre de 2009, dictado por el
Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo al estudio de los antecedentes del caso, la Corte
Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvid plantear y votar las
siguientes:

CUESTIONES:

¢Es nula la Sentencia apelada?
En caso contrario, jse halla ajustada a derecho?

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de la
votacion dio el siguiente resultado: SINDULFO BLANCO; BENITEZ
RIERA Y PUCHETA DE CORREA.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el Sehor
Ministro Sindulfo Blanco, dijo: El apelante desiste expresamente del
Recurso de Nulidad contra la referida Resolucion y asimismo en la
misma no se observan vicios o defectos que ameritan la declaracion
de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los Articulos
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113 y 404 del Codigo Procesal Civil, por consiguiente corresponde
desestimar este recurso. ES MI VOTO.

A SU TURNO, los Sehores Ministros BENITEZ RIERA Y
PUCHETA DE CORREA, manifiestan que se adhieren al voto que
antecede por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el Sehor
Ministro Dr. Sindulfo Blanco, dijo: En estos autos la litis se traba
cuando la Res. N° 418/03 de la Direccion de la Propiedad Industrial
rechaza la solicitud de registro de la marca “GAROTO
COLLECTION" solicitada por la firma “CHOCOLATE GAROTO
S.A. para proteger productos de la clase 16, en base al registro previo
de la marca “GAROTO” registrada en la misma clase en el aio 1994 a
favor de la empresa “LONDON IMPORT SRL”.

A fs.4 de autos tenemos el escrito de inicio de la accion
contenciosa administrativa por parte del Abog. Wilfredo Fernandez
en representacion de la firma “CHOCOLATE GAROTO SA” contra la
Resolucion Administrativa referida.

Y el Dr. Sindulfo Blanco continfia manifestando: El Tribunal
de Cuentas Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 218 de fecha 22
de diciembre del 2009 resolvio: “1.- HACER LUGAR, a la presente
demanda contencioso administrativa instaurada en estos autos por la
firma “CHOCOLATE GAROTO S.A.” Contra la RES. N° 418 del 20
de octubre del 2003 emanada de la DIR. de la PROP. INDUSTRIAL
(DPI), y en consecuencia.

2) REVOCAR los actos administrativos impugnados “RES. N° 418
del 20 de octubre del 2003 emanada de la DIR. de la PROP.
INDUSTRIAL (DPI)”, y en consecuencia,

3) IMPONER las costas a la parte perdidosa,

4) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte
Suprema de Justicia.
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Contra dicho Acuerdo y Sentencia, a fs. 177, expresa agravios
en representacion de la autoridad administrativa el Abog. Ramoén
Rodriguez, alegando que:

“Desiste expresamente del Recurso de Nulidad”.

“Que se incurre en sendos errores y omisiones al hacer el analisis de
la cuestion de autos, los que deben ser rectificados en esta Giltima
instancia”.

“Que al examinar las marcas “GAROTO COLLECTION” (solicitada)
y la marca “GAROTQO” (registrada) se puede advertir las semejanzas
notorias existentes entre ellas y donde la marca de la adversa evoca
directamente la marca registrada, en la cual no se observa ningiin
elemento diferenciador que pueda evitar el riesgo de confusion por
parte del ptblico consumidor y mas aun tratandose de productos
que ostentan la misma clase.-

“Que resulta categdrico que la marca solicitada no retine los
requisitos indispensables de “novedad y especialidad”. De igual
manera se observa claramente que la marca de la adversa contiene la
denominacion ya registrada, lo que da a su apariencia de conjunto
una semejanza confusionista imposible de evitar, lo que induce a la
denominada confusion visual provocada por la semejanza de dichas
particulas”. “Ademas si las mismas coexistieran en el mismo mercado
se producira lo que en doctrina se denomina confusion auditiva, pues
la pronunciacion de las palabras tienen una fonética similar”.
Concluye solicitando sea revocado el Acuerdo y Sentencia N° 218 de
fecha 22 de diciembre de 2009 del Tribunal de Cuentas, 2° Sala.

A fs. 181 de autos contesta la expresion de agravios el Abog.
Wilfrido Fernandez, representante de la firma “CHOCOLATE
GAROTO SA” y expresa:

L.- “Debe declararse desierto el Recurso de Apelacion porque carece
de una anélisis razonado de la resolucion recurrida y de los
argumentos del recurso”.
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“La tinica parte con contenido de “fondo” es cuando expresa que la
marca “GAROTO COLLECTION” evoca directamente la marca
“GAROTO”, creando un riesgo de confusion en el plblico y que no
reine los requisitos indispensables de novedad y especialidad para
su registro”. “La expresion de agravios de la recurrente no constituye
un minucioso y preciso estudio de la sentencia apelada” ya que ni
siquiera menciona cuales fueron los fundamentos de la resolucion del
A quo”.

Tampoco expone los “argumentos de hecho y de derecho” que
demuestren los errores cometidos y “abonen su critica” a fin de
permitir que VV.EE aprecien el supuesto perjuicio causado por la
resolucion recurrida”.

II.- La resolucion recurrida se ajusta a derecho por fundamentarse en
argumentos validos que demuestran las diferencias existentes entre
las marcas en cuestion y el derecho de mi mandante a registrar su
marca.”

“A. las marcas son claramente distinguibles sin posibilidad de
confusion. La marca de mi mandante estd compuesta por dos
vocablos “GAROTO + COLLECTION” y la adversa sblo por uno
“GAROTO”, diferenciandose ademas por los caracteres. En efecto
“GAROTO CO LLEC TION” consta de 6 silabas, mientras que “GA
RO TO” solo tiene 3. Finalmente estas deben ser valoradas en
conjunto y no por separado”.

“B. Registros previos de la marca “GAROTO” hechos por
“CHOCOLATES GAROTO S.A.” en el Paraguay demuestran
arbitrariedad de las resoluciones atacadas. Las marcas “GAROTO” de
la empresa “London Import” Y “GAROTO FAVORITES” de
“CHOCOLATE GAROTO SA” ambas pertenecientes a la clase 16,
existen pacificamente por lo que no puede verse privado de extender
la proteccion a la actora de registrar su marca en la clase 16.

“C.- Notoriedad de la marca “GAROTQO” en el Paraguay y en toda la
region. GAROTO forma parte del nombre comercial de la firma de mi
mandante “CHOCOLATES GAROTO”.
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El A quo reconocid expresamente en su resolucion que: “... la marca
GAROTO (de mi mandante) constituye una marca notoria no solo en
Paraguay sino en toda la region, por lo que en virtud del articulo 6
bis del Convenio de Paris le corresponde a la actora (mi mandante) el
registro de dicha marca a su nombre”. El A quo también considero
el derecho de mi mandante a proteger su nombre comercial.”

“Al mencionar el término “GAROTO” cualquier persona la relaciona
directamente con chocolate (especialmente bombones), esto es
consecuencia de la notoriedad de la marca y de su gran nombre en
nuestro pafs. Cuenta con casi un siglo de trayectoria, es una empresa

”

en constante crecimiento,...... .

“D. La falta de oposicion a la solicitud de mi mandante presume la
falta de confusion y limita el rechazo de oficio a casos de identidad y
extrema semejanza”

“El titular de la marca “GAROTO” (London Import) en la clase 16 no
promovio oposicion a la solicitud de mi mandante...”

El Dr. Sindulfo Blanco prosigue y dice: Estamos ante una
situacion muy peculiar porque las marcas e litigio, “GAROTO”-
registrada- y “GAROTO COLLECTION”- solicitada-, ambas de la
clase 16 tienen identidad ortografica, fonética, auditiva y visual. En
este caso, consideramos que no corresponde realizar un analisis de la
posible confusion, o dilucion entre ambas sino de la intencion del
registro solicitado en la clase 16 de la Nomenclatura de Niza a través
de un razonamiento prudente en el cual es imposible prescindir de
cierta subjetividad, por cierto siempre razonable. El &mbito de lo que
se considera confusion esta en relacion con el poder distintivo y
notoriedad de la marca, por el riesgo de asociacion o dilucion. La
doctrina establece que “ la razdon de ser de una marca esta en poder
excluir a otras en el uso “cuando estas sean confundibles”; que se debe
evitar la confusion y que las marcas no deben ser claramente
inconfundibles sino que deben ser claramente distinguibles y
poniendo énfasis en la necesidad de una clara diferenciacion de las
marcas en pugna.
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Precisamente estamos ante una denominacion muy conocida
“GAROTO”, que nos evoca directamente a chocolates y
especialmente  bombones, marca de origen  brasilero
internacionalmente conocida. Los productos contenidos en la clase
30 (clase en la cual la firma “Chocolates Garoto SA” tiene registrada
la mayor cantidad de sus productos) y la 16 se hallan estrechamente
vinculados, pues, mientras la clase 30 cubre en particular al producto
para el consumo humano que en este caso son chocolates, la segunda
(16) se refiere a envoltorios de papel y afines. Ergo, la marca
solicitada “GAROTO COLLECTION” para la clase 16 constituye una
sub-marca o una variedad o extension de la familia de marcas
notorias, reconocidas y registradas en la clase 30 de la empresa
“Chocolates Garoto SA”.

Conviene sin embargo, dar razones de mayor entidad
sustantiva y asi tenemos que la clase 16 cubre: papel, carton y
articulos de esta materias, no comprendidos en otras clases,
fotografias, papeleria, adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la
casa, materias plasticas para embalaje (no comprendidas en otras
clase etc. La clase 16 es afin y esta directamente relacionada con la
clase 30 que comprende café, té, cacao, azlicar, arroz, tapioca, sagt,
sucedaneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan,
pastelerfa y confiterfa, etc., clase en la cual la firma “Chocolates
Garoto SA” tiene registrada la mayor cantidad de la familia de sus
productos, hecho comprobado en autos segtin consta a fs. 82.

Asimismo tenemos que en la misma clase 16 existe una
coexistencia pacifica con la marca registrada “GAROTO
FAVORITES” cuya Acta de Registro N° 26232 consta en autos a fs. 70,
registrada con anterioridad a la solicitud de “GAROTO
COLLECTION".

En sintesis conforme a los derechos adquiridos de la
denominacion “Garoto” de la firma solicitante, la notoriedad de la
marca a nivel nacional e internacional, comprobada en autos, la
coexistencia pacifica con la marca “Garoto” de London Import y por
constituir parte de su nombre comercial no existen dudas de que
corresponde la inscripcion solicitada, a pesar de que las
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denominaciones sean semejantes. Igualmente, no existe posibilidad
de confusion, dilucion de la marca, ni tampoco un fin ilicito o desleal.
De lo que resulta que no se ha encontrado fundamento doctrinario,
ni juridico para concluir que “GAROTO” puede coexistir con
“GAROTO FAVORITES”, pero no con “GAROTO COLLECTION”".

A este razonamiento entre las marcas en pugna y conteste
con el analisis y criterio juridico marcario del Tribunal de Cuentas, 2°
Sala, esta magistratura concluye que corresponde en derecho
confirmar el Acuerdo y Sentencia N° 218 de fecha 22 de diciembre de
2009, con la imposicion de las costas a la parte perdidosa, de
conformidad a lo establecido en el articulo 192 y 203, inc. e, del
Codigo Procesal Civil. ES MI VOTO.

A SU TURNQO, la Excelentisima Ministra ALICIA PUCHETA
DE CORREA, dijo: Luego de un integral analisis de los autos,
coincido con lo resuelto por el distinguido colega preopinante, el
Ministro Sindulfo Blanco, que me antecedi6 en el orden de votacion,
en el sentido de Confirmar el Acuerdo y Sentencia N° 218 de fecha 22
de diciembre de 2009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda
Sala, por los siguientes fundamentos:

La firma CHOCOLATE GAROTO S.A., mediante su
representante convencional el abogado WILFRIDO FERNANDEZ DE
BRIX, en adelante la accionante, promueve accidon contencioso
administrativa contra la Resolucion N° 418 de fecha 20 de octubre de
2004, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, dependiente
del Ministerio de Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 218 de fecha 22 de diciembre de
2009, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvio: “1. HACER
LUGAR, a la presente demanda contencioso-administrativa presentada por
la firma CHOCOLATES GAROTO S.A. contra la resolucion N° 418 de
fecha 20 de octubre de 2003, dictada por la Direccion de la Propiedad
Industrial y la Resolucion N° 165 de fecha 20 de junio de 2003, dictada por
la Seccion de Marcas, y en consecuencia, 2) REVOCAR los actos
administrativos impugnados Resolucion N° 418 de fecha 20 de octubre del
2003 dictada por la Dir. de la Prop. Industrial, y la Resoluciéon N° 165 de
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fecha 20 de junio de 2003, dictada por la Seccién de Marcas, del Ministerio
de Industria y Comercio, 3) IMPONER las costas a la parte perdidosa; 4)
ANOTAR....”

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 218 de fecha 20 de octubre
de 2003, se alza en Apelacion el Abogado Ramoéon Rodriguez, en
nombre y representacion del Ministerio de Industria y Comercio,
conforme al escrito obrante a fojas 177/178 de autos, expresando
cuanto sigue: “....al examinar las marcas “GAROTO COLLECTION”
y la marca “GAROTO ” se puede advertir las semejanzas notorias
existentes entre ellas y donde la marca de la adversa evoca
directamente la marca registrada, en la cual no se observa ninglin
elemento diferenciador que pueda evitar el riesgo de confusion por
parte del publico consumidor y méas atin tratindose de productos
que ostentan la misma clase. No retinen los requisitos de novedad y
especialidad, para el registro de dicha marca y en donde por encima
de todo debemos colocarnos en el papel del ptiblico consumidor, se
observa claramente que la marca de la adversa contiene la
denominacion ya registrada, lo que da a su apariencia de conjunto
una semejanza confusionista imposible de evitar, lo que induce a la
denominada confusion visual provocada por la semejanza de dichas
particulas. No cabe duda si las mismas coexistieran en el mismo
mercado se producira lo que en la doctrina se denomina confusion
auditiva, pues la pronunciacion de las palabras tiene una fonética
similar. Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia apelado sea
revocado, en todas sus partes...”

El Abogado Wilfrido Fernandez, representante legal de la
accionante, se presenta a contestar el traslado que le fuere corrido,
en los términos de su escrito de fojas 181/183, expresando en lo
medular del mismo, cuanto sigue: “..... Debe declararse desierto el
Recurso de Apelacion porque carece de un analisis razonado de la
resolucion recurrida y de los argumentos del recurso, el recurrente no
cumpli6 ninguno de los dos extremos necesarios para cumplir con el
art. 419 del C.P.C. La resolucion recurrida se ajusta a derecho por
fundamentarse en argumentos validos que demuestran las
diferencias existentes entre las marcas en cuestion y el derecho de mi
mandante a registrar su marca. La marca de mi mandante compuesta
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por dos vocablos “"GAROTO COLLECTION” y la de la adversa solo
por un vocablo “GAROTO”, a simple vista la denominacion de las
marcas es de mayor extension que la otra, influyendo esto inclusive
en la pronunciacion de las mismas, también hay una diferencia en la
cantidad de silabas. La firma Chocolates Garoto S.A. es propietaria en
Paraguay de numerosos registros marcarios, tanto en la clase 30 la
cual abarca su especialidad (chocolates), e inclusive en la 16. No
existe argumento alguno para afirmar que GAROTO puede coexistir
con GAROTO FAVORITES pero no con GAROTO COLLECTION, el
listado de marcas corrobora que los productos de la marca
“GAROTO” son comercializados desde hace décadas en nuestro pafs
por lo que su proteccibn se ha hecho necesaria. La firma
CHOCOLATES GAROTO tiene un legitimo interés de registrar y
proteger su marca y en segundo lugar hasta el inicio de este litigio
las marcas de mi mandante han coexistido sin ninglin inconveniente
con la adversa. Al mencionar el término “GAROTO” cualquier
persona lo relaciona directamente con chocolate, esto es, en
consecuencia la notoriedad de la marca, los chocolates son conocidos
por su calidad y han consolidado su liderazgo en el mercado. La
solicitud del registro de “GAROTO COLLECTION”, no responde a
ningtin fin ilicito o desleal. El nombre comercial forma parte del
patrimonio de una firma vy pretender el registro de una de sus
marcas es nada mas un acto de proteccion hacia sus derechos. La falta
de oposicion de la solicitud de mi mandante presume la falta de
confusion y limita el rechazo de oficio de los casos de identidad y
extrema semejanza. Concluye solicitando sea declarado Desierto el
Recurso de Apelacion o en su defecto sea rechazado el mismo....”

Entrando a analizar la cuestion de fondo, tenemos que el
Tribunal de Cuentas, revocd las resoluciones administrativas, que
rechazaron la solicitud de registro de la marca “GAROTO
COLLECTION” clase 16, expediente 15.834/2001 de fecha 29 de junio
de 2001, presentada por CHOCOLATES GAROTO S.A.

Ahora bien, cabe mencionar que las cuestiones marcarias no
se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un analisis
prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna
imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.
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Tratandose de signos denominativos, la cuestion de novedad
y distintividad no es de solucion facil. Existe una linea tenue entre los
signos denominativos registrables y los que no lo son. Lo que se
busca es que el pliblico consumidor, el comprador frecuente y el
titular de la marca, no sea pasible de confusion al adquirir un
producto en el caso del puiblico consumidor, y al comercializar el
mismo en el caso del titular de la marca. La doctrina enseha que se
debe evitar la coexistencia de marcas confundibles observando
algunas reglas.

Entrando a auscultar el fondo de la cuestion planteada,
debemos determinar si cabe o no la posibilidad de confusion entre las
marcas en pugna, “GAROTO” clase 16(registrada) y “GAROTO
COLLECTION” clase 16, (solicitada).

Antes de entrar a debatir la posibilidad de confusion entre las
marcas en pugna, estimo procedente, en forma a priori, determinar
que en el caso de marras la firma CHOCOLATES GAROTO S.A.
posee registrada en nuestro pafs, las siguientes marcas, cuyos Titulos
de Marca, obran en autos, “GAROTO y etiqueta” clase 30 (fs. 91,108),
“GAROTO MANIA y etiqueta” clase 30 (fs. 86), “GAROTO” clase 30
(fs. 99), “GAROTO BLONDY y etiqueta” (fs. 116), “GAROTO
TRAVEL vy etiqueta” (fs. 128), “"GAROTO CROCANT vy etiqueta”
clase 30 (fs. 139), “"GAROTO CREMA” clase 30 (fs. 151), “GAROTO
FAVORITES Y etiqueta” clase 16 (Acta de Registro N° 246.232, fs. 70),
“GAROTO BALL” clase 30 (Acta de Registro N° 233.416), “GAROTO
TART TEASE y etiqueta” clase 30 (Acta de Registro N° 250.725, fs.
74), “GAROTO DESSERT vy etiqueta” clase 30 (Acta de Registro N°
245.363, £5.75), “"GAROTO 70 ANOS CHOCOLATES DO BRASIL y
etiqueta” clase 30 (Acta de Registro N° 242.345, fs. 76) .

La notoriedad que posee la denominacion “GAROTO”,
registrada por la accionante en la clase 30, en el mercado nacional e
internacional, y en la generalidad del publico consumidor no es
puesta en duda por esta Magistratura.

Las marcas notorias, se encuentran contempladas en el Art. 6
bis del Convenio de Paris (legislacion aplicable en virtud a la Ley N°
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300/94), que expresa: “Los paises de la Unidon se comprometen, bien
de oficio, si la legislacion del pafs lo permite, bien a instancia del
interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una
marca de fabrica o de comercio que constituya la reproduccion,
imitacion o traduccion, susceptibles de crear confusion, de una marca
que la autoridad competente del pais del registro o del uso estimare
ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona
que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para
productos idénticos o similares. Ocurrira lo mismo cuando la parte
esencial de la marca constituya la reproduccion de tal marca
notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear confusion
con ésta.”

Habiendo establecido el caracter de “marca notoria” de la
denominacion “GAROTO”, a los efectos de fijar que la misma cuenta
con una proteccion especial por este hecho, pasamos a analizar las
marcas en pugna. A través del tiempo, la jurisprudencia y la doctrina
han desarrollado ciertos criterios generales que ayudan en la
apreciacion de la similitud. El primero de ellos, y acaso el mas
importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en
forma sucesiva y pre-flexiva. El segundo es que cotejo debe efectuarse
en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (grafico,
fonético e ideologico). El tercero es que debe atenderse mas a las
semejanzas que a las diferencias de detalle. (Luis Eduardo Bertone —
Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, Tomo 1I,
1.989 Editorial Heliasta S.R.L., Pag. 42).

Analizadas en conjunto las marcas en pugna “GAROTO”
(registrada) y la marca “GAROTO COLLECTION” (solicitada), luego
de haber realizando un cotejo sucesivo de las mismas, llegd a la
conclusion que la marca “GAROTO COLLECTION”, en su conjunto
no es susceptible de causar confusiéon con la marca “GAROTO”, por
las razones que pasare a desarrollar.

En el campo grafico y fonético, encuentro que la marca
solicitada “GAROTO COLLECTION” no es susceptible de causar
confusion con la marca ya registrada “GAROTO”, a pesar que exista
una identidad en la raiz de las mismas, la marca solicitada posee el
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agregado del vocablo “COLLETION”. Situacion acentuada por la
notoriedad de la marca, que la accionante ya posee registrada en la
clase 30.

Analizados los autos, de los mismos se desprende que ha
existido una coexistencia previa y pacifica, de la marca “GAROTO
FAVORITES” (clase 16), registrada por la firma CHOCOLATE
GAROTO S.A., con la marca “GAROTO” (clase 16), utilizada como
base del rechazo de la solicitud de inscripcion de la marca en pugna,
ambas coexistian en la clase 16 del nomenclator internacional.

Al respecto, la doctrina citada por el Tribunal de Cuentas, con
la cual coincido, expresa: “...Un factor de gran importancia a tener en
cuenta en los casos en que se discute la confusion es la coexistencia anterior
de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una
de ellas registradas y la otra no, o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado
confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad y asi se lo ha
reconocido” (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Segunda Edicion.
Abeledo Perrot. Buenos Aires. Pag. 211/212.

Como ya lo he sehalado, la marca “GAROTO” aparece como
una marca con distincion significativa, es decir, es conocida por casi
la totalidad de las personas. En el mismo sentido, cabe recalcar que
por su notoriedad incuestionable, cumple un papel destacado en la
identificacion de los chocolates, siendo la marca en pugna, solicitada
para la clase 16 (cuya nota explicativa especifica que protege: ... Las
hojas, sacos o bolsas de materias plasticas, para el embalaje), estimo
que la accionante posee motivos fundados para solicitar la proteccion
en la referida clase, ya que en la misma se protegen los embalajes de
los productos que la accionante comercializa.

Se trae a colacion los siguientes fallos Jurisprudenciales, en
los cuales, la Sala Penal de la Excelentisima Corte Suprema de
Justicia, ya se ha expedido sobre la posibilidad de la coexistencia de
marcas con suficientes diferencias visuales y fonéticas, que no causen
confusion en el consumidor: “Acuerdo y Sentencia N° 444 de fecha 20
de junio de 2.005, Acuerdo y Sentencia N° 1.075 de fecha 18 de
septiembre de 2.006, Excelentisima Corte Suprema de Justicia”.
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La Ley N° 1.294/98 en su Art. 1°) expresa: “Son marcas todos
los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas
podran comsistir en una o mds palabras, lemas, emblemas, monogramas,
sellos, vinetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasia, las letras y
niimeros con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y
disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podran consistir
también en la forma, presentacion o acondicionamiento de los productos o de
sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los
productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente
enunciativo”.

La doctrina y jurisprudencia en forma constante, reconocen la
posibilidad de coexistencia de marcas, que posean identidad marcaria
propia, para productos de la misma clase, no siendo pasible de
causar confusion en el consumidor.

De todo lo sehalado esta Magistratura concluye que la marca
“GAROTO COLLECTION” solicitada para la proteccion de los
productos comprendidos dentro de la clase 16 del nomenclator
internacional, reine los requisitos necesarios para su registro.

En mérito a todo lo expuesto soy del criterio que el Acuerdo y
Sentencia N° 218 de fecha 22 de diciembre de 2.009, dictado por el
Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debe ser confirmada in tottum.

En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la
perdidosa, en virtud a lo establecido en los articulos, 203, Inc. a), y
205 del Codigo Procesal Civil. Es mi Voto.

A SU TURNO, el Excelentisimo Ministro LUIS MARIA
BENITEZ RIERA, manifiesta adherirse al voto que antecede, por los
mismos fundamentos.-

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.SE.E,,
todo ante mi que certifico, quedando acordada la sentencia que
inmediatamente sigue.
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Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta De Correa y Luis
Maria Benitez Riera
Ante mi; Karina Penoni de Bellassai, Secretaria Judicial
ACUERDO Y SENTENCIA N°: 394
Asuncion, 17 de Junio de 2.011.-
VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:
1. DESESTIMAR el Recurso de nulidad.

2. NO HACER LUGAR al Recurso de Apelacion interpuesto y en
consecuencia.

3. CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 218 de fecha 22 de
diciembre de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala,
por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente
resolucion.

4. COSTAS ala perdidosa.

5. ANOTAR, registrar y notificar.

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta De Correa y Luis
Maria Benitez Riera

Ante mi; Karina Penoni de Bellassai, Secretaria Judicial
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ACUERDOY SENTENCIA N° 437 del 24 de Junio de 2011.
BLOCKGEL, Clase 16 (solicitud de registro de marca).
MARCA DE FABRICA. Marca evocativa.

Corresponde confirmar el Acuerdo y Sentencia del Tribunal de
Cuentas que revoca lo resuelto por la Direccion de Propiedad Industrial
(rechazo de la solicitud de registro), ya que la marca solicitada “Blockgel”
para la clase 16 en su conjunto es un término de fantasia y evocativo de los
componentes o caracteristicas del producto, pero sin ser descriptivo; con
sustantividad propia suficiente y novedosa.

MARCA DE FABRICA. Marca evocativa. Marca descriptiva.

Se esti ante una marca evocativa cuando la combinacion de dos o
mas vocablos comunes resulta susceptible de originar un conjunto con
propia sustantividad y carga expresiva suficiente para cumplir con su
mision distintiva, sin describir el producto o servicio a distinguir, sino
simplemente sugiriendo las cualidades o funciones de aquel, a diferencia de
las marcas descriptivas, son las que califican de forma precisa y usual un
producto de la clase.

Fallo relacionado: CSJ, A. y S. N° 247 del 30 de Abril de 2007.

KIMBERLY - CLARK WORLDWIDE INC. C/ RESOLUCION N°
273 DEL 29 DE JULIO DE 2005 DICTADA POR EL DIRECTOR DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ACUERDO Y SENTENCIA N° 437

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Repliblica del
Paraguay, a los veinticuatro dfas del mes de Junio del afho dos mil
once, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentisimos
Sehores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal,
Doctores SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE
CORREA y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, ante mi la Secretaria
autorizante, se trajo a estudio el expediente individualizado:
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“KIMBERLY - CLARK WORLDWIDE INC. C/ RES. N° 273 DEL
29/07/05 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL”, a fin de resolver el recurso de apelacion y nulidad
interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 116 de fecha 13 de
agosto de 2009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema
de Justicia, Sala Penal, resolvi6 plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES:
¢Es nula la sentencia apelada?
En caso contrario, ;se halla ajustada a derecho?

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de
votacion, dio el siguiente resultado: BLANCO, PUCHETA DE
CORREA y BENITEZ RIERA.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el Dr.
SINDULFO BLANCO dijo: El recurrente ha desistido expresamente
del recurso de nulidad y no se observan en la sentencia recurrida
vicios o defectos que justifiquen la declaracion de oficio de su nulidad
en los términos autorizados por los articulos 113 y 404 del Codigo
Procesal Civil, por consiguiente corresponde desestimar este recurso.
Es mi VOTO.

A su turno, los sehores Ministros PUCHETA DE CORREA y
BENITEZ RIERA, manifiestan que se adhieren al voto del
preopinante por sus mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el Ministro
SINDULFO BLANCO prosigui¢ diciendo: El Tribunal de Cuentas,
Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 116 de fecha 13 de agosto
de 2009, resolvido: “1) HACER LUGAR a la presente demanda
contencioso-administrativa presentada por la firma KIMBERLY — CLARK
WORLDWIDE INC. C/ RES. N° 273 DEL 29/07/05 DICTADA POR EL
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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del MINISTERIO DE INDUSTRIA'Y COMERCIO” y en consecuencia; 2)
REVOCAR el acto administrativo impugnado, Resolucion N° 273 de fecha
29 de julio de 2005 dictada por el Director de la Propiedad Industrial,
dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. 3) IMPONER LAS
COSTAS a la parte perdidosa; 4) ANOTAR, registrar, notificar y remitir
copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia”.

Contra dicho Acuerdo y Sentencia, a fs. 130, expresa agravios
el Abog. RAMON RODRIGUEZ, en representacion del Ministerio de
Industria y Comercio, alegando que: “Que se ha incurrido en sendos
errores y omisiones al realizarse el andlisis de la cuestion de autos los que
solicita sean rectificados. Que se ha fundamentado lo suficiente en las dos
instancias administrativas que coincidieron que la solicitud de marcas que
nos ocupa se encuentra inmersa en la prohibicion del art. 2 inc de la Ley N°
1294/98 de Marcas que dispone “que no pueden constituir marcas, aquellas
que se encuentran incursas en un signo que sea el nombre genérico o
designacion del producto o servicio de que se trate que puede servir en el
comercio para calificar o describir algunas caracteristicas del producto o
servicio”.

A fs. 134 de autos, contesta la expresion de agravios el Abog.
WILFRIDO FERNANDEZ DE BRIX representante de la firma
“Kimberly — Clark Worldwide Inc.” y aclara que debido a un error
involuntario en el encabezado de la Resolucion N° 116 dictada por el
Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, de fecha 13 de agosto de 2009, se
consignd como Res. N° 298 debiendo ser la N° 273 la dictada por el
Director de la Propiedad Industrial. Asimismo expresa “que la
adversa simplemente expone el art. 2 inc. e) de la Ley de Marcas, sin
refutar los criterios del a-quo”. Sigue manifestando que el “el Tribunal
de Cuentas, Sequnda Sala no hace mds que aplicar un recto criterio y
ajustarse plenamente a las leyes y principios que rigen la materia, habiendo
realizado un correcto estudio de los hechos que nos ocupan y habiendo
acordado por unanimidad la revocacion de la resolucion referida”.

Y el Dr. BLANCO sigue diciendo: Efectivamente, y de
conformidad con el criterio del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala en
el expediente de autos se prueba fehacientemente que:
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I) La marca solicitada “Blockgel” para la clase 16 en su
conjunto es un término de fantasia y evocativo de los componentes o
caracteristicas del producto, pero sin ser descriptivo; con
sustantividad propia suficiente y novedosa.

II) Al analizar la denominacion “Blockgel” tenemos que la
misma, a pesar de que utiliza el término “gel” dentro de la
denominacion, considerado de uso comiin, utiliza ademas el término
“block” que le otorga distintividad y originalidad y por ende no
puede ser considerada “genérica”, ya que la caracteristica propia de
las marcas genéricas es la de ser “designaciones necesarias y
usuales”, lo cual no se da en autos.

Estamos frente a una marca evocativa cuando la combinacion
de dos o mas vocablos comunes resulta susceptible de originar un
conjunto con propia sustantividad y carga expresiva suficiente para
cumplir con su mision distintiva, sin describir el producto o servicio a
distinguir, sino simplemente sugiriendo las cualidades o funciones de
aquel, a diferencia de las marcas descriptivas que, como dice Breuer
Moreno, son las que califican de forma precisa y usual un producto
de la clase.

La marca “Blockgel” forma parte de la linea de pahales
“Huggies” que ademas esta conformada —entre otras- por las marcas
Huggies Natural Care, Huggies Pull Ups de notoriedad en el
mercado nacional.

El término “gel” en la clase internacional 16 es compartido
por varias marcas a la cual llevan adherido como raiz o desinencia
otras silabas que las hacen distintivas entre si. Ej. “Boli-gel”. Por tal
motivo, la solicitud en la clase 16 efectivamente constituye una
extension de un derecho ya adquirido sobre la misma marca en la
clase 5.

La marca “Blockgel” en su conjunto, y aun utilizando la
palabra “gel” ademéas de la raiz “Block” le otorga distintividad y
originalidad conformando asf un conjunto con sustantividad propia
suficiente.
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Por tanto, la marca solicitada “Blockgel” en su conjunto retine
las cualidades de novedad, especialidad y distintividad necesarias
para su registro. Corresponde entonces confirmar el Acuerdo y
Sentencia N° 116 de fecha 13 de agosto de 2009, dictado por el
Tribunal de Cuentas, Segunda Sala y con la imposicion de las costas a
la parte perdidosa, de conformidad a lo establecido en el articulo 192
del Codigo Procesal Civil. Es mi VOTO.

A su turno, la Sehora Ministra Dra. ALICIA BEATRIZ
PUCHETA DE CORREA, dijo: Luego de un integral analisis de los
autos, coincido con lo resuelto por el distinguido colega preopinante,
el Ministro SINDULFO BLANCO, que me antecedi6 en el orden de
votacion, en el sentido de declarar desierto el recurso de apelacion y
nulidad, y en consecuencia confirmar el Acuerdo y Sentencia N° 116
de fecha 13 de agosto de 2009, dictado por el Tribunal de Cuentas,
Segunda Sala.

Sin embargo, ante el idéntico desenlace jurisdiccional
conclusivo que avalo, estimo necesario agregar las siguientes
conclusiones:

El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y
Sentencia N° 116 de fecha 13 de agosto de 2009, resolvid: “1) HACER
LUGAR a la presente demanda contencioso-administrativa presentada por la
firma KIMBERLY — CLARK WORLDWIDE INC. C/ RES. N° 273 DEL
29/07/05 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO” y en consecuencia; 2) REVOCAR el acto administrativo
impugnado, Resolucion N° 273 de fecha 29 de julio de 2005 dictada por el
Director de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria
y Comercio. 3) IMPONER LAS COSTAS a la parte perdidosa; 4)
ANOTAR...”.

Se agravia contra el citado Acuerdo y Sentencia el Abog.
RAMON RODRIGUEZ, en representacion del Ministerio de Industria
y Comercio, en su escrito obrante a fs. 189/191, expresando, en
apretada sintesis, que la marca en pugna incurre en las prohibiciones
de la Ley 1294/98, en su art. 2 inc. e) asi también alega que la marca
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en cuestion se encuentra entre las denominadas “genéricas”.
Concluye solicitando la revocacion del Acuerdo y Sentencia
recurrido.

Al contestar el traslado que le fuere corrido, el Abog.
WILFRIDO FERNANDEZ DE BRIX, en representacion de la
accionante, en su escrito obrante a fs. 134/135, expresd cuanto sigue:
“El Tribunal de Cuentas sostiene que mi parte ha probado que la
denominacion “Blockgel” debe ser considerada como especial y novedosa, al
estar acompanada de una marca notoria como lo es “Huggies”, se ha
demostrado el legitimo derecho que actualmente posee el accionante al poseer
el registro de la marca “Blockgel” para la clase 5. La marca solicitada no
puede ser considerada como una marca genérica, ya que una de las
caracteristicas principales de dicho tipo de marcas son las designaciones
necesarias y usuales, como bien ya lo sefalo el a-quo. Mi parte ha probado la
existencia de registros extranjeros de la marca “Blockgel”, a favor de mi
mandante. Alega la coexistencia de varias marcas con la desinencia “gel”, en
la clase 16. Concluye solicitando la confirmacion del Acuerdo y Sentencia
recurrido”.

Entrando a auscultar el fondo de la cuestion planteada,
debemos determinar si la marca solicitada “Blockgel” para la clase 16
del nomenclator internacional, se encuentra entre las irregistrables, en
virtud a lo establecido por la Ley N° 1294 /98 en su art. 2 inc e).

La Ley N° 1294/98 en su art. 2 inc e) expresa: “No podrin
registrarse como marcas: ...e) los que consistan enteramente en un signo que
sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o
que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna
caracteristica del producto o servicio”.

Al respecto debo hacer mencion a que las cuestiones
marcarias no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden
a un analisis prudente realizado por parte del Juzgador del cual se
torna imposible prescindir de cierta subjetividad, por cierto
razonable. Ahora bien, tratandose de signos descriptivos la cuestion
de confundibilidad no es de solucion facil. Existe una linea tenue
entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo
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son. Los signos evocativos dan una idea de cual es el producto o
servicio en cuestion sobre sus componentes o caracteristicas. A veces
mas que una idea se trata de una certeza, y esto es logico puesto que,
de lo contrario, la marca seria engahosa. El signo descriptivo también
posee estas mismas caracteristicas, funciones, destino, origen,
calidad, componentes, etc. La diferencia esta en que la designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La
evocativa siempre tendra en su conformacion seglin elemento que lo
hara, en menor o mayor grado de fantasia. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio ptiblico ninguna palabra que se use
para describir caracteristica alguna de productos o servicios. No
sucede lo mismo si se registra una designacion descriptiva.
(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Segunda Edicion. Abeledo-
Perrot. Pag. 68 y sgtes.).

El articulo ut-supra mencionado, en su inciso e), niega la
condicion de marcas y su registro como tales a los nombres, palabras
y signos que sean descriptivos de las cualidades del producto o
servicio, al cual se refiere, sin duda a aquellos que indiquen una
relacion necesaria con los productos a distinguir o con su naturaleza
o con su objeto. A criterio de esta magistratura la palabra “Blockgel”,
no provoca ninguno de esos resultados con relacion a los productos
de la clase 16 para la cual ha sido solicitada (pahales desechables,
forros de panhales desechables, pantalones desechables de
entrenamiento y  calzoncillos para natacion desechables
comprendidos).

La marca solicitada es “Blockgel”, compuesta de la raiz
“Block” y la desinencia “Gel”, si bien su desinencia es un término
genérico. La palabra en conjunto, es un vocablo de fantasia.

Breuer Moreno, al referirse a los vocablos de fantasia enseha:
“es de fantasia toda denominacion que no pueda ser considerada genérica o
precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa...” (Tratado de
Marcas, pag. 84).

Ante el contexto descripto en los paragrafos anteriores,
resulta pertinente sehalar auscultando el signo o expresion
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“Blockgel” solicitado para la clase 16 del nomenclator internacional
(pahales desechables, forros de pahales desechables, pantalones
desechables de entrenamiento y calzoncillos para natacion
desechables comprendidos), se puede afirmar que esa expresion
gramatical se trata de un signo que no es genérico, ni descriptivo del
de productos que se hallan amparados en dicha clase. A mi criterio la
expresion “Blockgel” se trata de un signo evocativo, dado que deja
traslucir una idea de cual es la caracteristica del producto, pero de
ninguna manera esta expresion, sea que la tomemos en forma
separada o conjunta, se puede inferir las caracteristicas, funciones,
destino, ni origen del producto que se quiere amparar en la marca
peticionada.

En autos obra el titulo de la marca “Blockgel” N° 275.106, de
fecha 30 de diciembre de 2004 (fs. 44), concedido para la clase 5
(servilletas y pahos sanitarios, tapones y protectores femeninos, todos
para los propositos higiénicos o menstruales; pahos, protectores y
ropas interiores para los propositos higiénicos o incontinentes),
expedido por la Oficina de Propiedad Industrial del Paraguay, a
nombre de la hoy accionante Kimberly Clark Worldwide INC., dicho
nombre no ha sido redargtiido de falso, por lo que tenemos un
antecedente administrativo nacional valido en cuanto a la concesion
de marca “Blockgel y etiqueta”, en la clase 5 del nomenclator
internacional.

De esto se desprende que la concesion de la marca “Blockgel
y etiqueta” para la clase 16 a la firma Kimberly-Clark Worldwide
INC., es a los efectos de la proteccion de la marca “Blockgel y
etiqueta” que ya le fue otorgada por la Direccion de Propiedad
Industrial del Paraguay en la clase 5, a la hoy accionante.

Asf las cosas, sabemos que las marcas son territoriales, y todo
el procedimiento administrativo, desde su solicitud, hasta su
concesion se realiza dentro de la Direccion de la Propiedad Industrial
del Paraguay, por lo que es de su competencia realizar el examen de
fondo, conforme al leal saber y entender del examinador de fondo,
pudiendo de acuerdo a su ciencia y conciencia, opinar que una marca
es o no registrable en nuestro pafs. Pero no podemos obviar las
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conclusiones a las que arribaron las Oficinas de la Propiedad
Intelectual de otros paises (las cuales coinciden con las de este
Juzgador), que han concedido registros de marcas idénticas a la que
hoy se encuentra en pugna para la misma clase (16), encontrando en
ellas las caracteristicas de novedad, especialidad y originalidad (fs.
19/33).

La Ley de Marcas N° 1294/98 en su art. 1, expresa: “Son
marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las
marcas podran consistir en una o mds palabras, lemas, emblemas,
monogramas, sellos, vinietas, relieves; los nombres, vocablos de fantasia, las
letras y niimeros con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y
disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podran consistir
también en la forma, presentacion o acondicionamiento de los productos o de
sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los
productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente
enunciativo”.

Por ende, coincido con el Ministro preopinante SINDULFO
BLANCO y el Tribunal de Cuentas, en que la marca solicitada posee
caracteristicas de novedad, especialidad y distintividad, por lo que
corresponde conceder su registro.

Se trae a colacion el “Acuerdo y Sentencia N° 247 del 30 de
abril de 2007”, en el cual la Sala Penal de la Excelentisima Corte
Suprema de Justicia, ya se ha expedido sobre la posibilidad de
registro de marcas evocativas.

Que, por tanto, teniendo en consideracion la jurisprudencia
seguida por esta Sala Penal, la legislacion vigente en materia
marcaria, y las manifestaciones realizadas precedentemente, soy del
parecer que la resolucion emitida por el ad-quem debe ser totalmente
confirmada, con la expresa imposicion de costas a la parte perdidosa
en virtud de la Teorfa del Riesgo. Es mi VOTO.

A su turno, el Ministro Dr. LUIS MARIA BENITEZ RIERA
manifiesta que se adhiere al voto del preopinante Ministro BLANCO,
por sus mismos fundamentos.
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Con lo que se dio por terminado el acto firmado S.S.E.E., todo
por ante mi que certifico, quedando acordada la sentencia que
inmediatamente sigue:

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta de Correa y Luis
Maria Benitez Riera

Ante mi:
Ante mi: Karina Penoni de Bellassai, Secretaria Judicial

ACUERDO Y SENTENCIA N° 437
Asuncidon, 24 de Junio de 2011.-
VISTOS: Los méritos del acuerdo que antecede, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:
1. DESESTIMAR el recurso de Nulidad y Apelacion.

2. CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 116 de fecha 13 de agosto
de 2009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

3. IMPONER las costas a la perdidosa.
4. ANOTAR, registrar y notificar.

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta de Correa y Luis
Maria Benitez Riera

Ante mi: Karina Penoni de Bellassai, Secretaria Judicial
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 537 del 19 de Julio de 2011.

SIEMENS Clases7, 9, 10, 11, 16, 37, 38 y 42 (registros, base de la
oposicion) vs METALURGICA UDO SIEMENS, Clase 35 (solicitud
de registro de marca).

MARCAS DE FABRICA. Confundibilidad

La marca solicitada METALURGICA UDO SIEMENS, en su
conjunto no es susceptible de causar confusion con la marca SIEMENS
dadas las diferencias existentes entre las mismas.

MARCAS DE FABRICA. Notoriedad. Coexistencia entre las marcas

No se pone en duda la notoriedad de la marca registrada SIEMENS,
pero estimo que la marca solicitada posee suficientes diferencias que hacen
posible su coexistencia con la marca ya registrada. Esto sumado al hecho que
el solicitante pretende comercializar servicios de herreria y metalfirgica, que
desde el punto de vista de esta preopinante no son susceptibles de causar
confusion en cuanto al origen de los mismos con los productos y servicios
comercializados y prestados por la firma SIEMENS, no existiendo en este
caso particular la posibilidad de dilucién de la marca ya registrada (Dra.
Alicia Pucheta de Correa, Ministra preopinante.)

FEallos relacionados: CSJ, A. y S. N° 444 del 20/06/05, A. y S. N° 1.075
del 18/09/06.

SIEMENS AKTIENGESSELLSCHAFT C/ RESOLUCION N° 269
DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2006, DE LA SECCION ASUNTOS
LITIGIOSOS Y LA RESOLUCION N° 393 DE FECHA 03 DE
SETIEMBRE DE 2007, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

ACUERDO Y SENTENCIA N° 537
En la ciudad de Asuncion, Capital de la Reptiblica del

Paraguay, a los diecinueve dias del mes de Julio del aho dos mil
once, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Sehores Ministros
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de la Excelentisima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, ALICIA
BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y LUIS
MARIA BENITEZ RIERA, Ante mi, la Secretaria autorizante, se trajo
a la vista el expediente caratulado: “SIEMENS
AKTIENGESSELLSCHAFT C/ RES. N° 269 DE FECHA 20/04/2006,
DE LA SECCION ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RES. N° 393 DE
FECHA 03/09/2007, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de resolver los Recursos de
Apelacion y Nulidad interpuestos, contra el Acuerdo y Sentencia N°
163 de fecha 16 de noviembre de 2.009, dictado por el Tribunal de
Cuentas, Primera Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema
de Justicia, Sala Penal, resolvio plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES:
¢Es nula la Sentencia recurrida?
En caso contrario, ;se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de
votacion dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA,
BLANCO Y BENITEZ RIERA .-

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Sehora
Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, dijo: En cuanto al Recurso
de Nulidad, el recurrente no interpuso, ni fundamento expresamente
el presente recurso de nulidad, por lo que se lo tiene que tener
abdicado del mismo. Por otro lado de la lectura de la Sentencia
impugnada no se observan vicios o defectos procesales que ameriten
de oficio su declaracion de nulidad en los términos autorizados por
los Articulos 113 y 404 del Codigo Procesal Civil. Es mi Voto.

A SUS TURNOS LOS SENORES MINISTROS SINDULFO
BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, DIJERON: Que se
adhieren al Voto de la Ministra Preopinante Alicia Beatriz de Pucheta
de Correa por los mismos fundamentos.
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A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, la Sehora
Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, prosiguid diciendo: La
firma  SIEMENS  AKTIENGESSELLSCHAFT, mediante su
representante convencional, el Abogado Hugo T. Berkemeyer, en
adelante la accionante, promueve accion contencioso administrativa
contra la Resolucion N° 393 de fecha 3 de septiembre de 2.007,
dictada por el Director de la Propiedad Industrial, y la Resolucion N°
269 de fecha 20 de abril de 2.006 dictada por la Seccion Asuntos
Litigiosos, ambas dependientes del Ministerio de Industrial.

Por Acuerdo y Sentencia N° 163 de fecha 16 de noviembre de
2.009, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvio; “1.) NO HACER
LUGAR A LA PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSA-
ADMINISTRATIVA PLANTEADA POR EL Abogado HUGO T.
BERKEMEYER, en nombre y representacion de la firma SIEMENS
AKTIENGESSELLSCHAFT, en los autos caratulados: “SIEMENS
AKTIENGESSELLSCHAFT C/ RES. N° 269 DE FECHA 20 de abril de
2006, DE LA SECCION ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RES. N° 393 DE
FECHA 03 de septiembre de 2007, DICTADA POR LA DIRECCION DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Expediente N° 352 — folio 271- Afo:
2.007, conforme al exordio de la presente resolucion. 2.) CONFIRMAR LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS. 3.) IMPONER LAS
COSTAS A LA PARTE ACTORA. 4.) ANOTAR...”.

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 163 de fecha 16 de
noviembre de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera
Sala, se alza en Apelacion el Abogado Hugo T. Berkemeyer,
representante legal de la accionante, expresando cuanto sigue: “
“SIEMENS" es una marca NOTORIA Y FAMOSA en nuestro pafs y en
todo el mundo, estando registrada en nuestro pais en las clases 7, 8, 9, 10,
11, 37, 38 y 44. De concederse la marca solicitada, se produciria la dilucion
de la marca de mi mandante. El solicitante pretende la proteccion en la clase
35, que comprende servicios de “publicidad; gestion de negocios comerciales,
administracion comercial, trabajos de oficina”. Todos sabemos que mi
mandante es un grande en “telecomunicaciones”, “servicios cientificos y
tecnolégicos, incluyendo software”, por lo que estdn muy relacionados con
los negocios comerciales. La parte principal de ambas marcas constituye la
palabra SIEMENS por lo que una marca evoca a la otra, las pequenas
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diferencias: METALURGICA es tan solo un término meramente
descriptivos y UDO sin ningiin significado en espaiol, al encontrar el
piiblico consumidor la marca solicitada METALURGICA UDO SIEMENS
pensard que se trata de una marca de la familia de marcas SIEMENS
dedicada a la metalfirgica. Todos conocemos la excelente calidad de los
productos alemanes SIEMENS, y pretender utilizarla por un tercero
constituye un intento de apropiacion indebida. Continfia expresando la
proteccion establecida por el Convenio de Paris en sus arts. 6 y 8. Concluye
solicitando la revocacion del Acuerdo y Sentencia recurrido...”.

El Abogado Ramon Rodriguez, representante legal del
Ministerio de Industria y Comercio, al contestar el traslado que le
fuere corrido, expresd cuanto sigue: “...entre las marcas en pugna
“METALURGICA UDO SIEMENS” y “SIEMENS” existen sin dudas
tanto ortogrifica como fonéticamente diferencias. Si bien gozan de similitud
en la palabra final “SIEMENS”, diferenciandose las mismas en las dos
primeras iniciales “METALURGICA UDO”. Conceptualmente difieren en
que las palabras “METALURGICA UDQO?”, las mismas podrin tener una
coexistencia pacifica, ello es por la existencia de diferencias en el plano
visual, gramatical, fonético y de conjunto. Ambas marcas resultan
inconfundibles y podran coexistir en el mercado. Concluye solicitando la
confirmacion del Acuerdo y Sentencia recurrido...”.

El Abogado OSKAR P. KLASSEN, al contestar el traslado que
le fuere corrido, expresd: “...entre las marcas existen suficientes
diferencias, ya sea desde el punto de vista VISUAL, GRAMATICAL,
EUFONICO, FONETICO Y DE CONJUNTO, reiine los requisitos de
NOVEDAD Y ESPECIALIDAD requeridos. Es imposible la asociacion de
servicios prestados por las marcas en pugna, por lo que es imposible que el
pliblico consumidor caiga en confusion sobre las marcas: “METALURGICA
UDO SIEMENS” y “SIEMENS”. En efecto al encontrarnos ante la
presencia de una palabra comim en ambas marcas, “SIEMENS” es
necesario, realizar un andalisis de las caracteristicas similares en cuanto al
orden visual, fonético y conceptual que presentan las marcas hoy en disputa,
cuyo resultado logicamente arrojara la conclusion, de que si bien ambas
marcas gozan de similitud en la palabra final “SIEMENS", diferencidndose
las mismas en las dos primeras iniciales “"METALURGICA UDO”, las
mismas pueden tener coexistencia pacifica. La marca METALURGICA
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UDO SIEMENS, ha sido depositada para amparar los productos de la
CLASE 35 del Nomenclator oficial, tales como los relativos a la gestion de
negocios comerciales y comercializacion de trabajos de herreria, que bajo
ningiin punto de vista guarda relacion con los diferentes productos
protegidos por la marca “SIEMENS”, cuyo titular nunca tuvo interés de
registrar su marca para proteger los servicios de la clase 35, por lo tanto, mal
puede pretender proteger su Marca SIEMENS inscriptas en otras clases,
para todas las del nomenclator oficial. Concluye solicitando la confirmacion
del Acuerdo y Sentencia recurrido...”.

Entrando a analizar la cuestion de fondo, tenemos que el
Tribunal de Cuentas, “CONFIRMO” las resoluciones administrativas,
que declararon improcedente y no hicieron lugar a la accion deducida
por la firma SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, contra el Sehor
UDO SIEMENS ENNS, sobre oposicion al registro de la marca
“METALURGICA UDO SIEMENS”, Clase 35; y dispusieron la
prosecucion del tramite de registro de la marca “METALURGICA
UDO SIEMENS”, Clase 35, Exp. N° 03774, de fecha 18 de febrero de
2.005, a favor del Sehor UDO SIEMENS ENNS.

Al respecto cabe mencionar que las cuestiones marcarfas no
se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un analisis
prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna
imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

La cuestion de novedad y distintividad no es de solucion
facil. Existe una linea tenue entre los signos denominativos
registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el publico
consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea
pasible de confusion al adquirir un producto en el caso del publico
consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la
marca.

Entrando a auscultar el fondo de la cuestion planteada,
debemos determinar si cabe o no, la posibilidad de confusion entre
las marcas en pugna, “SIEMENS” clase 38, 11, 10, 9, 16, 7, 42, 37, entre
otras (registrada) y “METALURGICA UDO SIEMENS” clase 35
(solicitada).
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Ahora bien, a través del tiempo, la jurisprudencia y la
doctrina han desarrollado ciertos criterios generales que ayudan en la
apreciacion de la similitud. El primero de ellos, y acaso el mas
importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en
forma sucesiva y pre-flexiva. El segundo es que cotejo debe efectuarse
en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (grafico,
fonético e ideologico). El tercero es que debe atenderse mas a las
semejanzas que a las diferencias de detalle. (Luis Eduardo Bertone —
Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, Tomo 1I,
1.989 Editorial Heliasta S.R.L., Pag. 42).

Asfi las cosas, analizadas en conjunto las marcas en pugna,
“SIEMENS” (registrada) y la marca “METALURGICA UDO
SIEMENS” (solicitada), luego de haber realizando un cotejo sucesivo
de las mismas, llego a la conclusion que la marca solicitada
“METALURGICA UDO SIEMENS”, en su conjunto, no es susceptible
de causar confusion con la marca registrada “SIEMENS”, dada las
diferencias existente entre las mismas.

Al referirse a la similitud ortografica, Otamendi expresa: “Es
quizas la mas habitual en los casos de confusion. Se da por la coincidencia de
letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma
secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o radicales o
terminaciones comunes”. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas,
Segunda Edicion, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Pag. 162).

Ahora bien, entrando a analizar el aspecto ortografico de las
marcas en pugna, tenemos que la marca registrada “SIEMENS” esta
compuesta por una sola palabra, en tanto que la solicitada
“METALURGICA UDO SIEMENS” por tres palabras, del cotejo se
desprende que los elementos variables entre la marca solicitada y la
registrada, son la inclusion de las palabras “METALURGICA UDO”
en la marca solicitada, conservando al final de ambas marcas, la
palabra “SIEMENS”, estimo que en este caso en particular las
diferencias visuales, son suficientes, para otorgar distintividad
marcaria.
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En el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas
“SIEMENS” y “METALURGICA UDO SIEMENS”, surge que solo
existe identidad en la tltima palabra de la marca solicitada. Asi
también, las modificaciones realizadas en la marca solicitada,
indicadas en el paragrafo anterior, resultan suficientes desde el
conjunto de la marca solicitada, para otorgar una diferenciacion
fonética, todo esto otorga una identidad marcarfa propia, en la marca
solicitada.

Determinada las diferencias existentes entre las marcas en
pugna, tanto en el campo visual, como fonético, estimo que en este
caso en particular, son capaces de coexistir en diferentes clases, dada
las diferencias en su conjunto de la marca solicitada.

Ahora bien, las instrumentales obrantes en autos, no han sido
redargtiidas de falsas, por lo que hacen plena fe en juicio, de estas se
desprende, que a fs. 22 de autos, obra la solicitud del Registro de
Marca N° 3.774, de fecha 18 de febrero de 2.005, en la cual el Sehor
UDO SIEMENS ENNS, solicita la denominacion “METALURGICA
UDO SIEMENS”; en la solicitud consta que es solicitada para
proteger los siguientes servicios: “SERVICIO COMPRENDIDO
DENTRO DE LA CLASE 35 DEL NOMENCLATOR OFICIAL
VIGENTE, RELATIVOS A LA GESTION DE NEGOCIOS
COMERCIALES, COMERCIALIZACION DE TRABAJOS DE
HERRERIA”. A fs. 106/113, se desprende que la firma SIEMENS,
posee registrada la marca “SIEMENS”, para proteger productos de
las clases 38, 11, 10,9, 16, 7, 42, 37.

Esta Magistratura no pone en duda la notoriedad de la marca
registrada “SIEMENS”, pero estimo que la marca solicitada posee
suficientes diferencias, que hacen posible su coexistencia con la marca
ya registrada. Esto sumado al hecho que el solicitante pretende
comercializar servicios de herrerfa y metaltirgica, que desde el punto
de vista de esta preopinante, no son susceptibles de causar confusion
en cuanto al origen de los mismos, con los productos y servicios,
comercializados y prestados por la firma SIEMENS, no existiendo en
este caso en particular la posibilidad de “dilucion” de la marca ya
registrada.



SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 2011

La doctrina y jurisprudencia constante, reconocen la
posibilidad de coexistencia de marcas, que no guarden similitud, y
posean identidad marcaria propia, no siendo pasible de causar
confusion en el consumidor.

En el caso de la marca solicitada estamos en presencia de un
conjunto de palabras que no pueden ser disociadas en oportunidad
del analisis; la palabra “METALURGICA”, da una indicacion de que
tipos de servicios se pretenden comercializar, otorgando un
significado conceptual y evocativo, y va acompahada del nombre del
solicitante “UDO SIEMENS”.

En resumen, del analisis comparativo entre las marcas en
pugna encontramos que existen deferencias visuales, graficas,
fonéticas, y conceptuales, que las hace disimiles a toda confusion. Por
lo que en este caso en particular la marca solicitada no es capaz de
causar confusion directa o indirecta en el consumidor, con respecto a
la marca que la ya se encuentra registrada, por lo que pueden
coexistir.

Se trae a colacion los siguientes fallos Jurisprudenciales en los
cuales la Sala Penal de la Excelentisima Corte Suprema de Justicia, ya
se ha expedido sobre la posibilidad de la coexistencia de marcas con
suficientes diferencias visuales, ortograficas y visuales, que no causen
confusion en el consumidor: “Acuerdo y Sentencia N° 444 de fecha 20
de junio de 2.005, Acuerdo y Sentencia N° 1.075 de fecha 18 de
septiembre de 2.006, Excelentisima Corte Suprema de Justicia”.

La Ley N° 1.294/98 en su Art. 1°) expresa: “Son marcas todos
los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las
marcas podran consistir en una o mas palabras, lemas, emblemas,
monogramas, sellos, vihetas, relieves; los nombres, vocablos de
fantasia, las letras y nimeros con formas o combinaciones distintas;
las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y
envoltorios. Podran consistir también en la forma, presentacion o
acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o
de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios
correspondientes. Este listado es meramente enunciativo”.
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De todo lo sehalado esta Magistratura concluye que la marca
“METALURGICA UDO SIEMENS” solicitada para la proteccion de
los servicios comprendidos dentro de la clase 35 del nomenclator
internacional, relativos a la gestion de negocios comerciales,
comercializacion de trabajos de herreria, retine los requisitos de de
novedad, especialidad y distintividad, necesarias para su registro.

En mérito a todo lo expuesto soy del criterio que el Acuerdoy
Sentencia N° 163 de fecha 16 de noviembre de 2.009, dictado por el
Tribunal de Cuentas, Primera Sala, debe ser confirmada in tottum.

En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la
perdidosa, en virtud a lo establecido en los articulos, 203, Inc. a), y
205 del Codigo Procesal Civil. Es mi Voto.

A SUS TURNOS LOS SENORES MINISTROS SINDULFO
BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, DIJERON: Que se

adhieren al Voto de la Ministra Preopinante Alicia Beatriz de Pucheta
de Correa por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E,,
todo por ante mi de que lo certifico quedando acordada la sentencia

que inmediatamente sigue:

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luis Maria
Benitez Riera.

Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial
ACUERDO Y SENTENCIA N° 537

Asuncion, 19 de Julio de 2.011

VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la
Excelentisima;
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:

1. DESESTIMAR el recurso de nulidad.
2. CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 163 de fecha 16 de
noviembre de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera
Sala, in tottum, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente
resolucion.
3. COSTAS a la perdidosa.

4. ANOTESE y notifiquese.

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luis Maria
Benitez Riera.

Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 558 del 22 de Julio de 2011.

PIRASSUNUNGA 51 Y ETIQUETA, Clase 32 (registro, base de la
oposicion) y Clase 33 (registro, base de la oposicion) vs 51, Clase 34
(solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FABRICA. Clases diferentes, relacion entre productos.

Haciendo un andlisis minucioso colegimos que si en un comercio o
local de expendios de tabacos y bebidas se presenta la posibilidad de ver y/o
degustar un producto, en este caso cigarrillos (“nuevos en el mercado”) con
la marca “51” que me evoca una bebida popular como la cana o cachaga ya
conocida o reconocida en el mercado local o regional (MERCOSUR) como
producto  “bueno”, podria  presuponerse 'y es factible pensar
automaticamente que el producto nuevo (cigarrillos) puede tener que ver o
ser el mismo fabricante del producto ya conocido como bueno y popular.

MARCAS DE FABRICA. Productos de consumo selectivo

En cuanto a la posibilidad, que el consumidor pueda relacionar
cigarrillos, con bebidas alcohdlicas, debo remitirme a lo expresado por
Otamendi con respecto a los consumidores de cigarrillo: “se ha reconocido
que prestan una especial atencion en su compra y son dificilmente
enganados los consumidores de cigarrillos (Voto de la Ministra. Alicia
Pucheta de Correa, en disidencia)

Fallos relacionados: CS], A. y S. N° 606 del 3/07/2007; A. y S. N° 444
de fecha 20 de junio de 2.005 y A. y S. N° 1.075 de fecha 18 de
Septiembre de 2.006

INDUSTRIAS MULLER DE BEBIDAS LTDA. C/ RESOLUCION
N° 86 DEL 15 DE MARZO DE 2004 DICTADA P/ EL DIRECTOR
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

ACUERDO Y SENTENCIA N° 558

En la Ciudad de Asuncion, Reptiblica del Paraguay, a los
veintidos dias del mes de Julio del aho dos mil once, estando



SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 2011

reunidos en la Sala de Acuerdos, los Excelentisimos Sehores
Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, SINDULFO
BLANCO, LUIS MARIA BENITEZ RIERA, y ALICIA BEATRIZ
PUCHETA de CORREA, por ante mi la Secretaria autorizante, se
trajo a acuerdo el expediente arriba individualizado a fin de resolver
los recursos de apelacion y nulidad interpuestos contra el Acuerdo y
Sentencia N° 5 de fecha 13 de Febrero de 2009, dictado por el
Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema
de Justicia, Sala Penal, resolvi6 plantear las siguientes:

CUESTIONES:
¢Es nula la sentencia apelada?
En caso contrario, ;se halla ajustada a derecho?

Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de
votacion dio el siguiente resultado: BLANCO, BENITEZ, vy
PUCHETA.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL DOCTOR
SINDULFO BLANCO DIJJO: El recurrente ha desistido expresamente
del Recurso de Nulidad y no se observan en la sentencia recurrida
vicios o defectos que justifiquen la declaracion de oficio de su nulidad
en los términos autorizados por los articulos 113 y 404 del Codigo

Procesal Civil. En consecuencia corresponde desestimar este recurso.
ES MI VOTO.

A SU TURNO LOS DOCTORES BENITEZ RIERA Y
ALICIA PUCHETA MANIFIESTAN ADHERIRSE AL VOTO QUE
ANTECEDE.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL DOCTOR
SINDULFO BLANCO DIJO: El Tribunal de Cuentas Segunda Sala,
por Acuerdo y Sentencia N° 5 de fecha 13 de Febrero de 2009
resolvid: 1.- “NO HACER LUGAR a la presente demanda contencioso
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administrativa deducida por la firma “INDUSTRIAS MULLER DE
BEBIDAS LTDA”, C/ RES. N° 086 de fecha 15/03/04dictada por el Director
de la Propiedad Industrial” de conformidad al exordio de la presente
resolucion. 2.- CONFIRMAR la RES N° 086 de fecha 15/03/04 dictada por
el Director de la PROPIEDAD INDUSTRIAL”. 3.- IMPONER LAS
COSTAS, a la parte perdidosa. 4.- NOTIFIQUESE, registrese y remitase
copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.”

El Abogado Wilfrido Fernandez de Brix, representante
convencional de la firma “INDUSTRIAS MULLER DE BEBIDAS
LTDA”, a fojas 364 de autos, se agravia contra el Acuerdo y Sentencia
N° 5 de fecha 13 de febrero del 2.009 dictado por el Tribunal de
Cuentas, 2° Sala vy alega: “I.- El A-quo no tuvo en cuenta los
argumentos esgrimidos por mi parte, debidamente probados durante
el proceso. Asi tenemos que en ningin momento se refiri6 a la
notoriedad de la marca registrada de mi mandante con los registros
marcarios a su nombre en 36 diferentes paises, asi como los Registros
en Brasil de las marcas “CACHACA 51”7 — “PIRASSUNUNGA 51”7 -
“FROM BRASIL CACHACA 51 PIRASSUNUNGA” — “CACHACA E
NOSSA” - “CACHACA 51”7 —“CAIPIMIX” - “CACHACA 51-
CAIPIRINHA MIX”, cuyas copia obran en autos”. “IL- La marca
principal de mi mandante la constituye el numeral 51” demostrado
en autos y con el listado anterior referido y por lo tanto es lo que
llama la atencion del consumidor en el mercado.” (Cfr. fs. 212, 216,
219).

“III.- En cuanto a la especialidad el A quo establece que no habra
posibilidad de confusion para el pliblico consumidor por la
naturaleza misma del producto que adquiere, en este caso cigarrillos
(tabaco) vs. Bebida alcoholica (cachaga - caha en espafol) recalcando
que la marca solicitada “51” es para la clase internacional 34 que
corresponde a tabacos, articulos de fumadores, cerillos y las marcas
registradas oponentes “Pirassununga 51” y “51 Pirassununga” que
pertenecen a la clase 32, 33 corresponden a cervezas, bebidas
alcoholicas, bebidas no alcoholicas, gaseosas, agua mineral, etc.”,
concedidas en Paraguay y la clase 35 que corresponde a servicios
concedida en el Brasil.”
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“IV.- Es correcto que las marcas son para clases diferentes y no existe
riesgo de confusion directa, pero si un alto riesgo de confusion
indirecta”. Esta existe cuando el comprador cree que el producto o
servicio que desea tiene un ORIGEN, un FABRICANTE
DETERMINADO o que pertenece a una linea de productos o
servicios de un fabricante distinto de quien realmente los fabric6 o los
provee”. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas). “Es de esta confusion
indirecta de la que evidentemente se quiere aprovechar el
representante de la marca solicitada, al pretender utilizar el
renombre, buena reputacion y trayectoria en el mercado nacional e
internacional, especialmente en el Brasil de la marca de mi mandante,
“INDUSTRIAS MULLER DE BEBIDAS LTDA"”.”

“V.- El riesgo de confusion existe, es perceptible y por lo tanto el
Principio de Especialidad vigente en el ambito marcario, invocado por
el A quo para rechazar la pretension de mi mandante resulta
inaplicable, pues se estarfa violando el legitimo derecho adquirido
por “INDUSTRIAS MULLER DE BEBIDAS LTDA.”

“VI.- Se pretende una competencia desleal, terminantemente
prohibida, a tenor del art. 10 bis del Convenio de Paris que en su
inciso 3, establece que queda prohibido “cualquier acto capaz de
crear confusion, por cualquier medio que sea, respecto del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de
un competidor”. Asimismo se incumple con el art. 2, incisos a, f, g, h,
i de la Ley N° 1294/98 de Marcas que hablan de la induccion a
engaho o confusion; a signos idénticos o similares a una marca ya
registrada y los signos que constituyan una reproduccion, imitacion

”

total o parcial de un signo distintivo, etc.........”.

A fs. 379 los Abog. Jorge Barboza Franco y Ramon Rodriguez
en representacion del Ministerio de Industria y Comercio contestan la
expresion de agravios y expresan: “1.- El Acuerdo y Sentencia N°
5/09 del Tribunal de Cuentas, 2° Sala se ajusta estrictamente a
Derecho y se ha dictado conforme a las leyes marcarias”: “2.- Ambas
marcas resultan inconfundibles y pueden coexistir en el mercado sin
riesgo de confusion. La marca solicitada posee los requisitos de
novedad, especialidad y personalidad requeridos”. “3.- Lo que hace
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mas notoria la imposibilidad de confusion, es la diferencia de clases:
la marca solicitada es para amparar la clase internacional 34 (tabaco y
afines) y las registradas amparan la clase 33 y 34 (bebidas alcoholicas
y no alcoholicas, agua, etc.). Es decir las clases no tienen relacion

217

entre si”.

A fs. 382 contesta agravios el Abog. Luis Alberto Vallejos en
representacion de la parte que solicitd el registro de la marca y dice:

“1 bis.- Las marcas confrontadas presentan entre si diferencia visual y
grafica, que unidas al plano de los conjuntos se acenttia. Recalca que
los productos o servicios no tienen relacion entre si”. “2 bis.- La
marca registrada es compuesta y la solicitada solo constituida por el
numeral “51”, siendo este hecho grafico una sustancial diferencia que
propicia una coexistencia pacifica entre ambas marcas”. “3 bis.- Se ha
demostrado en autos la coexistencia pacifica de denominacién con el
numeral “51” en las clases 29, 30 y 31 que amparan carne, pescado,
aves, café, té, cacao, azlicar y la 31 que ampara productos agricolas
que no fueron objetadas por el oponente”:

Y EL DR. SINDULFO BLANCO CONTINUO DICIENDO:
Como ya se ha senhalado en fallos anteriores emitidos por esta Sala
Penal, el Juez debe resolver los problemas de confundibilidad
marcaria tratando de evitar fundamentalmente que puedan coexistir
signos que ofrezcan similitudes tales que produzcan confusiones
directas o indirectas entre el ptiblico consumidor de los productos. La
funcion especifica que debe llenar una marca de productos o servicios
requiere que el signo que pretende la proteccion sea claramente
distinguible de los que se encuentran registrados, requisito en cuya
observancia se hallan interesados los fines esenciales de la Ley de
Marcas, esto es, la tutela de los eventuales adquirentes de los
articulos y el amparo de las sanas practicas de la competencia.

El numeral 51 no es de uso comiin, pues para que eso suceda
su uso debe ser generalizado lo cual no se da en el caso sub-examine
de acuerdo a las constancias de autos. Subjetivamente nos ponemos
en lugar de un consumidor de tabaco que generalmente bebe y
conoce de marcas reconocidas y con trayectoria en ambas clases de
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productos, es decir cigarrillos y bebidas. Haciendo un analisis
minucioso colegimos que si en un comercio o local de expendios de
tabacos y bebidas se presenta la posibilidad de ver y/o degustar un
producto, en este caso cigarrillos (“nuevos en el mercado”) con la
marca “51” que me evoca una bebida popular como la caha o cachaga
ya conocida o reconocida en el mercado local o regional
(MERCOSUR) como producto “bueno”, podria presuponerse y es
factible pensar automaticamente que el producto nuevo (cigarrillos)
puede tener que ver o ser el mismo fabricante del producto ya
conocido como bueno y popular. En este sentido, asi previeron en
nuestro pafs, la posibilidad de confusion indirecta, con muy alto
riesgo, entre productos como tabaco y bebidas - muy relacionadas,
por cierto - las marcas de reconocida trayectoria como Johnnie
Walker (whisky) que registrd6 su marca en la clase 34 (tabaco) y la
Philip Morris Products Inc. que registr6 su marca Marlboro
(cigarrillos) en la clase 33 (bebidas alcoholicas) Asimismo la
companfa Bocardo& Company Limited (bebidas - ron) que registrod
su marca en nuestro pafs en la clase 34 (tabacos) (Cfr. N°. de
Registros a fs. 367 y 368 de autos).

Y continua diciendo el Dr. Sindulfo Blanco: El derecho
marcario avanza hacia la configuracion de un derecho
verdaderamente cautelar y tuitivo. En el caso de autos, existen
posibilidades de confusion por falta de elemento claramente
individualizante. Esta circunstancia torna imposible la coexistencia
de ambas en el mercado sin generar un equivoco en el consumidor,
pues, el numeral “51”no constituye suficiente elemento distintivo e
individualizante de la marca cuya registracion se peticiona, como
para evitar confusion en el consumidor y merecer el registro
solicitado. En estas condiciones y conforme al Principio de
Competencia desleal (art. 10 bis - Convenio de Paris) sumado a lo que
dispone la norma del art. 2 de nuestra ley vigente de Marcas, Ley N°
1294/98, y lo referido anteriormente, corresponde dar lugar al
recurso interpuesto y en consecuencia, dejar sin efecto el Acuerdo y
Sentencia N° 5 de fecha 13 de febrero del 2009, del Tribunal de
Cuentas, 2° Sala con la imposicion de Costas a la perdidosa. ES MI
VOTO.
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A SU TURNO, LA MINISTRA ALICIA BEATRIZ
PUCHETA de CORREA DIJO: Disiento con las resultas arribadas
por el Ministro preopinante para fundamentar el conflicto suscitado
en el caso de marras. Para exponer las razones facticas y juridicas que
sustentan mi posicion contraria a la sostenida, por quien, me precede
en el orden de votacidon, habré de ilustrar de manera ordenada los
pormenores juridicos que hacen a la cuestion traida a estudio.

La firma INDUSTRIAS MULLER DE BEBIDAS LTDA,
mediante su representante convencional, el Abogado Wilfrido
Fernandez, en adelante la accionante, promueve accion contencioso
administrativa contra la Resolucion N° 86 de fecha 15 de marzo de
2.004, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, dependiente
del Ministerio de Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 5 de fecha 13 de febrero de 2.009,
el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvio: “1.) NO HACER
LUGAR A LA PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVA, deducida por la firma: “INDUSTRIAS MULLER
DE BEBIDAS LTDA. C/ Resolucion N° 086 de fecha 15/03/04 dictada por
el Director de la Propiedad Industria”, de conformidad a lo expresado en el
exordio de la presente Resolucion. 2.) CONFIRMAR la Resolucién N° 086
de fecha 15/03/04 dictada por el Director de la Propiedad Industrial. 3.)
IMPONER LAS COSTAS, a la parte perdidosa. 4.) NOTIFIQUESE...”.

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 5 de fecha 13 de febrero de
2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, se alza en
Apelacion el Abogado Wilfrido Fernandez, representante legal de la
accionante, expresando cuanto sigue: “...El inferior no se refirio en
ningiin momento a la notoriedad de la marca de mi mandante, alegada y
probada durante este proceso con los registros marcarios a su nombre en 36
diferentes paises, asi como los registros en Brasil de las marcas “CACHACA
517, “PIRASSUNGA 517, “FROM BRAZIL CACHACA 51
PIRASSUNGA”, "“CACHACA 51 A CACHACA E NOSSA”,
“CACHACA 51 — CAIPIMIX”, “CACHACA 51-CAIPIRINHA MIX". La
marca principal de mi mandante la constituye el numeral “51”, si bien es
cierto que la base de las oposiciones presentadas en sede administrativa
fueron los registros de las marcas “PIRISSUNUNGA 51”7 y “5 1
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PIRISSUNUNGA”, el listado anterior demuestra que lo principal es el
numeral 51. Si bien es cierto que las marcas son para clases diferentes, y que
evidentemente no existe para el consumidor un riesgo de confusion directa
debido a los productos protegidos, es mucho mds evidente que en este tipo de
casos existe un alto riesgo de confusion indirecta, por parte del consumidor,
el cual aumenta considerablemente teniendo en cuenta que tal como lo
advierteramos en el escrito inicial de demanda, en nuestros tiempos, el tabaco
y las bebidas son ofertados y vendidos en los mismos lugares o locales.
Corresponde que V.V.E.E. se prequnten a si mismos, quienes también
forman parte del pitblico consumidor, que pasaria si en un lugar de expendio
de bebidas alcohdlicas divisan una botella con el lema: “MARLBORO,” o
con el simbolo caracteristico de esta marca, lo l6gico seria pensar que la
PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., se dedica también a la produccion y
venta de bebidas alcohdlicas bajo la marca “MIARLBORO”. En otro caso
hipotético, si uno busca comprar una caja de cigarrillos y divisa el lema
“JOHNIE WALKER” o el simbolo caracteristico de esta marca, lo 16gico
seria pensar, que se dedica también a la produccion y venta cigarrillos. Cabe
advertir que no en vano damos como ejemplos estos casos, en que se
demuestra el alto riesgo de confusion indirecta existente, ya que ese misio
riesgo ha sido percibido por la JOHNNIE WALKER & SONS LIMITED
(compania que se dedica principalmente a la produccion de whiskeys), al
registrar en nuestro pais la marca “JOHNNIE WALKER” en la clase 34,
con el N° de registro 199.300 en fecha 29 de diciembre de 1.997, cubriendo
los producto de “tabaco y tabaco manufacturado”. La “PHILIP MORRIS
PRODUCTS INC. (Compania que se dedica principalmente a la produccion
de cigarrillos), registro en nuestro pais su marca “MARLBORO” en la clase
33, con el N° de registro 235.977 de fecha 7 de julio de 2.001, cubriendo los
productos de “vinos, espirituosos y licores”. Habiendo riesgo de confusion, el
principio de especialidad vigente en el ambito marcario, invocado por el
Aquo para rechazar la pretension de mi mandante, resulta indiscutiblemente
inaplicable, pues se estaria violando un derecho adquirido por mi mandante.
El Articulo 10 Bis del Convenio de Parfs, ratificado en nuestro pais por la
Ley 300/94, sobre la Competencia Desleal establece que: “...3) En particular
deberin prohibirse, los productos o actividad industrial o comercial de un
competidor. Concluye solicitando la revocatoria del Acuerdo y Sentencia
recurrido...”
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Los Abogados Jorge Barboza y Ramdn Rodriguez,
representantes legales del Ministerio de Industria y Comercio, al
contestar el traslado que les fuere corrido, expresaron cuanto sigue:
“...La marca 51 posee requisitos de novedad, especialidad y personalidad
requeridos, pero lo que hace mas notoria la imposibilidad de confusion para el
piiblico consumidor es lo que se busca en la requlacion de marcas, para la
libre competencia de mercado, es la clase en la que haya registrado cada una
de ellas, en su caso la Solicitada “51” en la clase 34 es para tabacos, articulos
de fumadores, cerillas, en cuanto a la oponente “Pirassununga 51 y 51
Pirassununga”, en las clases 32-33 y 35, son para cervezas, aguas minerales,
bebidas alcohdlicas, por lo que una persona fumadora al adquirir el producto
efectivamente sabrd lo que estd adquiriendo y no tendrd ninguna posibilidad
de confusion, por la naturaleza del producto que adquiriendo y no tendrd la
posibilidad de confusion, por la naturaleza del producto que adquiere. Del
andlisis en su conjunto son indiscutibles las notorias diferencias, el elemento
mias resaltante a la vista es el elemento nominal, que nos permite afirmar sin
equivocos que ambas denominaciones pueden coexistir pacificamente sin
ninguna posibilidad de confusion en el piiblico consumidor. La marca
registrada es compuesta, constituida por un vocablo y el numeral 51, siendo
la diferencias de clases lo mas gravitante para permitir el registro de la
marca solicitada, los productos o servicios no tienen relacion entre si. Con
respecto al requisito de especialidad, en el presente caso no existe mayor
inconveniente pues el mismo se refiere al signo solicitado. Concluye
solicitando la confirmacion del Acuerdo y Sentencia recurrido...”.

El Abogado LUIS ALBERTO VALLEJOS, al contestar el
traslado que le fuere corrido, expresd: “...La resolucion N° 345 del
Director de la Propiedad Industrial, se halla revestida de un profundo
conocimiento en temas marcarios, ya que analizando desde el punto de vista
grifico, fonético y visual en la misma se resalta que la marca de la oponente
se caracteriza por ser una marca compuesta (PIRASSUNUNA 51) a
diferencia de la solicitante que es una marca constituida por el numeral 51,
siendo este hecho grifico una sustancial diferencia, razon ésta que de por si
propicia una coexistencia pacifica entre ambas marcas, razon ésta de por si
propicia una coexistencia pacifica entre ambas marcas; que la citada
diferencia necesariamente ejerce efecto directo sobre la apreciacion resultante
en el andalisis fonético y visual, ya que al pronunciarse seguidamente es
preciso destacar que la denominacion principal de la marca del apelante es
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PIRASSUNGA, (Ciudad de la Cachaca), Ciudad del Estado de Sao Paulo, de
la Reptiblica Federativa del Brasil y no como pretender la contraparte, el de
confundir a pretender hacer creer que si denominacion principal es 51, y que
la palabra PIRASSUNUNGA, cumple un papel secundario, y en el error en
que puede incurrir el consumidor, conforme a la naturaleza de los productos
que amparan las marcas en conflicto (CANAS, CACHACA Y TABACOS)
jamds se podra confundir el origen de los productos, que es imposible que
adquieran un producto distinto al deseado. La marca de la accionante no es
notoria o conocida en el mercado y mucho menos mundialmente. Se ha
demostrado en autos la coexistencia pacifica con el numeral “51” en las
clases 29, 30, 31 las cuales no fueron objetadas por el oponente, lo cual echa
por tierra los argumentos esgrimidos al manifestar que puede existir alto
riesgo de confusion indirecta o riesgo de confusion o asociacion con la marca
de la recurrente. Al mencionar la apelante los supuestos registros en los
diferentes paises, denominaciones que nada tiene que ver en el conflicto
marcario en el que estamos abocados, pero si para demostrar mas aiin la
posibilidad de coexistencia de las marcas en cuestion, por las diferencias
existentes entre los productos de las marcas en conflicto, al mencionar las
marcas “CACHACA 51", que como todos saben, CACHACA en espafiol,
significa cana, lo cual ahonda atin mas la posibilidad de confusion entre
productos tales como cania y tabaco, situacion que es arqumentada por el A-
quo al mencionar especialidad de los productos que amparan las marcas en
conflicto. Concluye solicitando la confirmacion del Acuerdo y Sentencia
recurrido...”.

Entrando a analizar la cuestion de fondo, tenemos que el
Tribunal de Cuentas, “CONFIRMO” la resolucion administrativa,
Resolucion N° 086 de fecha 15 de marzo de 2.004, que confirmaba en
todas sus partes la Resolucion N° 345 de fecha 23 de mayo de 2.003,
dictada por la Seccion de Asuntos Litigiosos, y disponia la
prosecucion del tramite del registro de la marca “51”7, Clase 34,
Expdte. N° 12.574/2.000, a favor del Sehor Roque Faviano Silveira.

Ahora bien, cabe mencionar que las cuestiones marcarfas no
se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un analisis
prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna
imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.
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La cuestion de novedad y distintividad no es de solucion
facil. Existe una linea tenue entre los signos denominativos
registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el pblico
consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea
pasible de confusion al adquirir un producto en el caso del ptblico
consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la
marca.

Entrando a auscultar el fondo de la cuestion planteada,
debemos determinar si cabe o no, la posibilidad de confusion entre
las marcas en pugna, “PIRASSUNUNGA 51 y etiqueta” clase 32, 33
(registrada) y “51” clase 34 (solicitada).En forma a priori, debo
considerar cuales son los servicios o productos, protegidos por cada
marca en su respectiva clase, en este caso la denominacion solicitada
“51” quiere utilizarse para proteger los productos comprendidos en
la clase 34 del nomenclator internacional (Tabaco; articulos para
fumadores; cerillos), en tanto que la marca “PIRASSUNUNGA 51 y
etiqueta”, se encuentra inscripta a nombre de la accionante, para
proteger productos de la clase 32 (Cervezas; aguas minerales y gaseosas,
y otras bebidas no alcohdlicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y
otras preparaciones para hacer bebidas), y la clase 33 (Bebidas alcohélicas,
excepto cervezas), realizada esta aclaracion de los productos protegidos
por cada clase, debo colocarme en el lugar de puiblico consumidor, a
los efectos de determinar si es pasible o no la confusion con respecto
a las marcas en pugna.

La marca registrada “PIRASSUNUNGA 51 y etiqueta”,
protege bebidas alcoholicas, cervezas; aguas minerales y gaseosas, y
otras bebidas no alcoholicas; bebidas de frutas y jugos de frutas;
jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas, en tanto que la
denominacion “51”, protege tabaco; articulos para fumadores;
cerillos. A criterio de esta Magistratura no hay posibilidad de
asociacion de los productos protegidos por cada clase en este caso en
particular.

En cuanto a la posibilidad, que el consumidor pueda
relacionar cigarrillos, con bebidas alcoholicas, debo remitirme a lo
expresado por Otamendi con respecto a los consumidores de
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cigarrillo: “se ha reconocido que prestan una especial atencion en su
compra y son dificilmente enganados los consumidores de
cigarrillos”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Macas”. Quinta Edicion,
Editorial Abeledo-Perrot. Pag. 192).

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha
pronunciado al respecto, en el Acuerdo y Sentencia N° 606 de fecha 3
de Julio de 2.007, en el expediente: “TBATMARK C/RES. N° 358 DEL
03/09/04 DIC. POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y C/RES, N° 1043 DEL 20/X1/01, DIC.
POR LA JEFA DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, arribando a la siguiente conclusion;
“Que teniendo en cuenta los diversos argumentos expuestos por las
partes litigantes, debo en mi caracter de magistrado, colocarme en el
papel del publico consumidor, conforme lo aconseja la ortodoxia
interpretativa para estos casos, a fin de determinar la confundibilidad
o no de las marcas en conflicto. Si bien esta decision encierra una
valoracion altamente objetiva, el Juzgador, mas que preguntarse si él
se confundirfa, debe preguntarse si el plblico consumidor ha de
confundirse. Al respecto, es de fundamental importancia establecer
qué clase de ptiblico consumidor resultarfa protegido por las marcas
en litigio. Cuando mayor sea la atencion que prestaria el consumidor,
mas benevolente debe ser el cotejo. Por lo general, la clase de puiblico
esta condicionada por la clase del producto que va a adquirir. En ese
sentido se ha reconocido que prestan una especial atencion a su
compra y son dificilmente engahados los consumidores de
cigarrillos”.

Es importante sehalar que la marca “PIRISSUNUNGA 51 y
etiqueta” es mixta, es decir es protegida en forma conjunta con su
etiqueta, dicha etiqueta evocara ciertos recuerdos en el consumidor, y
llamara su atencion, lo que otorga una diferencia a ser notada en el
publico consumidor, y otorga una mayor proteccion a la marca ya
registrada.

En resumen, la denominacion “51” es solicitada para proteger
los productos de la clase 34 del nomenclator internacional (Tabaco;
articulos para fumadores; cerillos), mientras que la accionante posee
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registrada la marca “PIRASSUNUNGA 51 y etiqueta” en la clase 32 y
33 del nomenclator internacional, para proteger bebidas, de esto se
colige que no guardan una relacion directa los productos protegidos,
con todo lo mencionado llego a la conclusidon que no es pasible la
confusion directa, asi tampoco la indirecta, pues el consumidor de
Tabaco, normalmente posee una marca de su preferencia y
dificilmente sera engahado.

Ahora bien, Jorge Otamendi en su obra “DERECHO DE
MARCAS” (segunda edicion) en la pag. 181, expresa que: “el registro
en una clase no es equivalente al registro en otras o en todas las clases”, esto
en concordancia con nuestra legislacion que en su art. 7 de la Ley
1.294/98 expresa: “El registro de una marca se concedera para una
sola clase de la nomenclatura oficial. Para registrar una marca en
varias clases se requiere una solicitud independiente para cada una
de ellas”.

La accionante solamente realizo la inscripcion de su marca
“PIRASSUNUNGA 51 y etiqueta” en las clase 32 y 33, en la Direccion
de la Propiedad Industrial del Paraguay, y no la clase 34 que es la
hoy solicitada.

Por mas que ambos productos sean adquiridos en los mismos
locales comerciales, no son susceptibles de ser confundidos por el
consumidor, entre los productos protegidos por cada clase,
respectivamente, no existen coincidencias de género, de materia
prima de elaboracion de los mismos, por lo que no es pasible de crear
confusion en el plblico consumidor. El registro es para clases
distintas, y pueden coexistir pacificamente dada las caracteristicas de
cada marca, y productos que protege cada una.

Ahora bien, a través del tiempo, la jurisprudencia y la
doctrina han desarrollado ciertos criterios generales que ayudan en la
apreciacion de la similitud. El primero de ellos, y acaso el mas
importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en
forma sucesiva y pre-flexiva. El segundo es que cotejo debe efectuarse
en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (grafico,
fonético e ideologico). El tercero es que debe atenderse mas a las
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semejanzas que a las diferencias de detalle. (Luis Eduardo Bertone —
Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, Tomo 1I,
1.989 Editorial Heliasta S.R.L., Pag. 42).Analizadas en conjunto las
marcas en pugna, “PIRASSUNUNGA 51 y etiqueta” (registrada) y la
marca “51” (solicitada), luego de haber realizado un cotejo sucesivo
de las mismas, llego a la conclusion que la marca solicitada “51”, no
es susceptible de causar confusion con la marca registrada
“PIRASSUNUNGA 51 y etiqueta” en su conjunto, dada la carga
diferencial otorgada por la palabra “PIRASSUNUNGA”, y el hecho
que la marca ya registrada es una marca mixta.

Entrando a analizar el aspecto ortografico de las marcas en
pugna, tenemos que la marca registrada “PIRASSUNUNGA 51 y
etiqueta” esta compuesta por una palabra y un numeral, en tanto que
la solicitada “51” solamente por un numeral, del cotejo se desprende
que el elemento variable entre la marca solicitada y la registrada, es la
exclusion de la palabra inicial “PIRASSUNUNGA” en la marca
solicitada, conservando ambas marcas, el numeral “51”, estimo que
en este caso en particular que la palabra PIRASSUNUNGA al inicio
de la marca ya registrada evitara confusiones con la marca solicitada,
dado que en su conjunto, la marca registrada posee una palabra y un
numeral, en tanto que la marca solicitada, posee solamente un
numeral, debo dar trascendencia que PIRASSUNUNGA, es una
denominacion de origen, hecho que no ha sido negado, y ha sido
alegado por la accionante en su escrito obrante a fs. 121, que en su
parte pertinente expresa: “siendo el término PIRASSUNUNGA nada
mas que denominacion del lugar en donde se halla ubicada la firma
Industrias Muller de Bebidas Ltda.”.

En el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas
“PIRASSUNUNGA 51 y etiqueta” y “51”, surge, que existe identidad
en el numera “51” en ambas marcas. La palabra PIRASSUNUNGA al
inicio de la marca registrada, también en la parte fonética otorga una
diferenciaciéon, que no permitira una confusion con la marca
solicitada.

Determinada las diferencias existentes entre las marcas en
pugna, tanto en el campo visual, como fonético, estimo que en este
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caso, no existe la posibilidad de confusion, en los campos ya
examinados.

Esta Magistratura, estima que la notoriedad de la marca
registrada “PIRASSUNUNGA 51 y etiqueta” como una marca notoria
podria darse en el mercado de la Reptiblica del Brasil, e inclusive de
las constancias de autos se desprende su registro en varios paises,
pero estimo que la marca “PIRASSUNUNGA 51 y etiqueta”, no es
notoria en el mercado nacional. Por lo que no puede romper el
principio “UNICLASE” consagrado por la Ley N° 1.294/98.

Al respecto del lugar en el que debe ser notoria la marca
Otamendi, expresa: “El art. 6 bis del Convenio de Parfs establece que
la notoriedad debe existir en el pais en el que se reclama la
proteccion”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Macas”. Quinta Edicion,
Editorial Abeledo-Perrot. Pag. 363).

La doctrina y jurisprudencia constante, reconocen la
posibilidad de coexistencia de marcas, en clases que no guardan
relacion, no siendo pasible de causar confusion en el consumidor.

En el caso de la marca solicitada estamos en presencia de un
solo numeral “51”, que estimo no podra ser asociada con la marca
“PIRASSUNUNGA 51 y etiqueta”, ya que esta es un conjunto de
palabras que no pueden ser disociadas en oportunidad del analisis;
asi también la palabra “PIRASSUNUNGA”, da una indicacion clara
del origen del producto protegido por la marca ya registrada.

En resumen, del analisis comparativo entre las marcas en
pugna encontramos que existen deferencias visuales, graficas,
fonéticas, que las hace disimiles a toda confusion. Tampoco existen
posibilidades de asociacion en cuanto a los productos protegidos por
cada clase, por lo que en este caso en particular la marca solicitada no
es capaz de causar confusion directa o indirecta en el consumidor,
con respecto a la marca que la ya se encuentra registrada, por lo que
pueden coexistir.
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Se trae a colacion los siguientes fallos Jurisprudenciales, en
los cuales, la Sala Penal de la Excelentisima Corte Suprema de
Justicia, ya se ha expedido sobre la posibilidad de la coexistencia de
marcas con suficientes diferencias visuales y fonéticas, que no causen
confusion en el consumidor: “Acuerdo y Sentencia N° 444 de fecha 20
de junio de 2.005, Acuerdo y Sentencia N° 1.075 de fecha 18 de
septiembre de 2.006, Excelentisima Corte Suprema de Justicia”.

La Ley N° 1.294/98 en su Art. 1°) expresa: “Son marcas todos
los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas
podran consistir en una o mas palabras, lemas, emblemas, monogramas,
sellos, vinetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasia, las letras y
nitmeros con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y
disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podran consistir
también en la forma, presentacion o acondicionamiento de los productos o de
sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los
productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente
enunciativo”.

De todo lo sehalado esta Magistratura concluye que la marca
“51” solicitada para la proteccion de los productos comprendidos
dentro de la clase 34 del nomenclator internacional, retine los
requisitos de novedad, especialidad y distintividad, necesarias para
su registro.

En mérito a todo lo expuesto soy del criterio que el Acuerdo y
Sentencia N° 5 de fecha 13 de febrero de 2.009, dictado por el Tribunal
de Cuentas, Primera Sala, debe ser confirmada in tottum.

En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la
perdidosa, en virtud a lo establecido en los articulos, 203, Inc. a), y
205 del Codigo Procesal Civil. Es mi Voto.

A SU TURNO, EL MINISTRO LUIS MARIA BENITEZ
RIERA DIJO ADHERIRSE AL VOTO QUE ANTECEDE POR LOS
MISMOS FUNDAMENTOS.
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Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE todo
por ante mi, que lo certifico quedando acordada la sentencia que
inmediatamente sigue:

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta de Correa y Luis
Maria Benitez Riera.

Ante mi: Karina Penoni de Bellassai, Secretaria Judicial
SENTENCIA NUMERO: 558
Asuncion, 22 de Julio de 2011
VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:

1. TENER POR DESISTIDO el estudio de la nulidad conforme
quedo dicho en el exordio de la presente resolucion.

2. NO HACER LUGAR al recurso de apelacion interpuesto por la
firma impetrante, y en consecuencia confirmar in tottum el Acuerdo y
Sentencia N° 5 de fecha 13 de febrero del 2009, del Tribunal de
Cuentas, 2° Sala.

3. IMPONER las costas a la parte perdidosa.

4. ANOTAR, registrar y notificar.

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta de Correa y Luis
Maria Benitez Riera.

Ante mi: Karina Penoni de Bellassai, Secretaria Judicial.
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 619 del 19 DE AGOSTO DE 2011.

HALLS CREAMY, Clase 30 (registro, base de la oposicion) vs.
CREAMIX, Clase 30 (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FABRICA, Confundibilidad.

Analizadas en conjunto las marcas en pugna, "HALLS CREAMY”
(registrada) y la marca “CREAMIX" (solicitada), luego de haber realizando
un cotejo sucesivo de las mismas, se concluye que la marca solicitada
“CREAMIX?”, no es susceptible de causar confusion con la marca registrada
“HALLS CREAMY" en su conjunto, dada la carga diferencial otorgada por
la palabra “"HALLS” en la marca ya registrada.

MARCAS DE FABRICA. Cotejo de la marca

Del cotejo de las marcas “HALLS CREAMY” y “CREAMIX”,
surge, que existe identidad en la palabra “CREAM” en ambas marcas,
existiendo similitud en la desinencia de la marca solicitada, sin embargo, la
palabra HALLS al inicio de la marca registrada, también en la parte fonética
otorga una diferenciacion, que no permitird una confusion con la marca
solicitada.

MARCAS DE FABRICA, Notoriedad.

No se pone en duda la notoriedad de la marca registrada “"HALLS”,
pero la marca solicitada posee suficientes diferencias, que hacen posible su
coexistencia con la marca ya registrada. Esto sumado al hecho que marca
HALLS es una reconocida marca de caramelos en nuestro pafs, y no podra
ser confundida por el consumidor, con la marca solicitada.

Fallos relacionados: CSJ, A. y S. N° 444 del 20/06/05; A. y S. N° 1.075
del 18/09/06

CADBURRY ADAMS USA LLC C/ RESOLUCION N° 365 DE
FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2.006, DICTADA POR LA
DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 619

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Repiiblica del
Paraguay, a los diecinueve dias del mes de Agosto del aho dos mil
once, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Sehores Ministros
de la Excelentisima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, ALICIA
BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO YLUIS
MARIA BENITEZ RIERA, por Ante mi, la Secretaria autorizante, se
trajo a la vista el expediente caratulado: “CADBURRY ADAMS USA
LLC C/ RESOLUCION N° 365 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE
2.006, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL”,a fin de resolver los Recursos de Apelacion y Nulidad
interpuestos, contra el Acuerdo y Sentencia N° 180 de fecha 30 de
noviembre de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera
Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema
de Justicia, Sala Penal, resolvid plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES:
¢Es nula la Sentencia recurrida?
En caso contrario, ;se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de
votacion dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA,
BLANCO Y BENITEZ RIERA.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Sehora
Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, dijo: En cuanto al Recurso
de Nulidad, el recurrente desistidé expresamente el presente recurso,
por lo que se lo tiene que tener abdicado del mismo. Por otro lado de
la lectura de la Sentencia impugnada no se observan vicios o defectos
procesales que ameriten de oficio su declaracion de nulidad en los
términos autorizados por los Articulos 113 y 404 del Codigo Procesal
Civil. Es mi Voto.
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A SUS TURNOS LOS SENORES MINISTROS SINDULFO
BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, DIJERON: Que se
adhieren al voto de la Ministra Preopinante Alicia Beatriz Pucheta de
Correa, por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, la Sehora
Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, prosiguid diciendo: La
firma CADBURRY ADAMS USA LLC, mediante su representante
convencional, el Abogado Wilfrido Fernandez, en adelante la
accionante, promueve accion contencioso administrativa contra la
Resolucion N° 365 de fecha 16 de octubre de 2.006, dictada por el
Director de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de
Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 180 de fecha 30 de noviembre de
2.009, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvio; “...1.) NO
HACER LUGAR A LA PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSA-
ADMINISTRATIVAPLANTEADA POR EL ABOGADO WILFRIDO
FERNANDEZ DE BRIX, en nombre y representacion de LA FIRMA
CADBURRY ADAMS USA, en los autos caratulados: “CADBURRY
ADAMS USA LLC C/ RESOLUCION N° 365 DE FECHA 16 DE
OCTUBRE DE 2.006, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Expediente N° 496 — folio 227- Ano: 2.006,
conforme al exordio de la presente resolucion. 2.) CONFIRMAR EL ACTO
ADMINISTRATIVOIMPUGNADO. Resolucién N° 365 de fecha 16 de
octubre de 2.006 de la Direccion de la Propiedad Industrial. 3.) IMPONER
LAS COSTAS A LA PARTE ACTORA. 4.) ANOTAR...”

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 180 de fecha 30 de
noviembre de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera
Sala, se alza en Apelacion el Abogado Wilfrido Fernandez,
representante legal de la accionante, expresando cuanto sigue: “...La
sentencia recurrida es incoherente porque sostiene por un lado que las
marcas deben ser claramente distinguibles, y por otro lado, que las marcas en
pugna pueden coexistir a pesar de ser similares a simple vista. Las marcas en
cuestion tienen semejanzas estructurales claras, y abarcan los mismos
productos, que serian vendidos en los mismos locales comerciales, para los
cuales la atencion del consumidor es baja por tratarse de compras triviales.
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Estas similitudes son las incompatibles con el estandar de clara
distinguibilidad requerida por la Jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia. El vocablo HALLS solo agrega una silaba mds a la marca de mi
mandante, lo cual es insuficiente para lograr una distincion clara. Ademas
no valoré el hecho que HALLS es una marca notoria y en ese sentido es
evidente la intencion de mi mandante al registrar "HALLS CREAMY” es Ia
proteccion de la marca en su conjunto, y en especial la parte que corresponde
a “CREAMY”, ya que reiteramos, la marca “"HALLS” de por si ya es una
marca notoria. Asi también tenemos la semejanza conceptual debido a la idea
evocada por el vocablo comiin CREAM que hace pensar que se tratan de
productos de la misma Iinea. Esta identidad de cobertura se agrava por el
tipo de producto en cuestion ya que se trata de alimentos de confiteria o
dulces que constituyen compras triviales para los consumidores, lo cual hace
que la atencion prestada al elegir el producto sea baja. Las semejanzas y falta
de distinguibilidad resultan en un innegable riesgo de confusion directa y
sobre todo, indirecta entre las marcas. Concluye solicitando la revocatoria del
Acuerdo y Sentencia recurrido...”

El Abogado Ramdn Rodriguez, representante legal del
Ministerio de Industria y Comercio, al contestar el traslado que le
fuere corrido, expres6 cuanto sigue: “...Entre las marcas en pugna
“CREAMIX” y “HALLS CREAMY” sin dudas tanto ortogrifica, como
fonéticamente existen diferencias. Podemos afirmar que la marca
“CREAMIX” clase 30, refine los requisitos indispensables de novedad y
originalidad, asi también aporta una carga diferencial suficiente como para
permitir el registro de dicha marca, lo que nos da la pauta que la resolucion
hoy recurrida se ha dictado conforme a derecho. Ambas marcas resultan
inconfundibles y podran coexistir en el mercado. Concluye solicitando la
confirmacion del Acuerdo y Sentencia recurrido...”.

El Abogado HUGO T. BERKEMEYER, al contestar el traslado
que le fuere corrido, expresd: “...Mi mandante ha probado en las
instancias administrativas y ante el Tribunal de Cuentas que existen
numerosas marcas que contienen la denominacion CREAM coexistiendo
pacificamente en el mercado paraguayo. Las intenciones de la accionante son
privar indebidamente el derecho adquirido por mi mandante, de registrar su
marca CREAMIX para proteger los productos comprendidos en la clase 30.
Es totalmente falso que exista el “riesgo de confusion y asociacion” ya que la
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marca solicitada por mi mandante CREAMIX no se parece en absoluto a la
marca HALLS. La marca HALLS es un Carmelo conocido por todos. El
adjetivo CREAMY senala una cualidad del caramelo, que es el de ser
cremoso. Nada tiene esto que ver con la marca solicitada por mi mandante
CREAMIX en la clase 30, que significa en ingles “mezcla para cremas”. El
producto de mi mandante, no serd facilmente confundido con los caramelos
HALLS. La marca solicitada, es fonética, gramaticalmente, y
conceptualmente distinta a la marca HALLS. Asi debemos destacar que la
firma ARCOR S.A.LC. ya posee registros de la marca CREAMIX en varios
paises de la region. Concluye solicitando la confirmacion del Acuerdo y
Sentencia recurrido...”.

Entrando a analizar la cuestion de fondo, tenemos que el
Tribunal de Cuentas, “CONFIRMO” la resolucion administrativa,
que revoco en todas sus partes la Resolucion N° 1.344 de fecha 14 de
diciembre de 2.005, dictada por la Seccion de Asuntos Litigiosos, y
dispuso la prosecucion del tramite del registro de la marca
“CREAMIX”, Clase 30, Expdte. N° 27.879/2.004, a favor de la firma
ARCORS.ALLC.

Ahora bien, cabe mencionar que las cuestiones marcarfas no
se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un analisis
prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna
imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

La cuestion de novedad y distintividad no es de solucion
facil. Existe una linea tenue entre los signos denominativos
registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el publico
consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea
pasible de confusion al adquirir un producto en el caso del publico
consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la
marca.

Entrando a auscultar el fondo de la cuestion planteada,
debemos determinar si cabe o no, la posibilidad de confusion entre
las marcas en pugna, “HALLS CREAMY” clase 30 (registrada) y
“CREAMIX” clase 30 (solicitada).
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Asi las cosas, a través del tiempo, la jurisprudencia y la
doctrina han desarrollado ciertos criterios generales que ayudan en la
apreciacion de la similitud. El primero de ellos, y acaso el mas
importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en
forma sucesiva y pre-flexiva. El segundo es que cotejo debe efectuarse
en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (grafico,
fonético e ideologico). El tercero es que debe atenderse mas a las
semejanzas que a las diferencias de detalle. (Luis Eduardo Bertone —
Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, Tomo 1I,
1.989 Editorial Heliasta S.R.L., Pag. 42).

Analizadas en conjunto las marcas en pugna, “HALLS
CREAMY” (registrada) y la marca “CREAMIX” (solicitada), luego de
haber realizando un cotejo sucesivo de las mismas, llego a la
conclusion que la marca solicitada “CREAMIX”, no es susceptible de
causar confusion con la marca registrada “HALLS CREAMY” en su
conjunto, dada la carga diferencial otorgada por la palabra “HALLS”
en la marca ya registrada.

Ahora bien, entrando a analizar el aspecto ortografico de las
marcas en pugha, tenemos que la marca registrada “HALLS
CREAMY” estd compuesta por dos palabras, en tanto que la
solicitada “CREAMIX” por una sola palabra, del cotejo se desprende
que los elementos variables entre la marca solicitada y la registrada,
son la exclusion de la palabra inicial “HALLS” en la marca solicitada,
conservando ambas marcas, la palabra “CREAM”, sustituyendo al
final de la misma, la letra “Y”, por las letras “IX”, estimo que en este
caso en particular que la palabra HALLS al inicio de la marca ya
registrada evitara confusiones con la marca solicitada, dado que en su
conjunto, la marca registrada posee dos palabras, en tanto que la
marca solicitada, posee una sola palabra.

En el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas
“HALLS CREAMY” y “CREAMIX”, surge, que existe identidad en la
palabra “CREAM” en ambas marcas, existiendo similitud en la
desinencia de la marca solicitada. La palabra HALLS al inicio de la
marca registrada, también en la parte fonética otorga una
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diferenciaciéon, que no permitira una confusion con la marca
solicitada.

Determinada las diferencias existentes entre las marcas en
pugna, tanto en el campo visual, como fonético, estimo que en este
caso en particular, son capaces de coexistir en la misma clase, dadas
las diferencias en su conjunto.

Esta Magistratura no pone en duda la notoriedad de la marca
registrada “HALLS”, pero estimo que la marca solicitada posee
suficientes diferencias, que hacen posible su coexistencia con la marca
ya registrada. Esto sumado al hecho que marca HALLS es una
reconocida marca de caramelos en nuestro pafs, y estimo que no
podra ser confundida por el consumidor, con la marca solicitada.

La doctrina y jurisprudencia constante, reconocen la
posibilidad de coexistencia de marcas, que posean identidad marcaria
propia, no siendo pasible de causar confusion en el consumidor.

En el caso de la marca solicitada estamos en presencia de una
sola palabra “CREAMIX”, que estimo no podra ser asociada con la
marca “HALLS CREAMY”, ya que esta es un conjunto de palabras
que no pueden ser disociadas en oportunidad del analisis; asi
también la palabra “HALLS”, da una indicacion clara del origen del
producto a ser adquirido por el consumidor.

En resumen, del analisis comparativo entre las marcas en
pugna encontramos que existen deferencias visuales, graficas,
fonéticas, que las hace disimiles a toda confusion. Por lo que en este
caso en particular la marca solicitada no es capaz de causar confusion
directa o indirecta en el consumidor, con respecto a la marca que la
ya se encuentra registrada, por lo que pueden coexistir.

Por ltimo, las marcas son territoriales, y todo el
procedimiento administrativo, desde su solicitud, hasta su concesion
se realiza en de la Direccion de la Propiedad Industrial del Paraguay,
por lo que es de su competencia realizar el examen de fondo,
conforme al leal saber y entender del examinador de fondo, pudiendo
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de acuerdo a su ciencia y conciencia, opinar que una marca es 0 no
registrable en nuestro pafs. Pero no podemos obviar las conclusiones
a las que arribaron las Oficinas de Propiedad Intelectual de otros
paises (las cuales coinciden con las de esta Magistratura), que han
concedido registros de marcas idénticas a la que hoy se encuentra en
pugna, para la misma clase (30), encontrando en ellas las
caracteristicas de novedad, especialidad y originalidad (fs. 91, 94, 95).

Se trae a colacion los siguientes fallos Jurisprudenciales, en
los cuales, la Sala Penal de la Excelentisima Corte Suprema de
Justicia, ya se ha expedido sobre la posibilidad de la coexistencia de
marcas con suficientes diferencias visuales y fonéticas, que no causen
confusion en el consumidor: “Acuerdo y Sentencia N° 444 de fecha 20
de junio de 2.005, Acuerdo y Sentencia N° 1.075 de fecha 18 de
septiembre de 2.006, Excelentisima Corte Suprema de Justicia”.

La Ley N° 1.294/98 en su Art. 1°) expresa: “Son marcas todos
los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas
podran consistir en una o mas palabras, lemas, emblemas, monogramas,
sellos, wvinetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasia, las letras y
niimeros con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y
disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrin consistir
también en la forma, presentacion o acondicionamiento de los productos o de
sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los
productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente
enunciativo”.

De todo lo sehalado esta Magistratura concluye que la marca
“CREAMIX” solicitada para la proteccion de los  productos
comprendidos dentro de la clase 30 del nomenclator internacional,
retine los requisitos de de novedad, especialidad y distintividad,
necesarias para su registro.

En mérito a todo lo expuesto soy del criterio que el Acuerdoy
Sentencia N° 180 de fecha 30 de noviembre de 2.009, dictado por el
Tribunal de Cuentas, Primera Sala, debe ser confirmado in tottum.
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En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la
perdidosa, en virtud a lo establecido en los articulos, 203, Inc. a), y
205 del Codigo Procesal Civil. Es mi Voto.

A SUS TURNOS LOS SENORES MINISTROS SINDULFO
BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, DIJERON: Que se
adhieren al voto de la Ministra Preopinante Alicia Beatriz Pucheta de
Correa, por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E,,
todo por ante mi de que lo certifico quedando acordada la sentencia
que inmediatamente sigue:

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luis Ma.
Benitez Riera
Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial

ACUERDO Y SENTENCIA N° 619
Asuncion, 19 de Agosto de 2011
VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la Excelentisima;

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:

1) DEESTIMAR el recurso de nulidad.

2) CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 180 de fecha 30 de
noviembre de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera
Sala, in tottum, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente
resolucion.

3) COSTAS a la perdidosa.

4) ANOTESE y notifiquese.

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luis Ma.
Benitez Riera
Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 624 del 22 de Agosto de 2011.

TETRIS, Clase 9 (registro, base de la oposicion) vs BRICK GAME
TETRIS BLOCK clase 9 (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FABRICA. Notoriedad.

De las instrumentales obrantes en autos, se desprende el caricter de
“marca notoria”, de la denominacion “TETRIS”. La notoriedad que posee la
marca “TETRIS” en el mercado nacional e internacional, y en la generalidad
del ptiblico consumidor no es puesta en duda.

MARCAS DE FABRICA. Notoriedad.

La marca registrada por la accionante, para la clase 9, “TETRIS”,
es una marca notoria, por lo que merece una proteccion especial, amparada
por Ley de Marcas N° 1.294/98 y el Convenio de Paris, y dada la posibilidad
de confusion, debida a las similitudes entre las marcas en pugna, y el hecho
que la marca solicitada, busca proteger productos de la misma clase, que la
ya registrada, se estima que no procede la concesion de la marca “BRICK
GAME TETRIS BLOCK”, clase 9.

MARCAS DE FABRICA. Riesgo de confusion del consumidor.

En el supuesto caso de conceder el registro solicitado, el mismo
implicaria la posibilidad de una grave consecuencia que pudiera acarrear en
ese segmento del mercado el riesgo, que el consumidor crea que con dicha
marca se estd ofreciendo una mercaderia o servicio de mejor calidad, (porque
la marca alude a ello), aun cuando no sea asi. El consumidor al adquirir el
producto creerd que tienen una misma procedencia y lo comprara, llevado
por el hecho de tener una experiencia satisfactoria con el producto con el que
se confunde.

Eallos relacionados: CS], A. y S. N° 744 del 2/09/2008.
ELORG COMPANY LLC C/ RESOLUCION N° 181 DE FECHA 1

DE JULIO DE 2005, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 624

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Reptiblica del
Paraguay, a los veintidos dias, del mes de Agosto del aho dos mil
once, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentisimos
Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, ALICIA
BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y LUIS
MARIA BENITEZ RIERA, Ante mi, la Secretaria autorizante se trajo
al acuerdo el expediente caratulado: “ELORG COMPANY LLC C/
RESOLUCION N 181 DE FECHA 1 DE JULIO DE 2005, DICTADA
POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin
de resolver los Recursos de Apelacion y Nulidad interpuestos contra
el Acuerdo y Sentencia N° 120 de fecha 18 de agosto de 2.009, dictado
por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la
Excelentisima Corte Suprema de Justicia, resolvid estudiar y votar las
siguientes;

CUESTIONES:
¢Es nula la Sentencia recurrida?
En caso contrario, ;se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de
votacion dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA,
BLANCO Y BENITEZ RIERA.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Sehora
Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, dijo: En cuanto al Recurso
de Nulidad, el recurrente no interpuso, ni fundamento expresamente
el presente recurso de nulidad, por lo que se lo tiene que tener
abdicado del mismo. Por otro lado de la lectura de la Sentencia
impugnada no se observan vicios o defectos procesales que ameriten
de oficio su declaracion de nulidad en los términos autorizados por
los Articulos 113 y 404 del Codigo Procesal Civil. Es mi Voto.
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A SUS TURNOS LOS SENORES MINISTROS SINDULFO
BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, DIJERON: Que se
adhieren al Voto de la Ministra Preopinante Alicia Beatriz Pucheta de
Correa, por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, la Sehora
Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, prosiguid diciendo: La
firma ELORG COMPANY LLC., mediante su representante
convencional VICTOR ABENTE BRUN, en adelante la accionante,
promueve accion contencioso administrativa contra la Resolucion N°
1.072 de fecha 25 de octubre de 2.004, dictada por la Jefa de la Seccion
de Asuntos Litigiosos y la Resolucion N° 181 de fecha 1 de julio de
2.005, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, dependiente
del Ministerio de Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 120 de fecha 18 de agosto de
2.009, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvio: “1.) NO HACER
LUGAR A LA PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVA PROMOVIDA por: “ELORG COMPANY LLC C/
RESOLUCION N° 181 DE FECHA 1 DE JULIO DE 2.005, DICTADA
POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”. 2.)
CONFIRMAR los actos administrativos impugnados. 3.) IMPONER las
costas a la parte actora. 4.) ANOTAR...”.

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 120 de fecha 18 de agosto
de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, se alza en
Apelacion la Abogada ELBA ROSA BRITEZ DE ORTIZ, en
representacion de la accionante, expresando cuanto sigue: “...El
Tribunal de Cuentas no ha considerado en absoluto los derechos exclusivos
de mi representada sobre su marca, tampoco la numerosa prueba documental
que avala la NOTORIEDAD de la marca TETRIS, habiendo también
ignorado el concepto de términos genéricos, que no pueden ser admitidos
como marcas por expresa prohibicion de la Ley 1.294/98 y que se hallan
incluidos en la denominacion solicitada por la adversa. Mi representada es
una firma extranjera, creadora de la marca “TETRIS”, que se ha ocupado y
preocupado en registrarla en numerosos paises del mundo, asi como en el
nuestro. Queda demostrado que “TETRIS” es una marca NOTORIA y que
su origen es norteamericano. Mi representada, esti amparada en el Convenio
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de Paris para fundar su reclamo a la infraccion de sus derechos marcarios. La
marca solicitada es "BRICK GAME TETRIS BLOCK” y la registrada es
“TETRIS”, pero ocurre que el finico elemento de fantasia, el que puede
constituir marca en el conjunto de la marca solicitada, es “TETRIS”, y ésta
es marca registrada por mi representada. Los demdis vocablos: BRICK
GAME BLOCK son de uso genérico, pues se traducen al castellano como
juego de ladrillos y bloques, por lo que es irregistrable sin el vocablo
TETRIS, de mi representada, por lo que debe ser rehusada, en cumplimiento
del Convenio de Paris. La prohibicion del registro surge de la propia Ley de
Marcas N° 1.294/98, en su art. 2°. La palabra en la cual coinciden ambas
denominaciones es el “quid” de la cuestion, pues “TETRIS”, es una
afamada, marca propiedad de mi representada, registrada en el Paraguay
desde hace muchos anos, se encuentra en uso, para proteger juegos
electrénicos (video juegos), es una marca muy conocida en el ambiente
infanto juvenil, inclusive de los adultos, difundida en todo el mundo y
también en el nuestro. Es un juego electronico de Ladrillos o bloques que se
van armando armoénicamente formando diferentes cuerpos sélidos, cuyos
diseios asi como de los controles se hallan agregados a fojas 4 a 23 de autos y
para mejor ilustracion de V.E. a fs. 206/241. Es obvio que el verdadero
interés de la parte solicitante radica en INCORPORAR el término TETRIS
a su marca ya concedida previamente: BRICK GAME, (pricticamente
desconocida), porque de esta forma tiene la chance de ganarse clientela de mi
representada amén de confundir al piiblico consumidor sobre el origen del
producto. La parte solicitante es propietaria de BRICK GAME, BRICK
GAME LADY Y BRICK MEN, este hecho no controvertido, esti probando
claramente que la misma NO SE CONFORMA con sus propias marcas,
sino pretende ir mas alla incorporando el vocablo “TETRIS”, que es una
marca ajena de origen extranjero formando parte de su marca, con la finica
intencion de apropiarse de la clientela y confundir al piiblico consumidor,
haciéndoles caer en la falsa creencia que la marca BRICK GAME TETRIS
BLOCK, tiene un mismo fabricante o un mismo origen que la afamada y
notoria marca “TETRIS”. No es solo el frio concepto gramatical o fonético el
que debe ser evaluado al momento de determinar si son o no confundibles.
Toda la estructura marcaria es la que debe ser evaluada, no se puede negar
que “BRICK GAME TETRIS BLOCK” nos recuerda a la marca primera
“TETRIS”, ambas para los mismos productos. En el caso de autos, la marca
solicitada nos esti diciendo que es un JUEGO DE LADRILLOS Y
BLOQUES vy el @inico elemento valido para diferenciarlo del producto es la
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palabra “TETRIS”. Tampoco tiene ESPECIALIDAD, pues no diferencia de
las registradas anteriormente, como es la marca “TETRIS”, registrada en la
clase 9 (nueve). Por tltimo TETRIS, reproduce el nombre comercial de mi
mandante, el cual constituye una propiedad a los efectos de la ley de marcas
y como tal debe ser protegido, forme o no parte de su marca, en concordancia
con el articulo 8° del Convenio de Paris. Concluye solicitando la revocacion
de Acuerdo y Sentencia recurrido...”.

El Ministerio de Industria y Comercio, por medio de su
representante legal, al contestar el traslado que le fuere corrido
expreso cuanto sigue: “...La contienda versa sobre el objeto de la probable
confusion de las dos marcas en litis, por lo que es importante resaltar que la
firma demandada “GAME S.A.” es propietaria de los registros “BRICK
GAME y Etiqueta”, “”BRICK GAME LADY” y “BRICK GAME MEN",
entre otros, y que cuentan con la parte esencial de la marca cuestionada por
la adversa. Este detalle se resalta, a razon de que la adversa manifiesta en su
escrito de demanda que la marca de mi coadyuvante puede llevar a generar
confusion, menoscabando las notorias diferencias existentes entre las
mismas, y principalmente la notoriedad ganada por el uso en el mercado de
los registros de marcas propiedad de mi coadyuvante, que avala con mds
fuerza la solicitud del registro de la marca “BRICK GAME TETRIS
BLOCK”...”.

El Abogado Pastor Roche, al contestar el traslado que le fuere
corrido expresd cuanto sigue: “...La marca propiedad de mi mandante
refine las condiciones para que sea una marca registrada, ya que, de acuerdo
a la sentencia apelada existe una marcada diferencia entre las marcas en
pugna, por lo que son diferentes la una de la otra, y, consecuentemente no
existe ninguna posibilidad de confusion, extremos éste si que perjudicaria al
ptiblico consumidor. Evidentemente, al tiempo de definir el pleito que hoy
nos ocupa, el Tribunal ha tenido muy en claro la posibilidad de confusion, y
la ha descartado en forma tajante y terminante. Asf de acuerdo a la opinion
de los miembros del Tribunal de Cuentas, las marcas enfrentadas “BRICK
GAME TETRIS BLOCK” y “TETRIS” pueden convivir pacificamente en el
mundo comercial sin causar confusion al pitblico consumidor. Concluye
solicitando la confirmacion del Acuerdo y Sentencia recurrido...”.
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Entrando a analizar la cuestion de fondo, tenemos que el
Tribunal de Cuentas, “CONFIRMQO” las resoluciones administrativas
que declararon improcedente, y no hicieron lugar a la accion
deducida por la firma ELORG COMPANY LLC, contra la Firma
GAME S.A,, sobre oposicion al registro de la marca “BRICK GAME
TETRIS BLOCK” clase 9, y dispusieron la prosecucion del tramite de
registro de la marca “BRICK GAME TETRIS BLOCK”, Exp. N° 44/03,
Clase 9, solicitada por la firma GAME S.A.

El Tribunal de Cuentas, llego a la siguiente conclusion:
“...Que, la apreciacion global de las similitudes visuales, orales, ortogrificas
y conceptuales o ideologicas deben ser evaluadas en mérito a la impresion
total causada por la marca en cuestion en la percepcion del consumidor,
teniendo en cuenta sus componentes distintos y dominantes. Si bien es
posible realizar un andlisis por separado de cada uno de los elementos que
forman parte de las marcas, la evaluacion final debe hacerse en mérito a si las
marcas en cuestion, tomadas en forma entera y en su conjunto, en la
impresion total causada por ellas, no presentan caracteristicas que las hacen
confundibles. Nuestra Ley de Marcas exige y requiere para la procedencia de
una inscripcion la “novedad y especialidad” los cuales considero que se
encuentran reunidos en autos... (sic.)”.

Al respecto cabe mencionar que las cuestiones marcarfas no
se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un analisis
prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna
imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

La cuestion de novedad y distintividad no es de solucion
facil. Existe una linea tenue entre los signos denominativos
registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el ptblico
consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea
pasible de confusion al adquirir un producto en el caso del ptiblico
consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la
marca.

La doctrina enseha que se debe evitar la coexistencia de
marcas confundibles observando algunas reglas. Asi, resultan mas
importantes las semejanzas que las diferencias, la proteccion del
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derecho adquirido o anterior a la pretendida inscripcion de un
derecho en expectativa. El proposito fundamental consiste en
proteger a los adquirentes evitandoles confusiones.

Entrando a auscultar el fondo de la cuestion planteada,

debemos determinar si cabe o no la posibilidad de confusion entre las
marcas en pugna, “TETRIS” clase 9(registrada) y “BRICK GAME
TETRIS BLOCK” clase 9, (solicitada).
Antes de entrar a debatir la posibilidad de confusion entre las marcas
en pugna, estimo procedente predeterminar que en el caso de marras
la accionante posee registrada en nuestro pafs, la marca “TETRIS”
para las clases 9 y 28. De las instrumentales obrantes en autos, se
desprende el caracter de “marca notoria”, de la denominacion
“TETRIS”. La notoriedad que posee la marca “TETRIS” en el mercado
nacional e internacional, y en la generalidad del ptblico consumidor
no es puesta en duda por parte de esta Magistratura.

Las marcas notorias, se encuentran contempladas en el Art. 6
bis del Convenio de Paris (legislacion aplicable en virtud a la Ley N°
300/94), que expresa: “Los paises de la Union se comprometen, bien de
oficio, si la legislacion del pafs lo permite, bien a instancia del interesado, a
rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o
de comercio que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion,
susceptibles de crear confusion, de una marca que la autoridad competente
del pafs del registro o del uso estimare ser alli notoriamente conocida como
siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente
Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrird lo
mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccion de tal
marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear confusion
con ésta” .

Habiendo establecido el caracter de “marca notoria” de la
denominacion “TETRIS”, a los efectos de fijar que la misma cuenta
con una proteccion especial por este hecho, y habiendo determinado
la doctrina y la jurisprudencia, que el cotejo con otras marcas
susceptibles de causar confusion debe ser maés riguroso, pasamos a
analizar las marcas en pugna. A través del tiempo, la jurisprudencia y
la doctrina han desarrollado ciertos criterios generales que ayudan en
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la apreciacion de la similitud. El primero de ellos, y acaso el mas
importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en
forma sucesiva y pre-flexiva. El segundo es que cotejo debe efectuarse
en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (grafico,
fonético e ideologico). El tercero es que debe atenderse mas a las
semejanzas que a las diferencias de detalle. (Luis Eduardo Bertone —
Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, Tomo 1I,
1.989 Editorial Heliasta S.R.L., Pag. 42).

Analizadas en conjunto las marcas en pugna “TETRIS”
(registrada) y la marca “BRICK GAME TETRIS BLOCK” (solicitada),
luego de haber realizando un cotejo sucesivo de las mismas, llegd a la
conclusion que la marca “BRICK GAME TETRIS BLOCK”, en su
conjunto es susceptible de causar confusion con la marca “TETRIS”,
por las razones que pasare a desarrollar.

En el campo grafico y fonético, encuentro que la marca
solicitada “BRICK GAME TETRIS BLOCK” es susceptible de causar
confusion con la marca ya registrada “TETRIS”, por el hecho que
utiliza el vocablo de fantasia “TETRIS”, siendo dicha denominaciéon
una marca notoria, estimo que existiendo una identidad total en
cuanto a la denominacion “TETRIS” entre las marcas en pugna, las
palabras agregadas a la marca solicitada, en este caso en particular,
no otorgan una suficiente identidad marcaria, susceptible de evitar
confusion en el piiblico consumidor. Situacion acentuada por la
notoriedad de la marca registrada, y por el hecho, que a criterio de
esta Magistratura la parte mas resaltante de la marca solicitada es la
denominacion “TETRIS”, por encima de todo el conjunto.

De concederse la marca solicitada podria producirse la
dilucion de la marca registrada, al respecto mencionamos: “La
dilucion de un signo marcario, la proteccion de los productos no radica en
que la confusion pueda darse en comprar un producto por otro, sino en que
el consumidor pueda creer que ambos productos diferentes tienen un mismo
origen comiin o un idéntico control de calidad, situacion que danara la
marca notoria — con relacion a su capacidad distintiva — y a su propietario
(quien puede ser victima de la mala calidad o imagen producida por el tercero
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que la emplea)”. (Zuccherino y Mitelman, “Marcas y Patentes en el
Gatt” Pag. 135).

Habiendo establecido la posibilidad de confusiéon en cuanto a
las marcas en pugna, paso a establecer cuanto sigue, entre las marcas
en pugna “TETRIS” y la marca “BRICK GAME TETRIS BLOCK”,
existe posibilidad de confusion en la identidad de los productos, por
el hecho que la marca “TETRIS” protege productos de la clase 9 del
nomenclator internacional (CLASE 9: Aparatos e instrumentos
cientificos, nauticos, topogrificos, fotogrificos, cinematogrificos, opticos, de
pesar, de medir, de senalizacion, de control (inspeccion), de socorro y de
ensefianza; aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir,
transformar, acumular, reqular o controlar la electricidad; aparatos para la
grabacion, transmision o reproduccion de sonido o imdgenes; soportes de
registro magnéticos, discos para grabar; maquinas expendedoras automaticas
y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas
calculadoras, equipo para el procesamiento de informacion y computadoras;
aparatos para extinguir el fuego) y la marca “BRICK GAMES TETRIS
BLOCK” ha sido solicitada para proteger productos de esa misma
clase (clase 9). Me inclino a considerar que es posible que se produzca
confusion directa o indirecta, teniendo en cuenta que la marca
“BRICK GAME TETRIS BLOCK”, ha sido solicitada para proteger
productos, en la misma clase, que la accionante posee registrada su
marca (Clase 9), este hecho también ha llevado a esta Magistratura a
realizar un cotejo mas riguroso de las marcas en pugna.

Como ya lo he sehalado, la marca “TETRIS” aparece como
una marca con distincion significativa, es decir, es conocida por casi
la totalidad de las personas. En el mismo sentido, cabe recalcar que la
marca “TETRIS”, por su notoriedad incuestionable, cumple un papel
destacado en la identificacion de los videojuegos, pasible de ser
confundidos con los productos del solicitante.

Ante la posibilidad de confusion, no se puede conceder la
marca solicitada, de modo que se asegure la prevalecia real de los
fines que persigue la Ley de Marcas: la tutela del ptiblico consumidor
y el amparo de sanas practicas comerciales, lo cual solo es posible
evitando la confusion directa e indirecta de marcas y productos,
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requisito imprescindible para el buen orden del ambito mercantil,
industrial y de produccion de servicios.

Al respecto, la Ley de Marcas N° 1294/98, en su art. 2
dispone: “No podrin registrarse como marcas: ...f) los signos idénticos o
similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
diferentes cuando pudieran causar riesgos de confusion o de asociacion con
esa marca...”. En esta inteligencia la norma legal citada establece como
requisito el simple riesgo de crear confusion o asociacion, sin
necesidad de que efectivamente produzca tal confusion, pues, el
derecho marcario es un derecho eminentemente cautelar y tuitivo.

En ese mismo orden de ideas el Art. 2 inc. a) de la Ley N°
1294/98, expone que no podran ser registrados las marcas que
puedan inducir a engaho o confusion con respecto a las caracteristicas
o aptitud de los productos o servicios. La doctrina enseha que estas
marcas que inducen o provocan error doctrinariamente son las
llamadas marcas engahosas y por tal la Ley prohibe su registro.
(Vide: OTAMEND], Jorge, "Derecho de Marcas" obra cit., p. 68 y ss.).
(Acuerdo y Sentencia N° 125 de fecha 26 de marzo de 2.007,
Excelentisima Corte Suprema de Justicia).

Todo esto en concordancia con lo expresado por la Ley N°
1.294/98, que en su articulo 15 que expresa: “El registro de una marca
hecho de acuerdo con esta ley concede a su titular el derecho al uso exclusivo
de la misma y a ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y
medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo
concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que
pueda inducir directa o indirectamente a confusion o a asociacion entre los
productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que
tengan relacion entre ellos”.

En resumen, de todo los sehalado en los paragrafos que
anteceden, llegd a la conclusion que la marca registrada por la
accionante, para la clase 9, “TETRIS”, es una marca notoria, por lo
que merece una proteccion especial, amparada por Ley de Marcas N°
1.294/98 y el Convenio de Paris, y dada la posibilidad de confusion,
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debida a las similitudes entre las marcas en pugna, y el hecho que la
marca solicitada, busca proteger productos de la misma clase, que la
ya registrada, estimo que no procede la concesion de la marca
“BRICK GAME TETRIS BLOCK”, clase 9, al solicitante, dado que se
encuadra en las prohibiciones ut-supra relatadas.

En el supuesto caso de conceder el registro solicitado, el
mismo implicaria la posibilidad de una grave consecuencia que
pudiera acarrear en ese segmento del mercado el riesgo, que el
consumidor crea que con dicha marca se estd ofreciendo una
mercaderfa o servicio de mejor calidad, (porque la marca alude a
ello), aun cuando no sea asi. El consumidor al adquirir el producto
creera que tienen una misma procedencia y lo comprara, llevado por
el hecho de tener una experiencia satisfactoria con el producto con el
que se confunde.

Se trae a colacion el siguiente fallo jurisprudencial en el cual
la Sala Penal de la Excelentisima Corte Suprema de Justicia ya se ha
expedido sobre la Proteccion especial de las marcas notorias:
“Acuerdo y Sentencia N° 744 de fecha 2 de septiembre de 2.008, en el
expediente: “YAHOO INC. C/ RESOLUCION N° 449 DE FECHA 29
DE OCTUBRE DE 2004, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

En mérito a todo lo expuesto, llego a la conclusion que el
Acuerdo y Sentencia N° 120 de fecha 18 de agosto del 2.009, dictado
por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala debe ser revocado in-
tottum, en consecuencia los actos administrativos recurridos deben
ser revocados y no se debe dar tramite a la concesion del registro de
marca solicitado.

En cuanto a las costas las mismas deberan ser impuestas a la
perdidosa en virtud a lo establecido por los arts. 203. Inc. b), y 205
del Codigo Procesal Civil. Es mi Voto.

A SUS TURNOS LOS SENORES MINISTROS SINDULFO
BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, DIJERON: Que se
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adhieren al Voto de la Ministra Preopinante Alicia Beatriz Pucheta de
Correa, por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E,,
todo por ante mi de que lo certifico quedando acordada la sentencia
que inmediatamente sigue:

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Lufs Ma.
Benitez Riera.
Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial.

ACUERDO Y SENTENCIA N° 624

Asuncion, 22 de Agosto de 2.011.
VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la Excelentisima;

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:

1. DESESTIMAR el recurso de nulidad.

2. REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 120 de fecha 18 de agosto
de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, y en
consecuencia;

3. REVOCAR los actos administrativos impugnados, la Resolucion
N° 1.072 de fecha 25 de octubre de 2.004, dictada por la Jefa de
Asuntos Litigiosos, y la Resolucion N° 181, dictada por el Director de
la Propiedad Industrial, de conformidad a lo expuesto en el exordio
de la presente resolucion.

4. COSTAS ala perdidosa.
5. ANOTESE y notifiquese.
Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luis Ma.

Benitez Riera.
Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial.
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 625 del 22 de Agosto de 2011.

FASTAC, clase 5 (registro, base de la oposicion) vs. FASTER, clase 5
(solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FABRICA. Productos farmacéuticos. Cotejo estricto.

Las marcas a ser cotejadas han sido solicitadas para proteger
productos farmacéuticos, protegidos dentro de la clase 5 del nomenclator
internacional, por lo que esta Magistratura es del criterio que debe aplicarse
un cotejo mds riguroso al momento de establecer la confundibilidad o no de
las marcas en pugna.

Fallos relacionados: CS], A. y S. N° 1.282 del 06/11/2006; A. y S. N°
683 del 21/12/10; A. y S. N° 87 del 14/03/2011.

BASF AGRO B.V. ARHEM (NL) C/ RESOLUCION N° 127 DEL 29
DE ABRIL DE 2.003, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL”

ACUERDO Y SENTENCIA N° 625

En la ciudad de Asuncidon, Capital de la Reptiblica del
Paraguay, a los veintidos dias del mes de Agosto del afhio dos mil
once, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Excelentisimos
Senores de la Corte Suprema de Justicia, -Sala Penal-, los Ministros
ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y
LUIS MARIA BENITEZ RIERA, Ante mi, la Secretaria autorizante, se
trajo a estudio el expediente caratulado: “BASF AGRO B.V. ARHEM
(NL) C/ RES. N° 127 DEL 29/04/2.003, DICTADA POR LA
DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de resolver
los Recursos de Apelacion y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo
y Sentencia N° 20 de fecha 17 de marzo de 2.010, dictado por el
Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la
Excelentisima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvio estudiar
y votar las siguientes;
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CUESTIONES:
¢Es nula la Sentencia apelada?
En caso contrario, ;se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para el orden de votacion, dio el
siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BLANCO Y BENITEZ
RIERA.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Sehora
Ministra Alicia Pucheta de Correa, dijo: La recurrente no interpuso, ni
fundamento en forma expresa el Recurso de Nulidad. Por lo demas
del analisis de la Sentencia recurrida no se observan vicios ni defectos
procesales que ameriten la nulidad de oficio en los términos
autorizados por los Articulos 113 y 404 del Codigo Procesal Civil. En
consecuencia corresponde desestimar el Recurso de Nulidad. Es mi
Voto.

A SUS TURNOS LOS MINISTROS SINDULFO BLANCO
Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, DIJERON: Que se adhieren al
voto de la Ministra Preopinante Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por
los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, la Sehora
Ministra Alicia Pucheta de Correa, prosigui6 diciendo: El Tribunal de
Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 20 de fecha 17 de
marzo de 2.010, resolvid: “1.) HACER LUGAR, a la presente demanda
contencioso administrativa, deducida por la firma “BASF AGRO B.V.
ARHEM (NL) C/ RES. N° 127 DEL 29/ABR/2.003 DICTADA POR LA
DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL” de conformidad al
exordio de la presente Resolucion. 2.) REVOCAR, la Resolucion N° 127 de
fecha 29/abril/2.003 de la Direccion de la Propiedad Industrial. 3.)
IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa. 4.) ANOTAR....”.

El Tribunal de Cuentas, revocd la resolucion N° 127 de fecha
29 de abril de 2.003, dictada por el Director de la Propiedad
Industrial. La resolucion emanada del Director de la Propiedad
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Industrial, habia revocado en todas sus partes la resolucion N° 683 de
fecha 16 de agosto de 2.001 dictada por la Seccion de Asuntos
Litigiosos, y dispuso la prosecucion del tramite del registro de la
marca “FASTER” Clase 5, Expdte. N° 25595/00, solicitada por la
firma LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR S.A.

Se agravia contra el citado Acuerdo y Sentencia la Abogada
Juliana Saguier Abente, en su escrito obrante a fs. 124/127,
expresando cuanto sigue: “...En materia marcaria existen vocablos que
sin comunes entre si, sin embargo logran distinguir un producto de otro.
Cuando el piiblico no confunde un signo, con otros existentes en el mercado
aungque estos se formen de idénticos elementos, entonces podemos decir que el
signo es distintivo. La pacifica coexistencia entre denominaciones similares
es la prueba mas contundente que demuestra la distintividad de signos. La
adversa pretende monopolizar el término FAST e impedir la libre
competencia en el mercado. La contraparte sabe y conoce la infinidad de
denominaciones que se forman con el vocablo FAST y aun asi pretende
atribuirse la particular y obstaculizar el registro de la marca de mi titular.
Mi mandante, es una firma prestigiosa y de larga trayectoria en el mercado
farmacéutico y comercializa sus productos con muchisimo éxito. El mismo
ha credo su marca para distinguir productos farmacéuticos y la autoridad
administrativa ha considerado que la misma refine los requisitos bdsicos para
su registro. Es sabido que las marcas que protegen productos médicos reciben
un tratamiento especial. Las personas que intervienen en la comercializacion
de medicamentos son profesionales idoneos en el rubro farmacéutico, por un
lado un médico expide una receta firmada y sellada, y por otro lado un
farmacéutico que comercializa el producto previo cotejo y archivo de la receta
médica. Es por esta razon que el nitmero de marcas farmacéuticas que
coinciden con sus radicales son o desinencias es infinito. Coexisten en la
clase 5 productos farmacos, conformados por el término de uso comiin FAST.
Las denominaciones en pugna se forman por los términos TER vs. TAC, las
vocales que determinan el sonido de las palabras y en este caso las vocales sin
distintas “A” Vs. “E” y van acompanadas de consonantes que tampoco con
las mismas. El sonido que emite la letra final “R” no es de ningiin modo
parecido al sonido que emite la letra “C”, en idioma espafiol la letra final
“C” resulta sumamente distinguible y solo puede tratarse de un término de
fantasia pues en nuestro idioma no existen palabras terminadas en “C”. Por
otro lado mientras FASTER es una palabra grave o llana, FASTAC es una
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palabra aguda. Visualmente las marcas en pugna también resultan
distinguibles, sobre todo si consideramos que FASTAC es una palabra
terminada en “C” y este tipo de palabras no son comunes y le dan al término
una apariencia visual de “marca extranjera anglosajon”. Mientras la marca
FASTER de mi mandante tiene un significado conceptual en idioma ingles
que significa “mas rapido”, la marca de la adversa es una denominacion de
fantasia sin ningiin significado conceptual. La doctrina distingue claramente
las marcas ideoldgicas de las marcas de fantasia y considera que la confusion
entre ellas es muy dificil. Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia
recurrido sea revocado...” .

Al expresar agravios, el Abogado Ramon Rodriguez, en
representacion del Ministerio de Industria y Comercio en su escrito
obrante a fs. 131/133, manifestd6 cuanto sigue: “...Esta entidad
manifiesta que entre las marcas en pugna, si bien es cierto que los radicales
son similares FAS en las desinencias son totalmente disimiles y por ende
inconfundibles TAC y TER en razén de que en el conjunto fonético distan
una de la otra, por otro lado se debe considerar que se hallan registradas
numerosas marcas con el mismo radical, entre otros, circunstancia esta que
propicia la viabilidad del registro solicitado, ya que como se ve el mencionado
radical es de uso comiin en la clase 5 y se les aplica un criterio mias flexible al
momento de considerarlas comparativamente ya como es bien sabido, los
medicamentos casi en su generalidad contienen en sus denominaciones las
partes de los nombres de los principios activos que las contienen o parte de
los nombres de las afecciones para las cuales van dirigidas, las que las tornan
de alguna forma menos conflictiva. Concluye solicitando que el Acuerdo y
Sentencia recurrido sea revocado...”

El Abogado Hugo T. Berkemeyer al contestar el traslado que
le fuere corrido en su escrito de fs. 137/141, expres6 cuanto sigue:
“...En ningtin momento mi mandante ha pretendido desconocer el Articulo
107 de la Constitucion Nacional, ni cuestiona el prestigio de la empresa
solicitante. Mi mandante si objeta el registro de una marca que carece de
novedad, originalidad, especialidad, distintividad e licitud por su evidente
confundibilidad que estaria creando en el mercado ya que ambas marcas se
encontrarian en la clase 5. Es evidente, que entre ambas marcas existe una
identidad casi absoluta lo cual de acuerdo a nuestra legislacion en el campo
marcario impide el registro de la marca de la adversa. Confrontada ambas
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marcas en un plano sucesivo y continuo, se puede ver similitud grifica,
ortogrifica y fonética. Es totalmente falso que mi mandante pretenda ejercer
un monopolio. El apelante ha expuesto ciertas marcas con prefijos comunes,
que nada tienen que ver con el Acuerdo y Sentencia hoy en crisis, con ello
pretenden confundir y desviar la atencion de V.V .E.E. a temas que no hacen
al fondo de la cuestion. Las marcas en pugna son idénticas y el consumidor
asociara ambas sin lugar a dudas. Es mas pareciera que la marca solicitada
forma parte de la familia de productos de mi mandante. La marca solicitada
FASTER es wvisual, fonética y gramaticalmente idéntica a la marca
registrada de mi mandante FASTAC, debe prestarse especial atencion al
hecho que ambas marcas atiendan a una misma finalidad, productos de una
misma clase, existe una presuncion de conexion competitiva, atendiendo a
que los productos se encontraran en el mismo mercado. Al Juzgar la
confusion, basta que la misma se dé en uno de los planos para que proceda el
rechazo de la solicitud. Mi mandante posee registrada hace afios su marca en
Paraguay y en ningiin momento cuestionado por la parte apelada. Concluye
solicitando la confirmacion del Acuerdo y Sentencia apelado...”.

A fojas 143/146 se presenta la Abogada Juliana Saguier
Abente a contestar el traslado que le fuere corrido por los
representantes del Ministerio de Industria y Comercio, en los
siguientes términos: “...Con acertado criterio y ajustandose a las mds
elementales reglas del Derecho Marcario, la autoridad administrativa ha
considerado que entre las marcas enfrentadas no existe la posibilidad de
confusion teniendo presente al coexistencia pacifica entre numerosas marcas
que se forman de la misma particula, la pretension de la adversa de
monopolizar el término FAST e impedir la libre competencia, pues la
contraparte sabe y conoce de la infinidad de denominaciones que se forman
del vocablo FAST existentes en el mercado y aun ast pretende atribuirse la
particula y obstaculizar el registro de la marca de mi titular. Luego en su
escrito, repite los agravios ya expresados en su anterior presentacion obrante
a fojas 124/127. Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia recurrido
sea revocado...”

A fojas 149/153 se presenta el Abogado Hugo T. Berkemeyer
a contestar el traslado que le fuere corrido por providencia de fecha 1
de julio de 2.010 del escrito de expresion de agravios presentado por
el Abog. Ramon Rodriguez, expresando en apretada sintesis cuanto
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sigue: “...Entre ambas marcas existe una identidad absoluta, lo cual de
acuerdo a nuestra legislacion en el campo marcario impide el registro de la
marca de la adversa. Confrontadas ambas marcas en un plano sucesivo y
continuo, se puede ver la similitud grifica, ortogrifica y fonética existente.
Las marcas en pugna son idénticas y el consumidor las asociara sin lugar a
dudas. Ambas marcas atienden a una misma finalidad. Al Juzgar la
confusion, basta que la misma se dé en uno de los planos para que proceda el
rechazo de la solicitud, la solicitante no mostro novedad, ni especialidad.
Concluye solicitando la confirmacion del Acuerdo y Sentencia recurrido...”.

Entrando a auscultar el fondo de la cuestion planteada,
debemos determinar si cabe o no la posibilidad de confusion entre las
marcas en pugna, FASTAC (registrada, clase 5) y FASTER (solicitada,
clase 5).

Cabe mencionar que las cuestiones marcarias no se limitan a
reglas preestablecidas, sino que responden a un analisis prudente
realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible
prescindir de cierta subjetividad razonable.

Me adelanto en expresar, que las marcas a ser cotejadas han
sido solicitadas para proteger productos farmacéuticos, protegidos
dentro de la clase 5 del nomenclator internacional, por lo que esta
Magistratura es del criterio que debe aplicarse un cotejo mas riguroso
al momento de establecer la confundibilidad o no de las marcas en

pugna.

Primeramente debemos analizar el aspecto ortografico de
ambas palabras, y asi tenemos que la primera de ellas (FASTAC) esta
compuesta por (6) seis letras y la segunda (FASTER) por (6) seis
letras, de las cuales la raiz de la primera se encuentra compuesta por
el vocablo "FAS" y su desinencia "TAC", en tanto la segunda se haya
compuesta de la raiz "FAS" y su desinencia por el vocablo "TER", del
cotejo se desprende que el {inico elementos variable es, el intercambio
de las letras “AC” por la las letras “ER”, por lo que existe posibilidad
de cierta confusion visual.
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En tanto a la parte fonética, partiendo del cotejo de las
mismas surge que los radicales “FAS” y “FAS”, tienen una
pronunciacion IDENTICA, el cambio realizado en las desinencias en
las dos tiltimas letras que la integran “TAC” por las letras “TER”, no
otorga suficiente carga diferenciadora en este caso en particular, por
lo que cabe afirmar esta diferencia no resulta suficiente para lograr
una individualidad marcarfa propia. Por lo tanto, soy del criterio que
entre ambas palabras el elemento determinante en cuanto a la
confusion existente, lo constituye el “ELEMENTO FONETICO” por
su similitud manifiesta.

En concordancia con lo expresado en paragrafos anteriores,
estimo prudente aclarar, que las marcas en pugna son solicitadas
para productos pertenecientes a la clase (5) cinco del Nomenclator
Internacional, siendo ambos productos farmacéuticos. El Derecho
Marcario al ser un derecho eminentemente tuitivo, lo que busca
evitar es la confusion que pueda existir entre las marcas existentes en
el mercado, pues ya no se habla de que las mismas deban ser
confundibles entre sf, sino que sean claramente distinguibles. Con
esto el objetivo constituye proteger no solamente el interés del titular
de cada producto, que se sentird perjudicado si sus clientes
consumidores confundiesen la marca que representa, con otra
similar, perteneciente a otro producto, provocando de esta manera
un daho patrimonial en sus ventas; sino también el interés del
pblico consumidor que podria adquirir un producto por otro.
Respecto a este punto, es importante sehalar que en doctrina se habla
de dos tipos de confusion, la primera es la denominada “Confusion
directa” en la cual el comprador adquiere un producto determinado
convencido de que estad comprando otro, y la segunda de ellas es la
denominada “Confusion indirecta” que se da cuando el comprador
cree que el producto que se desea posee un mismo origen
determinado y en realidad, el fabricante es otro.

Si bien es cierto que el farmacéutico es una persona por lo
general instruida en dicha ciencia, lo cual evita confusiones al
momento de seleccionar los medicamentos, el mismo podria incurrir
en un error involuntario al confundir una marca con otra si las
mismas son parecidas o similares. Ademas, por otra parte los



SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 2011

médicos aunque sean profesionales altamente calificados, pueden de
igual manera, confundir un medicamento con otro que tenga un
nombre similar.

Ademas cabe sehalar que la Ley exige la presentacion de la
receta médica para el expendio de ciertos medicamentos, pero la
realidad en nuestro pais es otra, pues los laboratorios y farmacias en
especial, estan mas interesados en incrementar sus patrimonios, que
en la salud de las personas, y con este fin venden medicamentos sin
llevar control sobre las recetas o indicaciones médicas. Igualmente no
hay que olvidar que en nuestro medio es muy comin la llamada
automedicacion, que consiste en medicarse con un producto
farmacéutico sin consultar con un medico, poniendo en grave peligro
la salud, y mas atin si es que existen medicamentos cuyas marcas son
muy parecidas o similares, pues bien podria estar ingiriendo un
producto pensando en otro. Ademas de igual manera el pliblico
consumidor no posee por 1o general conocimientos farmacéuticos, lo
cual incrementa atin mas el riesgo de confusion, y por eso las marcas
de productos farmacéuticos deben ser facilmente distinguibles, o sea
esto es que sea esto es que sean diferenciados a simple vista, sin
detenerse a hacer un analisis minucioso de ellos.

En cuanto a las alegaciones del apelante, sobre la carga
conceptual que posee el vocablo solicitado “FASTER” en el Idioma
Ingles, estimo que dada las naturaleza de este caso en particular,
sumado a la clase de productos que busca proteger (clase 5, productos
farmacéuticos) y la similitud de las marcas en pugna, esta carga
conceptual no es suficiente para evitar confusiones en el mercado de
consumo, en merito a todo lo sehalado en los paragrafos anteriores.

Jorge Otamendi en su obra “Derecho de Marcas” expresa
cuanto sigue: “Los productos farmacéuticos. Merece un tratamiento
especial la cuestion del cotejo de marcas que distinguen los productos
farmacéuticos...Que lo mds adecuado es no ir mas alla, con relacion a los
productos medicinales, de exigir una razonable diferenciacion de las
designaciones, para determinar lo cual el juzgador deberd aplicar las
tradicionales pautas sentadas por el Tribunal respecto a la generalidad de las
categorias del Nomenclador oficial...El derecho judicial que sugiero tiende —
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al iqual que el esfuerzo desarrollado por la ciencia médica- a que quién deba
tomar un medicamento adquiera verdadera conciencia del peligro que corre
si lo hace por su sola cuenta. Para esto debe saber que los anaqueles de las
farmacias estan llenos de especificos contenidos en envases similares o con
denominaciones parecidas, asi lo que corresponde es que no compre el
remedio sobre la base de un vago dato que le han dado o de un difuso
recuerdo que le queda de alguno que cierta vez tomd. Si los jueces
estimularamos la confianza de esa persona en el sentido de que las
similitudes son inexistentes, habriamos contribuido sin desearlo, a afianzar
una actitud moderna que la medicina moderna intenta combatir...,"" (Jorge
Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda Edicion, Pag. 206.).

Asf las cosas, la Ley de Marcas N° 1294/98, en su articulo 2°,
dispone: “No podrin registrarse como marcas: a)...b)...c)...d)...e)...f) los
signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con
anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgos de confusion
0 de asociacion con esa marca...g) Los signos que constituyan una
reproduccion, imitacion, traduccion, transliteracion o trascripcion total o
parcial de un signo distintivo, idéntico o similar notoriamente conocido en el
sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que
sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y
registro fuesen susceptibles de causar confusion o un riesgo de asociacion
con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo
0 la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el
cual se hubiese hecho conocido el signo...”

En ese mismo orden de ideas el Art. 2 inc. f) de la Ley
1294/98, expone que no podran ser registrados las marcas que
puedan inducir a engaho o confusion con respecto a las caracteristicas
o aptitud de los productos o servicios. La doctrina enseha que estas
marcas que inducen o provocan error doctrinariamente son las
llamadas marcas engahosas y por tal la Ley prohibe su registro.
(Vide: OTAMEND], Jorge, "Derecho de Marcas" obra cit., p. 68 y ss.).
(Acuerdo y Sentencia N° 125 de fecha 26 de marzo de 2.007,
Excelentisima Corte Suprema de Justicia).
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Todo esto en concordancia con lo establecido por el Art. 15 de
la Ley N° 1.294/98 que expresa: “El registro de una marca hecho de
acuerdo con esta ley concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la
misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas
que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el
derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda
inducir directa o indirectamente a confusion o asociacion entre los productos
o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan
relacion entre ellos” .

Por ende, coincido con el Tribunal de Cuentas, en que las
marcas en pugna son claramente confundibles, dada la similitud
auditiva y visual que existen entre las marcas en pugna y que ambas
seran utilizadas en la misma (clase 5).

Se trae a colacion los siguientes fallos jurisprudenciales:
“Acuerdo y Sentencia N° 1.282 del 06 de noviembre del 2.006”, “Acuerdo y
Sentencia N° 683 de fecha 21 de diciembre de 2.010”, “Acuerdo y Sentencia
N° 87 de fecha 14 de marzo de 2.011”Excelentisima Corte Suprema de
Justicia, a fin de mantener invariable mi postura sobre la posibilidad
de confusidon entre marcas solicitadas para la clase 5 del nomenclator
internacional, y la aplicacion de un cotejo mas riguroso a ser
utilizado, cuando las marcas en pugna son solicitadas para proteger
productos farmacéuticos.

Que, por tanto, teniendo en consideracion la jurisprudencia
seguida por esta Sala Penal, legislacion vigente en materia marcarfa, y
las manifestaciones realizadas precedentemente, soy del parecer que
el Acuerdo y Sentencia N° 20 de fecha 17 de marzo de 2.010, dictado
por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debe ser confirmado in
tottum.

En cuanto las costas, las mismas deberan ser impuestas a la
perdidosa en virtud a lo establecido en los art. 192, 203 Inc. A) y 205
del Codigo Procesal Civil. Es mi Voto.

A SUS TURNOS LOS SENORES MINISTROS SINDUFO
BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, DIJERON: Que se
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adhieren al voto de la Ministra Preopinante Alicia Beatriz Pucheta de
Correa, por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E,,
todo por ante mi de que lo certifico quedando acordada la sentencia
que inmediatamente sigue:

Ministros; Alicia B. Pucheta de Correa, Sindulfo Blanco y Luis Ma.
Benitez Riera
Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial.
ACUERDO Y SENTENCIA N° 625
Asuncion, 22 de Agosto de 2011.
VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la Excelentisima;
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:
SALA PENAL
RESUELVE:
1. DESESTIMAR el recurso de nulidad.
2. CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 20 de fecha 17 de marzo
de 2010, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, en todos
sus puntos, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente
resolucion.
3. COSTAS ala perdidosa.
4. ANOTESE y notifiquese

Ministros; Alicia B. Pucheta de Correa, Sindulfo Blanco y Luis Ma.
Benitez Riera

Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 626 del 22 de Agosto de 2011.

“PARRALES DE CHILECITO”, Clase 33
Ley N° 1.294/98 en su art. 2, Inc. a)

MARCA DE FABRICA. Confusion.

La marca “PARRALES DE CHILECITO” solicitada para la clase
33 del nomenclator internacional, es susceptible de causar confusion o
engafio, en cuanto al origen de fabricacion de los productos en los
consumidores, por lo que no puede ser concedido su registro, por encontrarse
entre las prohibiciones de la Ley N° 1.294/98 en su art. 2, Inc. a); por tanto
en el supuesto caso de conceder el registro solicitado, el mismo implicaria la
posibilidad de una grave consecuencia que pudiera acarrear en ese segmento
del mercado el riesgo, que el consumidor crea que con dicha marca se estid
ofreciendo una mercaderia o servicio de mejor calidad, (porque la marca
alude a ello), aun cuando no sea asi, por tanto se procede al rechazo del
registro de la marca.

EUROAMERICAN TRADING S.A. C/ RESOLUCION N° 255 DEL
20 DE JULIO DE 2005, DICTADA POR LA SECCION DE
MARCAS Y RESOLUCION N° 160 del 20 DE ABRIL DE 2007,
DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO.

ACUERDO Y SENTENCIA N° 626

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Reptiblica del
Paraguay, a los veintidos dias, del mes de Agosto del aho dos mil
once, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentisimos
Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores
ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y
LUIS MARIABENITEZ RIERA, Ante mi, la Secretaria autorizante se
trajo al acuerdo el expediente caratulado: “EUROAMERICAN
TRADING S.A. C/ RES. N° 255 DEL 20/JUL/05, DICTADA POR LA
SECCION DE MARCAS Y RES N° 160 del 20/ABR/07, DICTADA
POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,
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DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”,
a fin de resolver los Recursos de Apelacion y Nulidad interpuestos
contra el Acuerdo y Sentencia N° 129 de fecha 07 de septiembre de
2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.-

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la
Excelentisima Corte Suprema de Justicia, resolvid estudiar y votar las
siguientes;-

CUESTIONES:
¢Es nula la Sentencia recurrida?
En caso contrario, ;se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de
votacion dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA,
BLANCO Y BENITEZ RIERA..-

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Sehora
Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, dijo: En cuanto al Recurso
de Nulidad, el recurrente desistid expresamente del presente recurso
de nulidad, por lo que se lo tiene que tener abdicado del mismo. Por
otro lado de la lectura de la Sentencia impugnada no se observan
vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaracion de
nulidad en los términos autorizados por los Articulos 113 y 404 del
Codigo Procesal Civil. Es mi Voto.

A SUS TURNOS LOS SENORES MINISTROS
SINDULFO BLANCO Y LUIS MARIABENITEZ RIERA, DIJERON:
Que se adhieren al voto de la Ministra Preopinante Alicia Beatriz
Pucheta de Correa, por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, la Sehora
Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, prosiguido diciendo: La
firma EUROAMERICAN TRADING S.A., por medio de su
representante convencional Abogado Wilfrido Fernandez de Brix, en
adelante la accionante, promueve accion contencioso administrativa
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contra la Resolucion N° 160 de fecha 20 de abril de 2.007, dictada por
la Direccion de la Propiedad Industrial y la Resolucion N° 255 de
fecha 20 de julio de 2.005, dictada por la Seccion de Marcas.

Por Acuerdo y Sentencia N° 129 de fecha 7 de septiembre de
2.009, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvio: “...1.) HACER
LUGAR, a la presente demanda contencioso-administrativa presentada por
la firma EUROAMERICAN TRADING S.A. contra la Resoluciéon N° 160
de fecha 20 de abril de 2.007, dictada por el Director de la Direccién de la
Propiedad Industrial, del Ministerio de Industria y Comercio, y en
consecuencia: 2.) REVOCAR, el acto administrativo impugnado, Resolucion
N° 160 de fecha 20 de abril de 2.007, dictada por el Director de la Direccién
de la Propiedad Industrial, del Ministerio de Industria y Comercio. 3.)
IMPONER LAS COSTAS, a la parte perdidosa. 4.) ANOTAR...”.

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 129 de fecha 7 de
septiembre de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda
Sala, se alza en Apelacion el Ministerio de Industria y Comercio,
mediante su representante convencional, expresando en apretada
sintesis “...Que realizado el estudio correspondiente para determinar si
corresponde revocar o confirmar las resoluciones dictadas por la Secretaria
de Asuntos Litigiosos y por el Director de la Propiedad Industrial debemos
sefialar que, la solicitud del registro de la marca PARRALES DE
CHILECITO ha sido presentada para amparar los productos de la clase 33.
Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca,
esta representacion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley N° 1.294/98 de marcas que dispone que no puede constituir marcas:
“Art. 2 Inc. a) Aquellos signos que puedan inducir a engafio o confusion
respecto de la procedencia. Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia
apelado sea revocado en todas sus partes...”.

La accionante EUROAMERICAN TRANDING S.A., por
medio de su representante convencional Wilfrido Fernandez de Brix,
se presenta a contestar el traslado que le fuere corrido expresando en
apretada sintesis cuanto sigue: “...se ha probado durante el proceso que
“CHILECITO” es efectivamente un departamento dentro de la provincia

Argentina de la Rioja, zona vitivinicola por excelencia, por lo que la marca
“PARRALES DE CHILECITO” no producird a los consumidores a
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confusion con respecto al origen de los productos, ya que los mismos
reconocerdn a dicha region como parte de la Repiiblica Argentina y no de
Chile. Asimismo, la Resolucion recurrida hace mencién de la Resolucion N°
26/03 del Grupo Mercado Comiin (MERCOSUR) que contiene el
REGLAMENTO TECNICO DE MERCOSUR PARA ROTULACION DE
ALIMENTOS ENVASADQS, por el cual el vino ofrecido por mi mandante
forzosamente deberd indicar el pais de origen del producto, como usualmente
se pone en prictica en el mercado. Ademds el comprador de vino es
generalmente una persona selectiva y minuciosa a la hora de escoger el
producto a comprar, por lo cual se asequra de todas las caracteristicas del
producto antes de adquirirlo. El material probatorio presentado en extenso,
del cual se puede apreciar que la marca “PARRALES DE CHILECITO” es
notoria y es objeto de amplia difusion publicitaria por los medios de
comunicacion. Podemos concluir que el riesgo de confusion sobre la
procedencia del producto de mi mandante se vuelve pricticamente
inexistente, por lo que no cabe la aplicacion del art. 2 inc. a) de nuestra Ley
de marcas. Concluye solicitando la confirmacion del Acuerdo y Sentencia
recurrido...”

Entrando a analizar la cuestion de fondo, tenemos que el
Tribunal de Cuentas revocd las resoluciones administrativas que
desestimaron el pedido de registro de la marca “PARRALES DE
CHILECITO” para distinguir productos de la clase 33, argumento el
A-quo que en el caso de marras la locucion “PARRALES DE
CHILECITO” no puede ser considerada engahosa, ya que ha
quedado demostrado que “CHILECITO” es efectivamente un
departamento dentro de la provincia argentina de la Rioja, zona
vitivinicola por excelencia, por lo que la marca “PARRALES DE
CHILECITO” no inducira a los consumidores a confusion con
respecto al origen de los productos, ya que los mismos reconoceran a
dicha region como parte de la Reptiblica Argentina y no de Chile,
ademas forzosamente se identificara el pais de origen de los
productos en el etiquetado.

Asi las cosas la firma EUROAMERICAN TRADING S.A.,
solicitd el registro de marca “PARRALES DE CHILECITO”, para
proteger los productos de la clase 33 que comprende: “Bebidas
alcohdlicas (excepto cervezas)”. En particular, de las instrumentales
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obrantes en autos se desprende que la accionante comercializa vinos,
bajo la denominacion “PARRALES DE CHILECITO”, siendo el lugar
de fabricacion la Repuiblica Argentina.

Entrando a auscultar el fondo de la cuestion planteada,
debemos determinar si la marca solicitada “PARRALES DE
CHILECITO”, para proteger productos de la clase 33 del nomenclator
internacional se encuentra entre las irregistrables en virtud a lo
establecido por la Ley N° 1.294/98 en su art. 2, Inc. a).

La Ley N° 1.294/98, es su art. 2, Inc. a) expresa: “No podrin
registrarse como marcas:...a) Los signos o medios distintivos contrarios a la
ley, al orden piiblico, a la moral y a las buenas costumbres y aquellos que
puedan inducir a engafio o confusion al respecto a la procedencia, el modo de
fabricacion, las caracteristicas o la aptitud y finalidad del empleo de los
productos o servicios de que se trate;...”.

Teniendo en cuenta los diversos argumentos expuestos por
las partes litigantes, debo en mi caracter de Magistrado, colocarme en
el papel del ptiblico consumidor, conforme lo aconseja la ortodoxia
interpretativa para estos casos, a fin de determinar la posibilidad de
confusion en cuanto al origen o procedencia, de los productos a ser
protegidos por la marca solicitada. Si bien esta decision encierra una
valoracion altamente objetiva, el Juzgador, mas que preguntarse si él
se confundirfa, debe preguntarse si el puiblico consumidor ha de
confundirse.

Al respecto, es de fundamental importancia establecer qué
clase de ptiblico consumirifa productos de la marca en litigio. Cuando
mayor sea la atencion que prestarfa el consumidor, méas benevolente
debe ser el cotejo. Por lo general, la clase de pliblico esta
condicionada por la clase del producto que va a adquirir.

Al respecto Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas
expresa: “En cambio, ha decidido que correspondia efectuar el cotejo con
mis rigor cuando los productos iban a ser adquiridos por un pitblico que lo
hacia con “mayor despreocupacion” o con menos atencién, como ser:
productos alimenticios, telas y tejidos, alimentos para aves y bebidas en
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general”. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda Edicion,
Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pag. 203).

El articulo 2° de la Ley N°® 1.294/98, en su inciso a), niega el
registro como marca a los signos o medios distintivos que puedan
producir engaho o confusion al respecto de la procedencia.

A criterio de esta Magistratura la marca “PARRALES DE
CHILECITO”, para la clase 33, se encuentra inmersa en la prohibicion
utsupra mencionada, pues es susceptible de causar una confusion en
el consumidor con respecto al origen de fabricacion del producto,
dado que el consumidor podria inferir que el producto que esta
adquiriendo es de fabricacion en la Reptiblica de Chile, que es
reconocida por su  produccion vitivinicola. Esta confusion es
susceptible de originarse debido a que la marca contiene la
denominacion “CHILECITO”.

Tampoco estimd que la generalidad de la poblacion
reconozca a “CHILECITO” como un Departamento, ubicado en la
provincia de la Rioja, en la Reptiblica Argentina, por lo que este
hecho alegado por la accionante no se podria invocar tampoco a los
efectos de la concesion de la marca en litigio, en este caso.

El nombre geografico, a pesar de su claro contenido
conceptual, es registrable toda vez que sea de fantasfa con relacion a
los productos o servicios que va a distinguir. No lo serd cuando ese
nombre geografico dé la idea de origen especifico. En este caso no
solo sera engahoso y por ellos irregistrable, también lo serd por
indicar un origen y por ende, sera de libre empleo por quiénes en ese
lugar fabriquen sus productos. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas,
Segunda Edicion, Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pag. 61).

En mérito de las conclusiones descriptas en los paragrafos
anteriores, estimo que en este caso en particular la marca
“PARRALES DE CHILECITO” solicitada para la clase 33 del
nomenclator internacional, es susceptible de causar confusion o
engaho, en cuanto al origen de fabricacion de los productos en los
consumidores, por lo que no puede ser concedido su registro, por
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encontrarse entre las prohibiciones de la Ley N° 1.294/98 en su art. 2,
Inc. a).

En el supuesto caso de conceder el registro solicitado, el
mismo implicarfa la posibilidad de una grave consecuencia que
pudiera acarrear en ese segmento del mercado el riesgo, que el
consumidor crea que con dicha marca se estd ofreciendo una
mercaderia o servicio de mejor calidad, (porque la marca alude a
ello), aun cuando no sea asi.

El consumidor al adquirir el producto creera que tiene una
determinada procedencia y lo comprara, llevado por el hecho de
tener una experiencia satisfactoria con el producto con el que se
confunde.

Por ende, coincido con el Organo Administrativo, en que
corresponde rechazar la solicitud del registro dela marca
“PARRALES DE CHILECITO”, solicitada para la clase 33, del
nomenclator intencional, Expediente N° 2.086/2.005, dada Ia
posibilidad de confusion o engaho, en el consumidor, en cuanto al
origen o procedencia de los productos.

En estas condiciones, corresponde revocar el Acuerdo y
Sentencia N° 129 de fecha 7 de septiembre de 2.009 in tottum.

En cuanto a las costas las mismas deberan ser impuestas a
la perdidosa en virtud a lo establecido por los arts. 203. Inc. b), y 205
del Codigo Procesal Civil. Es mi Voto.

A SUS TURNOS LOS SENORES MINISTROS SINDULFO
BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, DIJERON: Que se
adhieren al voto de la Ministra Preopinante Alicia Beatriz Pucheta de
Correa, por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E.,
todo por ante mi de que lo certifico quedando acordada la sentencia
que inmediatamente sigue:
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Ministros Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco, Luis Maria
Benitez Riera.

Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial.

ACUERDO Y SENTENCIA N° 626

Asuncion, 22 de Agosto de 2.011.-

VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la Excelentisima;-
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:

1. DESESTIMAR el recurso de nulidad.
2. REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 129 de fecha 7 de
septiembre de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda
Sala in tottum, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la
presente resolucion.
3. CONFIRMAR, la Resolucién N° 160 de fecha 20 de abril de 2.007,
dictada por el Director de la Propiedad Industrial, dependiente del
Ministerio de Industria y Comercio.
4. COSTAS a la perdidosa.

5. ANOTESE y notifiquese.

Ministros Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco, Luis Maria
Benitez Riera.

Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial.
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 749 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2011.

“CLINICAMENTE COMPROBADO HUMECTA”
Ley N° 1.294/98 en su art. 2, Inc. a)

MARCA DE FABRICA. Distintividad marcaria.

El lema pretendido por la actora “CLINICAMENTE HUMECTA”
no goza de las caracteristicas necesarias para poseer distintividad marcaria,
especialidad y novedad en su conjunto, y por otro lado, es contrario a las
normas legales en materia marcaria

MARCA DE FABRICA. Marca descriptiva.

El slogan “CLINICAMENTE COMPROBADO HUMECTA” se
encuadra perfectamente en las prohibiciones antes relatadas. En efecto, si
bien no se trata de una designacion necesaria o habitual de producto alguno,
la misma es claramente alusiva a las cualidades, modalidades o
caracteristicas de los productos para lo cual han sido solicitados. En este
orden de ideas se resalta cuando se habla de productos de cosmética y de
tocador (tal como sefala el Tribunal A quo) la locucion “CLINICAMENTE
HUMECTA" hace referencia a la naturaleza del producto, es decir, a las
cualidades intrinsecas del producto, y por la dicha locucién, ha pasado al uso
generalizado entre el piiblico consumidor.

MARCA DE FABRICA. Registro de la marca; Competencia desleal.

En el supuesto caso de aceptar el registro solicitado por la firma
Johnson & Johnson, la misma implicaria por un lado sacar del uso general
dichas palabras y permitir el monopolio de ellas a quien sea el titular de la
misma, violando asi la libre competencia en el mercado dispuesto en la
Constitucion Nacional, Articulo 107, y por otro lado la grave consecuencia
que pudiera acarrear en el mercado el riesgo de que el consumidor crea que
con dicha designacion se esti ofreciendo una mercaderia o servicio de mejor
calidad, (porque la marca alude a ello), aun cuando el mismo no sea asi; de
esta manera se advierte que es correcto el criterio empleado por el Organismo
administrativo; -luego confirmado por el Tribunal de Cuentas-, para
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fundamentar la denegatoria del registro, cuando se manifesté que la
denominacion peticionada carecia de originalidad y distintividad.

Falls Relacionados: CSJ, A. y S. N° 1.157 del 4/10/2006.
ACUERDO Y SENTENCIA N° 749

En la ciudad de Asuncion, capital de la Reptiblica del
Paraguay, a los catorce dias, del mes de Octubre del afo dos mil
once, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Excelentisima
Corte Suprema de Justicia, los Sefiores Ministros de la Sala Penal,
Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, LUIS
MARIABENITEZ RIERA, Y MIGUEL OSCAR BAJAC, quien
integra esta Sala ante la inhibicion del MINISTRO SINDULFO
BLANCO, Ante mi, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el
expediente caratulado: “JOHNSON & JOHNSON C/ RES. N° 451 DE
FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2003, DICTADA POR LA
DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de resolver
los Recursos de Apelacion y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo
y Sentencia N° 10 de fecha 24 de febrero de 2005.-

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la
Excelentisima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvio estudiar
y votar las siguientes; -

CUESTIONES:

¢Es nula la Sentencia apelada?

En caso contrario, ;se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para el orden de votacion, dio el
siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BENITEZ RIERA Y
BAJAC.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Sehora
Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, dijo: La recurrente no
interpuso, ni fundamento en forma expresa el Recurso de Nulidad.
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Por lo demas del analisis de la Sentencia recurrida no se
observan vicios ni defectos procesales que ameriten la nulidad de
oficio en los términos autorizados por los Articulos 113 y 404 del
Codigo Procesal Civil. En consecuencia corresponde desestimar el
Recurso de Nulidad. Es mi Voto.

A SUS TURNOS LOS MINISTROS LUIS MARIA
BENITEZ RIERA Y MIGUEL OSCAR BAJAC, DIJERON: Que se
adhieren al voto de la Ministra Preopinante Alicia Beatriz Pucheta de
Correa por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, la Sehora
Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, prosiguid diciendo: El
Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 9 de
fecha 10 de febrero de 2005, resolvi6: “1.) No hacer lugar a la presente
demanda contenciosa administrativa promovida por la firma “Johnson &
Johnson” contra la Resolucion N° 451 de fecha 06/11/2.003, dictada por el
Direccion de la Propiedad Industrial. 2.) Confirmar la Resolucion N° 451 de
fecha 06/11/2.003, dictada por la Direccion de la Propiedad Industrial. 3.)
Imponer las costas a la perdidos”.

Contra la citada resolucion se alza en apelacion, la firma
accionante JOHNSON & JOHNSON, mediante representante
convencional, Abogada Juliana Saguier Abente, conforme al escrito
obrante a fojas 319/325, expresando: “Alega que en autos ha sido
plenamente demostrado que segtn el Art. 1 de la Ley de Marcas los
Slogan son signos pasibles de registro, y que su mandante en
Paraguay posee numerosas marcas formadas en caracter de Slogan
que coexisten pacificamente en el mercado. Agrega que los elementos
distintivos que forman la marca “CLINICAMENTE COMPROBADO
HUMECTA” la misma se trata de productos amparados en la clase 3
del nomenclator internacional que comprende perfumeria,
cosméticos, etc., y de acuerdo a los mismos son adquiridos luego de
un minucioso analisis por parte del comprador. Afirma que el signo
solicitado “CLINICAMENTE COMPROBADO HUMECTA” es un
lema y por lo tanto, esta formado por varios elementos o palabras que
en su conjunto resultan novedosos. Finaliza solicitando la revocacion
del Acuerdo y Sentencia N° 10 de febrero de 2.008, dictado por el
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Tribunal de Cuentas, Primera Sala, y la Resolucion N° 443 del 13 de
junio de 2003, dictada por el Director de la Propiedad Industrial,
dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.

A fojas 329/330 de autos, el Ministerio de Industria y
Comercio, mediante representante convencional, contesta el traslado
corridole por providencia de fecha 21 de junio de 2.005, solicitando la
confirmacion del Acuerdo y Sentencia recurrido con expresa
imposicion de las costas.

Entrando a analizar la cuestion de fondo, tenemos que el
Tribunal A — quo confirmo6 las resoluciones administrativas que
desestimaron el pedido de registro de la marca “CLINICAMENTE
COMPROBADO HUMECTA” 'Y ETIQUETA para distinguir
productos de la clase 3, hecha por la firma “JOHNSON &
JOHNSON” argumentando que en el caso de marras la locucion
“CLINICAMENTE COMPROBADO HUMECTA” carece de
distintividad y que la misma se halla relacionada con la naturaleza
del producto para la cual ha sido solicitada de acuerdo con el
nomenclator clase 3.

Al respecto cabe mencionar que las cuestiones marcarfas no
se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un analisis
prudente realizado por parte del Juzgador del cual se torna imposible
prescindir de cierta subjetividad, por cierto razonable. Ahora bien,
tratandose de signos descriptivos, la cuestion de confundibilidad no
es de solucion facil. Existe una linea tenue entre los signos evocativos
registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos
dan una idea de cual es el producto o servicio en cuestion sobre sus
componentes o caracteristicas. A veces mas que una idea se trata de
una certeza, y esto es logico puesto que, de lo contrario, la marca seria
engahosa. El signo descriptivo también posee estas mismas
caracteristicas, funciones, destino, origen, calidad, componentes,
etcétera. La diferencia esta, en que la designacion descriptiva es la
necesaria o usual para aquello que se describe, mientras que la
designacion evocativa siempre tendra en su conformacion, en menor
o mayor grado de fantasfa.
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Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio
publico ninguna palabra que se use para describir caracteristica
alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registra
una designacion descriptiva. (Vide: OTAMENDI, Jorge, Derecho de
Marcas, Segunda Edicién, Abeledo-Perrot. Pag. 68 y sgtes.)

Que sentadas las premisas descriptas en el parrafo anterior,
en el caso de marras el quid de la cuestidn, corresponde en
determinar si la locucion “CLINICAMENTE COMPROBADO
HUMECTA” consiste en un nombre genérico o designacion del
producto, o si la misma se relaciona con la naturaleza del producto o
pueda servir para calificar alguna caracteristica del mismo.

Al respecto debo sehalar que coincido plenamente con la
valoracion formulada por el inferior, ya que en el caso del que nos
ocupa, se advierte que el lema pretendido por la actora
“CLINICAMENTE HUMECTA” no goza de las caracteristicas
necesarias para poseer distintividad marcarfa, especialidad y
novedad en su conjunto, y por otro lado, es contrario a las normas
legales en materia marcaria.

El Articulo 2 inc. d) de la Ley de Marcas 751/79, (vigente al
momento del inicio de la accion), reglamentaba que; “No se consideran
marcas y no son registrables los signos que sean empleados usualmente o
sean necesarios para indicar la naturaleza de los productos o servicios,
cantidad, calidad o destino, y los que hayan pasado al uso general...”

En igual sentido el Articulo 2 inc. e) de la Ley 1294/98,
(vigente en la actualidad) dispone: “No podrin registrarse como marcas:
...e) los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o
designacion del producto o servicio de que se trate o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o
servicio...”
El inciso a) dispone: “...No podrin registrarse como marcas:
Los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden piiblico, a la
moral y a las buenas costumbres y aquellos que puedan inducir a engafio o
confusion al respecto a la procedencia, el modo de fabricacion, las
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caracteristicas o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o servicios
de que se trate.”

En cuanto a la primera de las disposiciones Articulo 2 inc.
d) de la Ley 751/79 y el Articulo 2 inc. e) de la Ley 1294/98, la
doctrina enseha sobre las denominadas designaciones descriptivas
como aquellas que puedan servir para calificar o describir alguna
caracteristica del producto “tal como la ley lo expresa” son
irregistrables; y esto resulta que en caso de otorgar el registro de una
marca de este tipo significa quitar del dominio puiblico una palabra
que se usa para describir caracteristicas o modalidades usuales o
genéricas de productos o servicios. (Vide: OTAMENDI, Jorge, Obra Cit.
Pig. 68 y sgtes.)

En ese mismo orden de ideas el Art. 2 inc. a) de la Ley
1294/98, expone que no podran ser registrados las marcas que
puedan inducir a engaho o confusion con respecto a las caracteristicas
o aptitud de los productos o servicios. La doctrina enseha que estas
marcas que inducen o provocan error doctrinariamente son las
llamadas marcas engahosas y por tal la Ley prohibe su registro. (Vide:
OTAMENDI, Jorge, "Derecho de Marcas” obra cit., p. 68 y ss.).

De la resefa ut supra efectuado se advierte que
“CLINICAMENTE COMPROBADO HUMECTA” se encuadra
perfectamente en las prohibiciones antes relatadas. En efecto, si bien
no se trata de una designacion necesaria o habitual de producto
alguno, la misma es claramente alusiva a las cualidades, modalidades
o caracteristicas de los productos para lo cual han sido solicitados. En
este orden de ideas se resalta cuando se habla de productos de
cosmética y de tocador (tal como sehala el Tribunal A quo) la
locucion “CLINICAMENTE HUMECTA” hace referencia a la
naturaleza del producto, es decir, a las cualidades intrinsecas del
producto, y por la dicha locucion, ha pasado al uso generalizado
entre el ptiblico consumidor.

Ahora bien en el supuesto caso de aceptar el registro
solicitado por la firma Johnson & Johnson, la misma implicarfa por
un lado sacar del uso general dichas palabras y permitir el monopolio
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de ellas a quien sea el titular de la misma, violando asi la libre
competencia en el mercado dispuesto en la Constitucion Nacional,
Articulo 107, y por otro lado la grave consecuencia que pudiera
acarrear en el mercado el riesgo de que el consumidor crea que con
dicha designacion se esta ofreciendo una mercaderfa o servicio de
mejor calidad, (porque la marca alude a ello), aun cuando el mismo
no sea asi.

De esta manera se advierte que es correcto el criterio
empleado por el Organismo administrativo; -luego confirmado por el
Tribunal de Cuentas-, para fundamentar la denegatoria del registro,
cuando se manifestd que la denominacion peticionada carecia de
originalidad y distintividad.

Como antecedente jurisprudencial esta Magistratura,
concluyo que es irregistrable el Slogan que pueda inducir engaho o
confusion sobre la calidad del producto, o la naturaleza del mismo.
(Vide: Acuerdo y Sentencia N° 1.157 de fecha 4 de octubre de 2.006,
expediente: “JOHNSON & JOHNSON C/ RES. N° 455 DE FECHA 6
DE NOVIEMBRE DE 2.003, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL".)

Por las consideraciones sehaladas, y vertidas voto por la
confirmacion de la sentencia apelada. Costas a la vencida, por el
criterio objetivo de la derrota, Articulo 192 del C.P.C. Es mi Voto.

A SUS TURNOS LOS MINISTROS LUIS
MARIABENITEZ RIERA Y MIGUEL OSCAR BAJAC, DIJERON:
Que se adhieren al voto de la Ministra Preopinante Alicia Beatriz
Pucheta de Correa por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E.,
por todo ante mi, de lo que certifico quedando acordada la sentencia
que inmediatamente sigue:

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Luis Ma. Benitez Riera y
Miguel Oscar Bajac Albertini.
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Ante mi: Abog. Norma Dominguez, Secretaria Judicial

ACUERDO Y SENTENCIA N° 749

Asuncion, 14 de Octubre del 2.011.

VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la Excelentisima;
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:

1. DESESTIMAR el recurso de nulidad.
2. NO HACER LUGAR al recurso de apelacion interpuesto por la
parte actora, y en consecuencia confirmar el Acuerdo y Sentencia N° 9
de fecha 10 de febrero de 2.005, dictada por el Tribunal de Cuentas,
Primera Sala.
3. COSTAS al apelante.

4. ANOTESE, y notifiquese.

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Luis Ma. Benitez Riera y
Miguel Oscar Bajac Albertini.

Ante mi: Abog. Norma Dominguez, Secretaria Judicial
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 992 del 27 de Diciembre de 2011.

“DISENO DE PASTA DENTIFRICA”
Ley N°1.294/98 en su Art. 2, Inc. ¢), d) y e)

MARCA FIGURATIVA. Signos figurativos. Novedad y Distintividad

Tratandose de signos figurativos, la cuestion de novedad y
distintividad no es de solucion facil. Existe una linea tenue entre los signos
figurativos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el piiblico
consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de
confusion al adquirir un producto en el caso del piiblico consumidor, y al
comercializar el mismo en el caso del titular de la marca.

MARCA DE DISENO. Distintividad.

Al situarnos en la posicion de consumidor, y vamos a dreas
especificas donde se encuentra el producto para el cual se solicita la marca
figurativa, nos encontramos que la pasta dentifrica se encuentra dentro de
un envase o caja, cuyos logotipos impresos en el envase varian de acuerdo al
fabricante, la marca en pugna posee suficiente distintividad con respecto al
resto de los disefios existentes en el mercado.

MARCA DE FABRICA. Marca Notoria.

El producto de una marca notoria y conocida como es COLGATE-
PALMOLIVE, es comercializada con la etiqueta que distingue el producto, y
de ninguna manera el consumidor adquiriri este producto por la forma de la
pasta dentifrica solamente, efectivamente el consumidor adquirird el
producto por la marca de su predileccion y las caracteristicas particulares de
ésta, y no solamente por el disefio de la pasta dentifrica, dado que cada pasta
dental, posee caracteristicas que las diferencian de unas de otras
(blangueadoras, extra proteccion antibacterial, para la sensibilidad en los
dientes, pastas dentifricas especiales para nifios, etc.).
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MARCA DE FABRICA. Distintividad.

El contexto en el cual debe ser determinada la distintividad de un
signo debe ser entre comerciantes en competencia el uno con el otro dentro
del mercado y a quienes la ley les otorga proteccion, pero no un monopolio
exorbitante. Asi tenemos que la atencion debe ser dirigida a un signo visible
que por si mismo y en forma accesible pueda distinguir el producto originado
por un comerciante de otros originados por un competidor.

MARCA DE FABRICA. Signo distintivo.

Cuando las diferencias entre las marcas en pugna se tornan
aparentes solo a través de una cercana exanimacion y comparacion, el signo
no puede ser distintivo.-

MARCA DE FABRICA. Signo distintivo.

La distintividad de un signo debe ser examinada, primero en
relacion con los productos para los cuales el registro del signo ha sido
solicitado; y sequndo, en relacion con la percepcion del piiblico relevante.

MARCA DE FABRICA. Productos de Consumo Masivo.

El pitblico relevante es considerado razonablemente bien informado,
razonablemente observador y circunspecto, sin embargo, cuando se trata de
productos de consumo masivo, de costo relativamente bajo, debe tenerse en
cuenta el hecho que este tipo de consumidor rara vez tiene la oportunidad de
hacer una directa comparacion entre las diferentes marcas, y debe
conformarse con la recoleccion imperfecta que ha quedado en su memoria.

MARCA DE FABRICA. Confusion.

De que las variantes introducidas por el solicitante llamen la
atencion del consumidor, creo improbable que el mismo las perciba como una
indicacion de origen, por lo tanto, las variantes introducidas no serin
percibidas y recordadas como un signo distintivo y no serdn capaces de ser
usadas por el consumidor para distinguir sin posibilidad de confusion la
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marca figurativa consistente en la forma usual de representacion del
producto de los solicitantes de otros con una representacion similar.

SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION C/ RESOLUCION N°
790 DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2004 DICTADA POR LA JEFA
DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA N° 521 DE FECHA LA 29 DE
NOVIEMBRE DE 2004 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ACUERDO Y SENTENCIA N° 992

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Reptiblica del
Paraguay, a los veintisiete dfas del mes de diciembre del afo dos mil
once, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Excelentisima
Corte Suprema de Justicia, los Sefiores Ministros de la Sala Penal,
Doctores ALICIA PUCHETA DE CORREA, ANTONIO FRETES,
quien integra la Sala Penal para el presente caso, y RAUL TORRES
KIRMSERquien integra la Sala Penal ante la Inhibicion del Ministro
Sindulfo Blanco, Ante mi, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo
el expediente caratulado: “SMITHKLINEBEECHAMCORPORATION
C/ RES. N° 790 DE FECHA 5/VIII/04 dictada por la Jefa de Asuntos
Litigiosos y la N° 521 de fecha la 29/X1I/04 dictada por el Director de
la Propiedad Industrial”, a fin de resolver el Recurso de Apelacion y
Nulidad interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 130 de fecha 18
de diciembre de 2.006.-

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la
Excelentisima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvio estudiar
y votar las siguientes;

CUESTIONES:

(Es nula la Sentencia apelada?

En caso contrario, ;se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para el orden de votacion, dio el
siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, FRETES y TORRES.
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A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Sehora
Ministra Alicia Pucheta de Correa, dijo: El nulidicente expresd cuanto
sigue: “el Acuerdo y Sentencia recurrido adolece de nulidad en razon que el
Tribunal de Cuentas no se ha expedido respecto de todos los hechos
relevantes alegados, y pruebas pertinentes y conducentes aportadas por mi
parte, motivo por el cual sostenemos que la resolucion adolece entonces de
vicios de su fundamentacion. La sentencia es citrapetita respecto de las
arqumentaciones de mi parte y hacen referencia al elemento causa del
proceso”.

El Ministerio de Industria y Comercio, a través de su
representante legal, desisti6 expresamente del Recurso de Nulidad.

Al momento de contestar el Traslado que le fuere corrido, la
accionante SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, no
fundamento expresamente sus agravios con respecto al recurso de
nulidad.

Pasando a analizar el recurso de nulidad, se constata que
los argumentos expuestos por la nulidicente, carecen de entidad
necesaria para nulificar el Acuerdo y Sentencia recurrido, por tratarse
de manifestaciones genéricas sin andamio juridico. Por otro lado, no
se observa en la resolucion recurrida vicios o defectos procesales que
ameriten la declaracion de nulidad en los términos autorizados por el
Articulo 113 y 404 del Codigo Procesal Civil.

Luis Alberto Maurino en su obra Nulidades Procesales, pag.
182, enseha sobre el Recurso de Nulidad: “La invalidez de las
resoluciones que se pretendan por medio del recurso de nulidad, deben
limitarse a los casos en que no sea posible la reparacion por medio de la
apelacion”. En este caso en particular los agravios de la nulidicente
podran ser estudiados por la via del recurso de apelacion impetrado.

En principio, no corresponde la declaracion nulidad por la
nulidad misma, pues en autos no se constata que se haya lesionado el
derecho a la defensa, tampoco el fallo recurrido adolece vicios de
contenido, forma u errores que ameriten su declaracion de nulidad.
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En mérito a todo lo expuesto soy del criterio que no corresponde
hacer lugar al Recurso de Nulidad. ES MI VOTO.

A SUS TURNOS LOS MINISTROS JOSERAUL TORRES
KIRMSER Y ANTONIO FRETES, DIJERON: Que se adhieren al
voto de la Ministra Preopinante Alicia Beatriz Pucheta de Correa por
los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, la Sehora
Ministra Alicia Pucheta de Correa, prosigui6 diciendo: El Tribunal de
Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 130 de fecha 118
de diciembre de 2.006, resolvid: “1.) HACER LUGAR A LA
PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA,
deducida por la firma: SMITHKLINEBEECHAMCORPORATION C/
RES. N° 790 DE FECHA 5/VI111/04 dictada por la Jefa de Asuntos Litigiosos
y la N° 521 de fecha la 29/X1/04 dictada por el Director de la Propiedad
Industrial”, de conformidad al exordio de la presente resolucion. 2)
REVOCAR lIa Resolucion N° 790 de fecha 5/VI11/04 dictada por la Jefa de la
Seccion de Asuntos Litigiosos y la N° 521 de fecha 29/X1/04 dictada por el
Director de la Propiedad Industrial. 3) IMPONER LAS COSTAS, a Ia
perdidosa. 4) NOTIFIQUESE...”.

Contra la citada resolucion se alza en apelacion, la firma
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a través su representante
legal, Abogado WILFRIDO FERNANDEZ DE BRIX, conforme al
escrito obrante a fojas 177/180, expresando cuanto sigue: “...cada
marca desarrolla un envase propio de acuerdo a la forma que desea darle al
producto al escurrir sobre las cerdas del cepillo de dientes. En virtud a lo
establecido por el art. 1 de la Ley de marcas actual, es licita la solicitud del
registro de la marca solicitada. El Tribunal de Cuentas, no tuvo en cuenta
los antecedentes administrativos remitidos por la Direccion de Propiedad
Industrial glosados a autos, dichos registros marcarios han sido concedidos
para distinguir los productos de clase 3, distinguiéndose solamente la
disposicion de los colores que contienen los respectivos disefios. En el caso
que nos ocupa resulta sumamente relevante el hecho que las marcas citadas
precedentemente hayan sido otorgadas por la Direccion de la Propiedad
Industrial, ello demuestra a las claras que mi mandante ya tiene pleno
derecho adquirido sobre el disefio de pasta que hoy se pretende para la clase
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internacional 3. Ademds mi parte ha agregado a autos los registros
concedidos a su favor para la clase 3, en Brasil, Uruguay y Chile. En virtud
a principio “tellequelle” consagrado en el Convenio de Paris, corresponde se
otorgue a mi mandante el registro de la marca figurativa solicitada.
Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia recurrido sea revocado en
todos sus puntos...”.

A fojas 184/188 de autos, el Ministerio de Industria y
Comercio, a través de su representante legal, expreso agravios en los
siguientes términos: “...El disefio solicitado reiine los requisitos de
novedad y originalidad exigidos por nuestra legislacion para convertirse en
registro, prueba de ello lo constituyen los registros concedidos a la misma
firma solicitante, los cuales son idénticos disefios al solicitado en el presente
expediente diferenciandose la disposicion de colores y la cantidad de franjas
dentro de la figura registrada, lo cual viene a confirmar el criterio de esta
representacion. De igual manera se ha acreditado la viabilidad de la presente
solicitud a través de los registros extranjeros glosados al expediente.
Concluye solicitando la revocacion del Auto Interlocutorio recurrido...”.

HUGO T. BERKEMEYER, representante legal de Ila
accionante SMITHKLINEBEECHAMCORPORATION, se present6 a
contestar el traslado que le fuere corrido en los términos de su escrito
obrante fojas 189/191, expresando: “...Quedo demostrado que el disefio
solicitado no refine los caracteres de novedad y especialidad. Es totalmente
aplicable a este caso el art. 2 inc. C) de La ley N° 1.294/98. No hace falta ser
un consumidor avanzado para saber que la mayoria de las pastas dentifricas
se encuentran disponibles en el mercado, el Fliior y la menta casi siempre
son identificadas con los colores blanco y verde. De permitirse el registro de
la marca “DISENO DE PASTA DENTRIFICA”, a nombre de la adversa, se
permitiria ejercer un monopolio sobre la forma y colores caracteristicos de la
pasta dentifrica. El hecho que la oficina de Marcas haya permitido el registro
de signos, que vayan contra lo dispuesto por la legislacion vigente que regula
materia, no puede servir como argumento vilido para que consienta el
registro de la marca adversa...”.

Entrando a analizar la cuestion de fondo, tenemos que el
Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, revocd las resoluciones
administrativas que hicieron lugar el pedido de registro de la marca
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“DISENO DE PASTA DENTIFRICA” para distinguir productos de la
clase Tres 3 (Preparaciones para blanquear y otras sustancias para
uso en la lavanderia; preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir,
fregar; jabones; perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones
para el cabello; dentifricos), solicitada por la firma “COLGATE-
PALMOLIVE” argumentando que en el caso de marras la marca
figurativa solicitada, no retine las condiciones esenciales para ser
registrada, por carecer de novedad y distintividad, por lo cual no
podra cumplir con la finalidad prevista para las marcas.

Al respecto cabe mencionar que las cuestiones marcarfas no
se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un analisis
prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna
imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

Tratandose de signos figurativos, la cuestion de novedad y
distintividad no es de solucion facil. Existe una linea tenue entre los
signos figurativos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es
que el ptblico consumidor, el comprador frecuente y el titular de la
marca, no sea pasible de confusion al adquirir un producto en el caso
del ptiblico consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del
titular de la marca.

La cuestion central radica en determinar si la marca
figurativa “DISENO DE PASTA DENTRIFICA”, solicitada para la
clase 3 del nomenclator internacional, retine los requisitos para ser
registrada como una marca figurativa.

Ahora bien, en este caso en particular la forma del producto
utilizada en conjunto con una combinacion de colores, poseen
caracteristicas distintivas y notoriedad. En el caso de marras al
observar, la solicitud de registro de marca obrante a fojas 15 de autos,
se aprecia que existe distintividad en la forma solicitada, la
distintividad esta dada por la combinacion de colores utilizada en la
pasta dental (pasta dental verde, con 5 rayas blancas que salen del
centro de la misma).
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La nueva Ley de Marcas N° 1.294/98, en su art. 7 expresa:
“el registro de una marca se concederd para una sola clase de la
nomenclatura oficial.”.

Bertone y Cabanellas, ensehan: “De ningiin modo los
derechos del titular de una marca grafica se extienden a las infinitas
variaciones de representacion que esa figura pueda tener”. (“Derecho
de Marcas”, Tomo II, pag. 65, Edit. Heliasta S.R.L., Buenos Aires).”.
La posibilidad que se produzca un monopolio en caso que sea
concedida la marca en pugna, no posee sustento, pues la marca
figurativa solo protegera este disefio con esta combinacion de colores
en particular, y solo en la clase 3 solicitada.

Cabe recordar que la marca debe usarse tal cual ha sido
registrada sin alteraciones de formas, colores, o disehos, esto en
concordancia con lo establecido en el art. 10 de la Ley N° 1.294/98,
que expresa: “Cuando en la denominacion una etiqueta o dibujo cuyo
registro se solicita, se expresa el nombre de un producto o servicio, la
marca sera valida solo para el producto o servicio que en ella se
indica”.

La Ley de Marcas N° 1.294/98 en su art. 2, Inc. C) y D); deja
en claro la irregistrabilidad de un color aislado, o de formas que han
pasado al uso comiin, pero en este caso en particular no se da este
hecho, el color comin de la pasta dentifrica es el blanco o verde
menta, pero no podemos tener como forma comin de la pasta
dentifrica, una pasta dentifrica verde con una combinacion de 5 lineas
blancas que salen del centro de la misma, que es el caso de la marca
solicitada.

Al situarnos en la posicion de consumidor, y vamos a areas
especificas donde se encuentra el producto para el cual se solicita la
marca figurativa, nos encontramos que la pasta dentifrica se
encuentra dentro de un envase o caja, cuyos logotipos impresos en el
envase varfan de acuerdo al fabricante, la marca en pugna posee
suficiente distintividad con respecto al resto de los disehos existentes
en el mercado.
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En autos obran registros de marcas, concedidos para la clase
3, expedidos por la Oficina de Propiedad Industrial del Paraguay (fs.
63/72 y 134/143) a nombre de la COLGATE-PALMOLIVE, similar al
que hoy esta en pugna, dichos registros no han sido redarguidos de
falsos, por lo que tenemos antecedentes administrativos nacionales
validos en cuanto a la concesion de marcas figurativas, con
combinacion de colores en la clase 3 del nomenclator internacional.

Sabemos que las marcas son territoriales, y todo el
procedimiento administrativo, desde su solicitud, hasta su concesion
se realiza dentro de la Direccion de la Propiedad Industrial del
Paraguay, por lo que es de su competencia realizar el examen de
fondo, conforme al leal saber y entender del examinador de fondo,
pudiendo de acuerdo a su ciencia y conciencia, opinar que una marca
es o no registrable en nuestro pafs. Pero no podemos obviar las
conclusiones a las que arribaron las Oficinas de Propiedad
Intelectual de otros paises (las cuales coinciden con las de este
Juzgador), que han concedido registros de marcas similares al que
hoy se encuentra en pugna para la misma clase (3), encontrando en
ellas las caracteristicas de novedad, especialidad y originalidad (fs.
78/86).

Considero que el producto de una marca notoria y conocida
como es COLGATE-PALMOLIVE, es comercializada con la etiqueta
que distingue el producto, y de ninguna manera el consumidor
adquirira este producto por la forma de la pasta dentifrica solamente,
efectivamente el consumidor adquirira el producto por la marca de
su predileccion y las caracteristicas particulares de ésta, y no
solamente por el disefio de la pasta dentifrica, dado que cada pasta
dental, posee caracteristicas que las diferencian de unas de otras
(blanqueadoras, extra proteccion antibacterial, para la sensibilidad en
los dientes, pastas dentifricas especiales para nifos, etc.).

Ast las cosas, la accionante, en autos no probd que la marca
solicitada en autos sea capaz de causar confusion directa o indirecta,
con una marca que ella posea registrada.
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Prosiguiendo con el analisis del caso el punto central radica
en determinar, si el “DISENO DE PASTA DENTIFRICA” para la
clase 3, cumple con los requisitos establecidos en la Ley de marcas
para su registro, si presenta la novedad y distintividad, para ser
registrado como una marca figurativa.

Entrando a analizar la cuestion de fondo, y las constancias
de autos, se advierte que la marca figurativa pretendido por la
solicitante “DISENO DE PASTA DENTIFRICA” goza de las
caracteristicas necesarias de distintividad marcarfa, es decir posee
especialidad y novedad en su conjunto.

La Ley N° 751/79 en su art. 1 expresaba: “Son marcas de
productos y servicios todos los signos visibles que sirvan para
distinguirles. En particular, constituyen marcas: los emblemas,
monogramas, sellos, vifietas, relieves; los nombres, vocablos de fantasia, las
letras y niimeros con formas o combinaciones distintivas; las combinaciones
y disposiciones de colores, etiquetas, envases, envoltorios y lemas. Esta
enumeracion es meramente enunciativa”. Todo esto en concordancia
con la Ley de Marcas N° 1.294/98 en su art. 1, expresa: “Son marcas
todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las
marcas podran consistir en una o mas palabras, lemas, emblemas,
monogramas, sellos, vihetas, relieves; los nombres, vocablos de
fantasia, las letras y nimeros con formas o combinaciones distintas;
las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y
envoltorios. Podran consistir también en la forma, presentacion o
acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o
de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios
correspondientes. Este listado es meramente enunciativo”.

De la reseha ut supra efectuada se advierte que la marca
figurativa “DISENO DE PASTA DENTIFRICA”, clase 3, se encuadra
perfectamente dentro de las marcas registrables.

En efecto, si bien se trata de un diseho similar a las formas
existentes en el mercado para ser utilizados como pasta dentifrica, la
misma posee una combinacion de colores, que la hacen distintiva y
novedosa.
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De esta manera se advierte que es correcto el criterio
empleado por el Organismo administrativo; para la concesion del
registro, cuando se manifest6 que la denominacion peticionada posee
novedad y distintividad.

La marca figurativa “DISENO DE PASTA DENTIFRICA”,
clase 3, es un dibujo de una pasta, sera utilizado por la COLGATE-
PALMOLIVE, la combinacion de colores, verde con cinco rayas
blancas que salen del centro de la pasta dentifrica, esta combinacion
de colores le otorga los requisitos de novedad y distintividad en
relacion a otras existentes en el mercado, por lo que soy del criterio
que corresponde que la marca solicitada sea concedida.

En mérito a todo lo expuesto soy del criterio que el Acuerdo
y Sentencia N° 130 de fecha 18 de diciembre de 2.006, debe ser
confirmado revocado in tottum.

En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la
perdidosa, en virtud a lo establecido en los articulos, 192, 203, Inc. b),
y 205 del Codigo Procesal Civil. ES MI VOTO.

A SU TURNO EL MINISTRO ANTONO FRETES, DIJO:
Que, el Abogado Wilfrido Fernandez de Brix, representante
convencional de la firma Colgate-Palmolive Company, se present6 a
interponer recurso de apelacion y nulidad contra el Acuerdo y
Sentencia N° 130 de fecha 18 de Diciembre de 2006 dictado por el
Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, en los autos precedentemente
citados. Asimismo, el representante del Ministerio de Industria y
Comercio interpuso los recursos de apelacion y nulidad contra la
misma resolucion.

1.- La mencionada resolucion resolvid hacer lugar a la
demanda contencioso-administrativa deducida por la firma
Smithkline Beecham Corporation; revocando en consecuencia las
Resoluciones N° 790 del 5 de Agosto de 2004 dictada por la Jefa de
Asuntos Litigiosos y la N” 521 del 29 de Noviembre de 2004 dictada
por el Director de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria
y Comercio. Asimismo, resolvid imponer las costas a la perdidosa.
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2.- El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, fund6 la decision
adoptada basado en que “...1a ley 1.294/98 dispone en su art. 2°: “No
podran registrarse como marcas: ... ¢) las formas usuales de un
producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del
servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del
producto o del servicio al cual se apliquen;...”. Ahora bien, la marca
solicitada esta compuesta de un dibujo de una pasta dental escurrida
de un pomo. Dicha pasta es de color verde con franjas de color
blanco. La solicitud se present6d para productos de la clase 3 es decir
preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada;
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones,
perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares,
dentifricos. Es decir se encuentran incluidas las pastas dentales.
(Constituye este dibujo la forma del producto? ;Posee este dibujo la
distintividad necesaria para permitir el registro como marca, con la
proteccion y el derecho al uso exclusivo de la misma que la ley
concede a las marcas registradas? En autos se ha probado que la
Direccion de la Propiedad Industrial ha otorgado en el pasado otros
registros similares, lo que no significa que se obviaria el
correspondiente y debido analisis para cada nueva solicitud. Es
necesario considerar que en casos de formas de productos, o figuras
de productos se debe evitar que el derecho de marcas se convierta en
un obstaculo a la libre competencia produciéndose un monopolio
sobre una forma. Los signos usuales genéricos o necesarios
pertenecen al dominio piiblico y nadie puede tomarlos como propios.
En una pasta dentifrica ese de uso comtn el color blanco (fltior) y
verde (menta) por lo que no puede una firma apropiarse de ellos. Lo
mismo se aplica a la forma del producto. La legislacion marcaria
protege la inventiva del propietario de una marca. No puede
registrarse una forma utilizada por la mayoria de las pastas
dentifricas existentes en el mercado. No solo se trata de evitar la
confusion sino que se busca la suficiente distintividad entre las
marcas registradas. En tal sentido, Jorge Otamendi en su libro
Derecho de Marcas Editorial Abeledo Perrot — Anho 1989, pag. 86,
sostiene que no se permite “que la forma necesaria del producto
pueda ser registrada como marca, debiendo entenderse por forma
necesaria la forma usual y corriente de aquel o bien la impuesta por
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la propia naturaleza del producto o servicio o por su funcion
industrial...”.

3.- El Abogado Wilfrido Fernandez de Brix, por la
representacion ejercida, al fundamentar los recursos de apelacion y
nulidad interpuestos expresa en primer lugar que se ratifica en lo
manifestado en el escrito de contestacion de la demanda contencioso-
administrativa promovida por la firma Smithkline Beecham
Corporation y manifiesta que la fundamentacion de la resolucion
recurrida se basd exclusivamente en los hechos alegados por su
contraparte, ignorando los expuestos en representacion de su
mandante, los cuales a su vez fueron base de las resoluciones
dictadas en sede administrativa.

4.- Cuestiona las aseveraciones del Tribunal de que es de
uso comiin en pastas dentifricas el color blanco (fltior) y verde
(menta), al sehalar que el primer elemento es originariamente de
color amarillo, mientras que al segundo se lo relaciona con el verde
por el color de la planta, siendo utilizable con diferentes tipos de
colores. En relacion a la forma del producto, expresa que es a todas
luces claro que los envases de las diferentes marcas de pasta
dentifrica difieren unos de otros y que cada marca desarrolla un
envase propio de acuerdo a la forma que desea darle al producto al
escurrir sobre las cerdas del cepillo de dientes, demostrandose la
capacidad inventiva de su mandante.

5- Finalmente se refiere a que el inferior no tuvo en cuenta
los antecedentes administrativos remitidos por la Direccion de la
Propiedad Industrial, consistentes en resoluciones que otorgan
registros marcarios para distinguir productos de la clase 3,
distinguiéndose los registros anteriores de la solicitud presentada y
objetada inicamente en la disposicion de los colores que contienen
sus respectivos disehos; asi como tampoco los registros otorgados
por las autoridades de Brasil, Uruguay y Chile.

6.- El representante del MIC expresa agravios contra la
resolucion en razon de considerar que no corresponde atribuir al
diseho solicitado el supuesto caracter genérico y descriptivo que
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pretende asignarle la actora, puesto que el diseho solicitado por la
firma Colgate Palmolive retine los requisitos de novedad vy
originalidad exigidos por nuestra legislacion para convertirse en
registro. Se refiere a los registros idénticos que ya le fueron
concedidos a la mencionada firma, con diferente disposicion de
colores. Asimismo, cuestiona la interpretacion de los miembros del
Tribunal, la cual no solo es contraria al criterio de la administracion
que representa sino al de las oficinas de registro de otros paises,
constituyendo un agravio a los derechos de su parte, un atropello a la
objetividad con que debe ser juzgado un caso de tanta trascendencia,
presente y futura, para la vida comercial.

7.- El Abogado Hugo T. Berkemeyer, representante
convencional de la firma Smithkline Beecham Corporation, se
presentd a contestar el traslado a su representada de los escritos de
expresion de agravios presentados. Se reafirmd en sus afirmaciones
de que el diseno solicitado por su contraparte no retine los requisitos
de novedad y especialidad, indispensables para el registro de toda
marca. Sehala igualmente que de permitirse el registro de la marca
“diseho de pasta dentifrica” a nombre de la adversa, se permitiria
ejercer un monopolio sobre la forma y colores caracteristicos de la
pasta dentifrica, situandolo en condiciones de prohibir el uso por
parte de terceros de productos que contengan los colores y la forma
utilizados habitualmente en los productos de este tipo.

8.- La solicitud de registro realizada por la firma Colgate
Palmolive Company consiste en un diseho bidimensional, descripto
en la propia solicitud como “un segmento de pasta dentifrica verde
muy estilizada, que termina en uno de sus extremos en un circulo, y
en el otro un pico en forma de gancho. Del centro del circulo parten
cinco franjas blancas hacia los cinco puntos opuestos”. La forma en
cuestion se asemeja a una figura cilindrica con franjas de colores
blancas intercaladas con verdes, divididas diametralmente, y cuyo
extremo mas lejano tiene una forma irregular (curvada), en forma de
pico de gancho.

9.- En primer lugar se debe determinar si el signo solicitado
retine las condiciones generales de validez o requisitos de fondo para
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ser registrada en relacion al producto para el cual ha sido solicitado,
en este caso pasta dentifrica. Seglin el criterio unanime de la
doctrina, las marcas para ser validas, deben cumplir ciertos requisitos
esenciales: ser novedosas y especiales. En palabras de Breuer
Moreno, en su obra “Tratado de Marcas de Fabrica y Comercio”,
pagina 55, “..Las marcas que no presenten estos caracteres,
impuestos por la naturaleza misma de la funcion que desempehan,
no tienen valor, no son marcas...”.

10.- Con respecto al requisito de especialidad, en el presente
caso no existen cuestionamientos en tal sentido; teniendo en cuenta
que la oposicion se funda en el alegado caracter genérico o
designativo del producto y no en la confundibilidad con un signo ya
registrado o con otro que tenga prioridad.

11.- Sin embargo, considero pertinente realizar algunas
consideraciones respecto a la condicion esencial de novedad del signo
solicitado. Es unanimemente aceptado por la doctrina marcaria que la
novedad requerida no debe ser absoluta, no es necesario que el signo
sea creacion de quien la registra, porque hasta el signo mas banal
puede constituirse en novedoso. Segiin Breuer Moreno “...Basta con
que el signo no esté registrado o con que su uso no se haya
generalizado tanto con relacion a los productos a proteger; que se
haya convertido en su denominacion usual o genérica...”. No es el
signo el que debe ser novedoso, sino su aplicacion al producto que
pretende distinguir. En sintesis, cualquier designacion o cualquier
signo que no haya pasado a ser la designacion precisa del producto
que desea proteger.

12.- Estos criterios de novedad son aplicables a todos los
tipos de marcas, y por ende también para el caso de la marca
figurativa que nos ocupa. Es decir, la novedad requerida es relativa,
de aplicacion; no se trata de una novedad absoluta, intrinseca, de
creacion. Deben ser novedosos con relacion al producto a proteger,
dependiendo de la circunstancia de haberse generalizado o no su
empleo en relacion a tal producto.
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13.- El primer inconveniente para el registro del signo
solicitado, teniendo en cuenta la marca figurativa solicitada para el
tipo de producto que pretende distinguir (pasta dentifrica), se da en
razdon de que de ninguna manera la representacion en cuestion es
meramente evocativa, careciendo por ende del requisito de novedad
para el producto que pretende distinguir. El signo consiste en una
representacion muy precisa — casi exacta — del producto en su forma
de uso comiin, obtenido de la presion de un tubo comiin y corriente
de pasta dental y depositado en un cepillo de dientes para su uso,
siendo ademas relevante mencionar que la misma firma solicitante en
su descripcion realizada alude a “un segmento de pasta dentifrica”.
Ademas, no agrega caracteristica alguna que le dé algin aspecto
particular, siendo considerada la limitacion al uso de franjas verdes y
blancas mas abajo.

14.- Las consideraciones que preceden provocan ademas
otro impedimento que torna inviable el registro de la marca
figurativa solicitada. Es sabido que los signos que carecen de
distintividad son por tanto incapaces de realizar la funcion esencial
de las marcas, la cual es la de distinguir un producto de un
determinado fabricante de otros que tienen otro origen, garantizando
la identidad de origen del producto al consumidor, sin ninguna
posibilidad de confusion. Breuer Moreno, en su obra mencionada
mas arriba, paginas 31/32, define a la marca “..como el signo
caracteristico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue
los productos de su industria, comercio o explotacion. La marca se
identifica con el producto que distingue y, desde luego, cuanto mayor
es la difusion y aceptacion de ese producto, mayor valor adquiere
aquella para su titular. Simultaneamente, la marca sirve para
propender a esa difusion, pues que es facilmente recordada por la
clientela. Objeto. Por lo dicho puede apreciarse la importancia y el
valor que la marca puede adquirir para el titular, y justamente se ha
sehalado que ella puede constituir el principal activo de un negocio.
Indirectamente, y aunque no es su fin inmediato, la marca
desempeha otra funcion: sirve al plblico de garantia sobre la
proveniencia u origen de los productos que consume. Esta doble
funcion de la marca ha sido reconocida por la jurisprudencia...”.
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15.- Conteste con estos conceptos, nuestra Ley N° 1.294/98
“De Marcas”, en su articulo 1° prevé: “Son marcas todos los signos que
sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podran consistir
en una o mas palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos,
vihetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasia, las letras y
niimeros con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y
disposiciones _de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrin
consistir _también en la forma, presentacion o acondicionamiento de los
productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de
expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado
es meramente enunciativo”. (Las cursivas y subrayados nos
corresponden).

16.- Si bien la misma autoriza expresamente el registro
como marca de las combinaciones y disposiciones de colores, ademas
de las formas de los productos, la consideracion de la funcion
esencial de las marcas requiere que para el registro de cualquier tipo
de signo sea viable los mismos deben reunir la condicion “sine qua
non” establecida en la primera parte del articulo 1, el cual establece
que: “Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir
productos y servicios...”. Esta condicion general de validez requiere
que los signos sean distintivos. Complementaria a esta disposicion, y
ofreciendo atin mas claridad a la cuestion, la prevision del articulo 2
inciso c) impide el registro como marcas de: “las formas usuales de
un producto o de su envase...”.

17.- El contexto en el cual debe ser determinada la
distintividad de un signo debe ser entre comerciantes en competencia
el uno con el otro dentro del mercado y a quienes la ley les otorga
proteccion, pero no un monopolio exorbitante. Asi tenemos que la
atencion debe ser dirigida a un signo visible que por s{ mismo y en
forma accesible pueda distinguir el producto originado por un
comerciante de otros originados por un competidor. Si las diferencias
se tornan aparentes solo a través de una cercana exanimacion y
comparacion, el signo no puede ser distintivo.

18.- Ademas, la distintividad de un signo debe ser
examinada, primero en relacion con los productos para los cuales el
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registro del signo ha sido solicitado; y segundo, en relacion con la
percepcion del piiblico relevante. Cabe igualmente resaltar que el
texto de la ley es claro al no hacer diferencia de criterios de
registrabilidad entre los distintos tipos de signos. Sin embargo, se
debe tener en cuenta que la percepcidon del consumidor no es
necesariamente la misma cuando el signo consiste en una marca
figurativa que representa de manera tan precisa la forma del
producto (en la forma sehalada en el paragrafo 11) como cuando es
una palabra o marca figurativa consistente en un signo que es
totalmente independiente del producto que pretende designar. El
publico esta acostumbrado a percibir inmediatamente signos como
palabras o emblemas como identificatorios del origen comercial de
los productos, pero no se da la misma percepcion cuando el signo es
una representacion casi exacta de la forma que adquiere el producto
en su uso com{n y corriente.

19.- El caso que nos ocupa se refiere a productos de
consumo masivo, de costo relativamente bajo. En consecuencia, el
plblico relevante es considerado razonablemente bien informado,
razonablemente observador y circunspecto. Sin embargo, debe
tenerse en cuenta el hecho que este tipo de consumidor rara vez tiene
la oportunidad de hacer una directa comparacion entre las diferentes
marcas, y debe conformarse con la recoleccion imperfecta que ha
quedado en su memoria.

20.- Analizando la marca figurativa cuyo registro se solicita
tenemos que si bien no es una forma del producto en si mismo,
representa de manera muy precisa — casi exacta — un segmento de
pasta dentifrica obtenido de la presion de un tubo comiin y corriente
de pasta dental, no agregando distintividad la limitacion de la
solicitud al uso de franjas verdes y blancas, en razon de ser una
practica comtn para el tipo de producto que distingue tal
representacion asi como la combinacion de franjas intercaladas de
colores. Es mas, es practica harto comin en todo tipo de pastas
dentifricas el uso del color blanco; y, para las que su formula
contenga menta, el verde es el color corrientemente utilizado.
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21.- Al ser el signo la designacion grafica precisa, usual y
necesaria del producto que desea proteger — por ende convirtiéndolo
en un signo genérico —, sin ninguna variante perceptible que pueda
diferenciar el signo del solicitante de otros con diferente origen, y a
quienes no se les puede impedir la utilizacion de tal representacion
en razon de que ello constituird otorgar un monopolio exorbitante,
impedira al relevante piblico distinguir inmediatamente y con
certeza el producto de los solicitantes de otros que tienen un origen
distinto y que también deseen utilizar o de hecho estén utilizando la
representacion grafica del producto en cuestion. La marca figurativa
solicitada no tiene caracteristicas propias capaces de informar al
consumidor sobre el origen comercial de los productos que identifica.

22.- Alin para el caso de que las variantes introducidas por
el solicitante llamen la atencion del consumidor, creo improbable que
el mismo las perciba como una indicacion de origen. Por lo tanto, las
variantes introducidas no seran percibidas y recordadas como un
signo distintivo y no seran capaces de ser usadas por el consumidor
para distinguir sin posibilidad de confusion la marca figurativa
consistente en la forma usual de representacion del producto de los
solicitantes de otros con una representacion similar.

23- De conformidad con las consideraciones expuestas,
corresponde rechazar los recursos de apelacion y nulidad
interpuestos, y confirmar el Acuerdo y Sentencia N° 130 del 18 de
Diciembre de 2006 dictado por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala,
con imposicion de costas a la perdidosa, en virtud de lo establecido
en los articulos 192, 203 Inc. b) y 205 del Cédigo Procesal Civil. ES MI
VOTO.

A SU TURNO EL MINISTRO JOSERAUL TORRES
KIRMSER, DIJO: Que se adhiere al voto del Ministro Antonio
Fretes, por los mismos fundamentos. ES MI VOTO.-

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E,,
por todo ante mi, de lo que certifico quedando acordada la sentencia
que inmediatamente sigue:
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Ministros Alicia B. Pucheta de Correa, Antonio Fretes y Ratil Torres
Kirmser
Ante mi: Norma Dominguez, Secretario Judicial

ACUERDO Y SENTENCIA N° 992

Asuncion, 27 de Diciembre de 2.011.-

VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:

1. NO HACER LUGAR el recurso de nulidad.
2. NO HACER LUGAR al recurso de apelacion interpuesto por la
parte demandada y la parte coadyuvante, y en consecuencia
CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 130 de fecha 18 de
diciembre de 2.006, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
3. COSTAS a la perdidosa.

4. ANOTESE y notifiquese.

Ministros Alicia B. Pucheta de Correa, Antonio Fretes y Ratil Torres
Kirmser

Ante mi: Norma Dominguez, Secretario Judicial
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 160 del 13 de Marzo de 2012.

VALPAKINE, Clase 5 (registro, base de la oposicion) vs. VALPAX,
Clase 5 (solicitud de registro de marca).

MARCA DE FABRICA. Cotejo de marcas.

Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de
signos marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el
grafico, fonético e ideologico. Es regla jurisprudencial que basta que la
posibilidad de confusion se plantee en cualquiera de los tres campos para que
el registro solicitado no sea admitido.

MARCA DE FABRICA. Cotejo de marcas.

Si bien la doctrina ensenia que la teoria de la preponderancia de las
silabas primeras se puede afirmar que las silabas iniciales (raiz) idéntica o
muy similares constituyen factores determinantes para generar confusion,
por tal, las desinencias (terminaciones) deben ser claramente distinguibles a
fin de evitar la confusion entre las marcas. En el caso estudiado las
desinencias son claramente resultan claramente distinguibles para evitar la
confusion.-

MARCA DE FABRICA. Cotejo de productos farmacéuticos.

En cuanto a los productos farmacéuticos el cotejo marcario debe ser
mis riguroso, teniendo en cuenta, que el piiblico consumidor no posee por lo
general conocimientos farmacéuticos, lo cual incrementa aiin mds el riesgo
de confusion, y por eso las marcas de productos farmacéuticos deben ser
facilmente distinguibles, o sea esto es que sean diferenciados a simple vista,
sin detenerse a hacerse un analisis minucioso de ellos. En el caso que estamos
estudiando, la marca solicitada posee los requisitos indispensables de
novedad y originalidad, por demostrarse claramente una desiqualdad en los
elementos en conjunto.

SANOFI SYNTHELABO C/ RESOLUCION 4 DE FECHA 29 DE
ENERO DE 2.002, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.



JURISPRUDENCIA SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL — TOMO I

ACUERDO Y SENTENCIA N° 160

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Reptiblica del
Paraguay, a los trece dias del mes de Marzo del afio dos mil doce,
estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Excelentisimos
Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores
ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, LUIS MARIA BENITEZ
RIERA, y MIGUEL OSCAR BAJAC, quien integra esta Sala de la
Excelentisima Corte Suprema de Justicia, ante la inhibicion del
Ministro Sindulfo Blanco, Ante mi, la Secretaria autorizante, se trajo
al acuerdo el expediente caratulado: “SANOFI SYNTHELABO C/
RESOLUCION 4 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2.002, DICTADA
POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de
resolver el Recurso de Apelacion y Nulidad interpuesto contra el
Acuerdo y Sentencia N° 89 de fecha 12 de noviembre de 2.004,
dictada por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la
Excelentisima Corte Suprema de Justicia, resolvid estudiar y votar las
siguientes;-

CUESTIONES:
¢Es nula la Sentencia recurrida?
En caso contrario, ;se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de
votacion dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA,
BENITEZ RIERA Y BAJAC.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Sehora
Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, dijo: El recurrente no
fundamento expresamente el Recurso de Nulidad, por lo que se lo
tiene que tener abdicado del mismo. Por otro lado, de la Sentencia
recurrida no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de
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oficio su declaracion de nulidad en los términos autorizados por los
Articulos 113 y 404 del Coddigo Procesal Civil. ES MI VOTO.

A SUS TURNOS LOS MINISTROS LUIS MARIA
BENITEZ RIERA Y MIGUEL OSCAR BAJAC, DIJERON: Que se
adhieren al voto de la Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por
sus mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, la Sehora
Ministra Alicia Pucheta de Correa, prosigui6 diciendo: La firma
SANOFI SYNTHELABO, en adelante el accionante, mediante
representante convencional, Abogado Wilfrido Fernandez de Brix,
promueve accion contenciosa administrativa contra la Resolucion N°
4 de fecha 29 de enero de 2.002, dictada por el Director de la
Propiedad Industrial.

Por Acuerdo y Sentencia N° 89 de fecha 12 de noviembre
del 2.004, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvid no hacer
lugar a la presente demanda contenciosa administrativa promovida
por la firma accionante, contra las Resoluciones N° 4 de fecha 29 de
enero de 2.002, dictada por la Direccion de la Propiedad Industrial
dependiente del Ministerio de Industria y Comercio e imponer las
costas a la perdidosa.

Contra la citada resolucion, se alza en apelacion el
accionante, conforme al escrito obrante a fojas 188/192 de autos.
Alega que el fallo dictado por el A-quo, no ha realizado un analisis
citrico y logico de los aspectos ortografico, fonético y visual de las
marcas afectadas. En este contexto afirma que en el aspecto fonético
afirma que los radicales en ambas marcas “VALPA” ambas tienen
una pronunciacion. Asevera que la desinencia “INE” no otorga
distintividad suficiente para pretender el registro de la marca
“VALPAKINE”.

El Tribunal como fundamento de su fallo argumento que
entre las marcas “VALPAX” (solicitada) y “VALPAKINE”
(registrada) no existe posibilidad de confusion directa ni indirecta, en
la forma prohibida por el articulo 2° inc. g) de la Ley N° 1294/00, ni
por causas auditivas, fonéticas, graficas, ni ideologicas.
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Al auscultar el fondo de la cuestion planteada, se infiere
que cabe responder a la inquisitoria que si las marcas en pugna
“VALPAX” (solicitada) y “VALPAKINE" (registrada), presentan o no
posibilidad de confusion. Al respecto debo sehalar que la esencia de
las marcas estd en poder excluir a otros en el uso de marcas
confundibles. El espiritu de la legislacion marcaria, conforme a la
doctrina imperante, es de evitar la confusion, tanto asi que ya no se
habla de que las marcas deban ser claramente inconfundibles, sino
que deben ser claramente distinguibles. En ese sentido, se pone
acento a la necesidad de una clara diferenciacion de las marcas en

pugna.

Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el
cotejo de signos marcarios para determinar su eventual similitud
confusionista son el grafico, fonético e ideologico. Es regla
jurisprudencial que basta que la posibilidad de confusion se plantee
en cualquiera de los tres campos para que el registro solicitado no sea
admitido.

En ese sentido debemos previamente analizar el aspecto
ortografico de ambas marcas, y asf tenemos que las marcas VALPAX
y VALPAKINE, la primera se halla compuesta por dos vocales, en
tanto la segunda por cuatro vocales, ambas poseen en comin la
misma rafz (VALPA), sin embargo la variacion en su desinencia de
resulta de una manera idonea para evitar la confusion entre ambas
marcas en cuanto al aspecto ortografico.

A todo esto cabe agregar que si bien la doctrina enseha que
la teoria de la preponderancia de las silabas primeras se puede
afirmar que las silabas iniciales (raiz) idéntica o muy similares
constituyen factores determinantes para generar confusion, por tal,
las desinencias (terminaciones) deben ser claramente distinguibles a
fin de evitar la confusion entre las marcas. En el caso estudiado las
desinencias son claramente resultan claramente distinguibles para
evitar la confusion.-

Ademas, entre las marcas nombradas no existe lo que se
denomina confusion visual, por la diferencia de silabas existente
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entre ambas. En otros términos, no existe coincidencia de letras en su
conjunto de las marcas en pugna.

Dentro del campo fonético a mi parecer, las marcas en
pugna tampoco pueden generar posibilidad de confusion, ya que en
su conjunto VALPAX y VALPAKINE, tienen una pronunciacion muy
disimil, debido a los elementos diferenciadores existente entre ambos
generados por la letra “X” por un lado, y por el otro “KINE”, por lo
que cabe en afirmar que en el caso de autos, no cabe lo que
doctrinariamente se denomina confusion auditiva, pues de la
pronunciacion de las palabras resulta una fonética disfmil.

La Corte Suprema de Justicia en diversos fallos expreso que
en cuanto a los productos farmacéuticos el cotejo marcario debe ser
mas riguroso, teniendo en cuenta, que el publico consumidor no
posee por lo general conocimientos farmacéuticos, lo cual incrementa
atin mas el riesgo de confusion, y por eso las marcas de productos
farmacéuticos deben ser facilmente distinguibles, o sea esto es que
sean diferenciados a simple vista, sin detenerse a hacerse un analisis
minucioso de ellos. En el caso que estamos estudiando, la marca
solicitada posee los requisitos indispensables de novedad vy
originalidad, por demostrarse claramente una desigualdad en los
elementos en conjunto.-

Por lo expuesto, corresponde confirmar el Acuerdo y
Sentencia N° 89 de fecha 12 de noviembre de 2.004, dictado por el
Tribunal de Cuentas, Primera Sala. En cuanto a las costas deben ser
impuestas a la perdidosa de acuerdo al Art. 192 del C.P.C. ES MI
VOTO.-

A SUS TURNOS LOS MINISTROS LUIS MARIA
BENITEZ RIERA Y MIGUEL OSCAR BAJAC, DIJERON: Que se
adhieren al voto de la Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por
sus mismos fundamentos.-

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E,,
todo por ante mi de que lo certifico quedando acordada la sentencia
que inmediatamente sigue:



JURISPRUDENCIA SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL — TOMO I
Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Luis Ma. Benitez Riera;
Miguel Oscar Bajac Albertini
Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial

ACUERDO Y SENTENCIA N° 160

Asuncion, 12 de marzo de 2012

VISTO: Los méritos del acuerdo que anteceden, la Excelentisima;

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL
RESUELVE:

1. DESESTIMAR el recurso de nulidad.
2. CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 89 del 12 de noviembre
de 2.004, de conformidad a los fundamentos expuestos en el exordio
de la presente resolucion.
3. IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa.

4. ANOTESE Y NOTIFIQUESE.

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Luis Ma. Benitez Riera;
Miguel Oscar Bajac Albertini

Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 263 del 24 de Abril de 2012.

ORALZONE y VIRAZOLE ICN, Clase 5 (registros, base de la
oposicion) vs. ORAZOLE (solicitud de registro de marca).

MARCA DE FABRICA. Confusion de Productos Farmacéuticos.

Si bien es cierto que el farmacéutico es una persona por lo general
instruida en dicha ciencia, lo cual evita confusiones al momento de
seleccionar los medicamentos, el mismo podria incurrir en un error
involuntario al confundir una marca con otra si las mismas son parecidas o
similares. Ademds, por otra parte los médicos aunque sean profesionales
altamente calificados, pueden de igual manera, confundir un medicamento
con otro que tenga un nombre similar.

MARCA DE FABRICA. Presentacion de Recetas para Productos
Farmacéuticos.

Ademds cabe senalar que la Ley exige la presentacion de la receta
médica para el expendio de ciertos medicamentos, pero la realidad en nuestro
pais es otra, pues los laboratorios y farmacias en especial, estin mds
interesados en incrementar sus patrimonios, que en la salud de las personas,
y con este fin venden medicamentos sin llevar control sobre las recetas o
indicaciones médicas. Igualmente no hay que olvidar control sobre las recetas
o indicaciones médicas. Igualmente no hay que olvidar que en nuestro medio
es muy comin la llamada automedicacion, que consiste en medicarse con un
producto farmacéutico sin consultar con un médico, poniendo en grave
peligro la salud, y mas aiin si es que existen medicamentos cuyas marcas son
muy parecidas o similares, pues bien podria estar ingiriendo un producto,
pensando en otro. Ademds de igual manera el ptiblico consumidor no posee
por lo general conocimientos farmacéuticos, lo cual incrementa aiin mds el
riesgo de confusion, y por eso las marcas de productos farmacéuticos deben
ser facilmente distinguibles, o sea esto es que sean diferenciados a simple
vista, sin detenerse a hacer un analisis minucioso de ellos.

Eallos relacionados: CS], A. y S. N° 1282 del 6/11/06; A. y S. N° 683
del 21/12/10; A. y S. N° 87 del 14 de Marzo de 2011.
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LABORATORIOS BUSSIE S.A. C/ RESOLUCION N° 1195 DE
FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2003 (SECCION DE ASUNTOS
LITIGIOSOS); Y LA RESOLUCION N° 396 DEL 30 DE OCTUBRE
DE 2006, DE LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ACUERDO Y SENTENCIA N° 263

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Reptiblica del
Paraguay, a los veinticuatro dias del mes de Abril del aho dos mil
doce, estando presentes los Excelentisimos Sehores Ministros de la
Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Doctores. LUIS MARIA
BENITEZ RIERA, SINDULFO BLANCO Y ALICIA BEATRIZ
PUCHETA DE CORREA, en la Sala de Audiencias y Publico
despacho, bajo la presidencia del Primero de los nombrados, ante mi
la  Secretaria autorizante, se trajo a consideracion los
autos:"LABORATORIOS BUSSIE S.A. C/ RESOLUCION N° 1195 DE
FECHA 17/11/2003 (SECCION DE ASUNTOS LITIGIOSOS); Y LA
RES. N° 396 DEL 30/10/2006, DE LA DIRECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL” (EXP. N° 532 FOLIO 231, ANO 2006)”,
para resolver los recursos de Apelacion y Nulidad contra el acuerdo y
Sentencia N° 145 del 18 de setiembre de 2009 dictados por el Tribunal
de Cuentas, Primera Sala.

Verificados los antecedentes del caso, la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia, resolvid plantear y votar las siguientes; -

CUESTIONES:
1- ;Es procedente el recurso de nulidad?

2- En su caso negativo, procede o no el recurso de
apelacion?

Practicando el sorteo de Ley resultd el siguiente orden de
Votacion: BLANCO, BENITEZ RIERA Y PUCHETA DE CORREA.-

A LA PRIMERA CUESTION, EL DOCTOR SINDULFO
BLANCO, dijo: El fallo objetado de impugnacion esta agregado
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desde fs. 184/194. No hizo lugar a la demanda contenciosa
administrativa planteada por LABORATORIOS BUSSIE S.A. contra
resoluciones originadas en las Instituciones competentes, por cuyo
motivo fueron presentados los recursos legales, por la parte
agraviada.-

El recurso de nulidad no estd fundado, ni existen motivos
para declarar la nulidad de oficio, por causales previstas en el art. 113
del C.P.C. Voto: No hacer lugar al recurso de nulidad.-

A SU TURNO LA MINISTRA ALICIA BEATRIZ
PUCHETA DE CORREA DJJO:

RECURSO DE NULIDAD: El recurrente no interpuso, ni
fundamento en forma expresa el Recurso de Nulidad. Por lo demas
del analisis de la Sentencia recurrida no se observan vicios ni defectos
procesales que ameriten la nulidad de oficio en los términos
autorizados por los Articulos 113 y 404 del Codigo Procesal Civil. En
consecuencia corresponde desestimar el Recurso de Nulidad. Es mi
Voto.

A SU TURNO, EL MINISTRO BENITEZ RIERA
manifiesta que se adhiere al voto del Ministro Preopinante, por sus
mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION, EL Ministro SINDULFO
BLANCO, sigue diciendo: Los laboratorios de las marcas ya
registradas “ORALSONE” y VIRAZOLE ICN, de la clase 5, se oponen
a la solicitud del registro de la marca “ORAZOLE”, en la misma clase
(productos farmacéuticos). El alma y principio de la legislacion
marcaria consiste en evitar, que las marcas ya registradas sean
afectadas por otras nuevas, parecidas o similares por sus
denominaciones.

Una marca, especialmente de la misma clase, puede excluir
a otra u otras en el uso, cuando sean confundibles, o no sean
claramente distinguibles. La diferenciacion o distincion de las marcas
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deberfan realizar los consumidores pues cualquier confusion o error
puede costar incluso vidas humanas.

Los organos administrativos y judiciales competentes
ejercen el control en interés de aquellos.

Existen criterios tradicionales relativos a productos
farmacéuticos de la clase 5, por el peligro que representa la posible
confusion entre un medicamento y otros, por el parecido o elementos
de semejanzas.

En el presente caso, entre las marcas de litigio
“ORALZONE”, “VIRAZOLE ICN”, “ORAZOLE” se observan
SIMILITUDES GRAFICAS Y ORTOGRAFICAS relativas a las
escrituras cuyas letras estan puestas en lineas seguidas o separadas y,
se usan en la misma lengua. ESCRITAS DICHAS MARCAS
(registrada — solicitada — registrada) una debajo de otra, y otra, leidas
y repetidas en voz alta, en forma sucesivas y alteradas, producen
evidentes confusiones VISUALES (para lectura)) FONETICAS
(sonidos parecidos del lenguaje hablado) y AUDITIVAS (al oir).

He aqui la representacion GRAFICA - ORTOGRAFICA,
que producen confusiones visuales — fonéticas — auditivas.

1) O-R-A-L-5-O-N-E (registrada)
2) O-R-A-Z-O-L-E (registrada)
3) V-I-R-A-Z-O-L-E (registrada)

Entre 1 y 2: cinco letras son iguales, asi como la Z y la S
(tienen parecido pronunciacion). La letra L de la 1% esta ubicada en
otro lugar en 2 (que no tiene letra N, pero en el mismo lugar se utiliza
la L). Insuficiente para determinar la claridad inconfundibles.

En cuanto a la relacion de 2 y 3: seis sucesivas ultimas letras
(de 7) de la marca 2 solicitada, coinciden con la registrada 3. Las

coincidencias son determinantes para excluir a 2.

Es lo que resulta del analisis, en conjunto.
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En sintesis: La solicitada (marca ORAZOLE) no retine los
caracteres de novedad y particularidad (diferencias suficientes), que
le pueda otorgar personalidad distintiva especial, como requisitos
para ser registrada como nueva. VOTO: No hacer lugar a la
apelacion: confirmar el fallo apelado, y las resoluciones
administrativas inicialmente impugnadas.

A su turno, LA MINISTRA PUCHETA DE CORREA, DIJO:

RECURSO DE APELACION: Me adhiero al voto del
Ministro Sindulfo Blanco por los mismos fundamentos, y agrego:
estimo prudente aclarar, que las marcas en pugna son solicitadas
para productos pertenecientes a la clase (5) cinco del Nomenclator
Internacional, siendo ambos productos farmacéuticos. El Derecho
Marcario al ser un derecho eminentemente tuitivo, lo que busca
evitar es la confusion que pueda existir entre las marcas existentes en
el mercado, pues ya no se habla de que las mismas deban ser
confundibles entre si, sino que sean claramente distinguibles. Con
esto el objetivo constituye proteger no solamente el interés del titular
de cada producto, que se sentird perjudicado si sus clientes
consumidores confundiesen la marca que representa con otra similar,
pertenecientes a otro producto, provocando de esta manera un daho
patrimonial en sus ventas ; sino también el interés del publico
consumidor que podria adquirir un producto determinado
convencido de que esta comprado otro, y la segunda de ellas es la
denominada “Confusion Directa” en la cual el comprador adquiere
un producto determinado convencido de que ésta comprando otro, y
la segunda de ellas es la denominada “Confusion indirecta” que se da
cuando el comprador cree que el producto que se desea posee un
mismo origen determinado y en realidad, el fabricante es otro.

Si bien es cierto que el farmacéutico es una persona por lo
general instruida en dicha ciencia, lo cual evita confusiones al
momento de seleccionar los medicamentos, el mismo podria incurrir
en un error involuntario al confundir una marca con otra si las
mismas son parecidas o similares. Ademas, por otra parte los
médicos aunque sean profesionales altamente calificados, pueden de
igual manera, confundir un medicamento con otro que tenga un
nombre similar.
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Ademas cabe sehalar que la Ley exige la presentacion de la
receta médica para el expendio de ciertos medicamentos, pero la
realidad en nuestro pafs es otra, pues los laboratorios y farmacias en
especial, estan mas interesados en incrementar sus patrimonios, que
en la salud de las personas, y con este fin venden medicamentos sin
llevar control sobre las recetas o indicaciones médicas. Igualmente no
hay que olvidar control sobre las recetas o indicaciones médicas.
Igualmente no hay que olvidar que en nuestro medio es muy comin
la llamada automedicacién, que consiste en medicarse con un
producto farmacéutico sin consultar con un médico, poniendo en
grave peligro la salud, y mas alin si es que existen medicamentos
cuyas marcas son muy parecidas o similares, pues bien podria estar
ingiriendo un producto, pensando en otro. Ademas de igual manera
el plblico consumidor no posee por lo general conocimientos
farmacéuticos, lo cual incrementa atin mas el riesgo de confusion, y
por eso las marcas de productos farmacéuticos deben ser facilmente
distinguibles, o sea esto es que sean diferenciados a simple vista, sin
detenerse a hacer un analisis minucioso de ellos.

Se trae a colacion los siguientes fallos jurisprudenciales:
“Acuerdo y Sentencia N° 1.282 del 06 de noviembre del 2.006”, “Acuerdo y
Sentencia N° 683 de fecha 21 de diciembre de 2.010”, “Acuerdo y Sentencia”
N° 87 de fecha 14 de marzo de 2.011” Excelentisima Corte Suprema de
Justicia, a fin de mantener invariable mi postura sobre la posibilidad
de confusion entre marcas solicitadas para la clase 5 del nomenclator
internacional, y la aplicacion de un cotejo mas riguroso a ser utilizalo,
cuando las marcas en pugna son solicitadas para proteger productos
farmacéuticos. ES MI VOTO.

A su turno el Ministro LUIS MARIA BENITEZ RIERA
manifiesta que se adhiere al voto del Ministro preopinante por sus
mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E.
todo ante mi que certifico, quedando acordada la Sentencia que
inmediatamente sigue:
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Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta de Correa y Luis
Maria Benitez Riera
Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial

ACUERDO Y SENTENCIA N° 263

Asuncion, 24 de Abril del 2012.
VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la;
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:

1. RECHAZAR por improcedente los recursos de Apelacion y
Nulidad, interpuestos contra el Acurdo y Sentencia N° 145 del 18 de
setiembre de 2009 del Tribunal de Cuentas, 1* Sala y en consecuencia
confirmar el fallo apelado, con las Resoluciones Administrativas
impugnadas, con costas.

2. ANOTESE y notifiquese.

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta de Correa y Luis
Maria Benitez Riera

Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial



JURISPRUDENCIA SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL — TOMO I

ACUERDO Y SENTENCIA N° 341 del 18 de Mayo de 2012.

STARMAXY ETIQUETA, Clase 16 (registro, base de la oposicion)
vs. STARS Y ETIQUETA, Clase 16 (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FABRICA. Logotipos. Clase 16.

Debe revocarse la resolucion dictada por la Direccion de la
Propiedad Industrial que hizo lugar a la oposicion de una marca cuando
visualmente los logotipos presentan diferencias en el disefio, dado que
existen varios registros con el mismo término que hacen referencia a la clase
16, que comprende el papel, carton, los productos del papel y articulos de
oficina.

MARCAS DE FABRICA. Confusion

Corresponde revocar la resolucion dictada por la Direccion de la
Propiedad Industrial que hizo lugar a la oposicion de una marca cuando
pretender evitar del uso comiin la palabra STAR por la supuesta confusion a
que induciria es débil, dado que la peticionante no refleja pretension de
beneficiarse del prestigio de la marca oponente, y que conviven pacificamente
varias marcas registradas con similitud fonética sin generar confusion al
pliblico consumidor.

MARCAS DE FABRICA. Coexistencia pacifica entre las marcas

Cabe revocar la resolucion dictada por la Direccion de la Propiedad
Industrial que hizo lugar a la oposicion de una marca cuando no se
encuentran motivos suficientes que impidan el uso restringido de la palabra
STAR a una empresa en particular como elemento de fuerza diferenciadora, e
impedir su utilizacion en la clase 16, dado que no surgiria inconveniente en
que sigan operando en coexistencia pacifica.

MARCAS DE FABRICA. Analisis prudente
En temas marcarios no se limitan a reglas preestablecidas, mas bien

resultan de un andlisis prudente por parte del juzgador y subjetividad
“razonable” a la confrontacion.
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MARCAS DE FABRICA. Analisis prudente

Es menester situarnos en calidad de piiblico consumidor, y cotejar
la palabra en su integridad, en su conjunto, y determinar si la misma es
utilizada como indicativa de un producto, es finica, que fuera registrada
como resultado de una creatividad, novedosa, introducida en el Iéxico por la
empresa que la hubiese registrado y por tanto se halla acreditada para
efectuar alguna oposicion;... prestamos atencion no solo a las diferencias o
elementos distintos, sino mayormente a las similitudes, coincidencias que
pudieran surgir entre las marcas en pugna, reflejados en jurisprudencias
relacionadas a casos de oposicion marcaria, sin embargo, cada caso debe ser
resuelto en atencion a los hechos y derechos invocados por las partes
intervinientes en tales procesos, y al testeo de la palabra como elemento de
uso comiin o no, grificamente, fonéticamente, visualmente, dentro de las
sanas practicas comerciales y el consumidor final.

CARVAJAL S. A. C/ RESOLUCION N 374 del 27 AGOSTO 2007,
DICTADO POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ACUERDO Y SENTENCIA N° 341

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Reptiblica del
Paraguay, a los Dieciocho dfas, del mes de Mayo del aho dos mil
doce, estando reunidos en su Sala de Acuerdos de la Corte Suprema
de Justicia los sehores Ministros SINDULFO BLANCO, ALICIA
BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS BENITEZ RIERA, por
Ante mi, la Secretaria autorizante se trajo a estudio el Expediente
caratulado: “CARVAJAL S. A. C/ RES. N° 374 del 27 AGOSTO 2007,
DICTADO POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”, a fin de resolver
los Recursos de Apelacion y Nulidad interpuestos por la Parte Actora
contra el Acuerdo y Sentencia N° 186 de fecha 06 de noviembre de
2009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, los Ministros de
la Excelentisima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvieron
plantear las siguientes:
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CUESTIONES:
¢Es nula la Sentencia apelada?
En caso contrario, ;se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de
votacion, dio el siguiente resultado: SINDULFO BLANCO, ALICIA
BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS BENITEZ RIERA.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el Doctor
Sindulfo Blanco DIJO: La recurrente no fundamentd expresamente el
recurso de nulidad. Por lo demas, no se advierten en el fallo recurrido
vicios o defectos que justifiquen la declaracion de nulidad de oficio,
en los términos autorizados por los Arts. 113 y 404 del Codigo

Procesal Civil. Corresponde en consecuencia desestimar el recurso de
nulidad. ES MI VOTO.

A sus turnos, los MINISTROS PUCHETA DE CORREA y
BENITEZ RIERA manifiestan que se adhieren al voto del Ministro
preopinante por sus mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el Ministro
BLANCO, dijo que: El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por
Acuerdo y Sentencia N° 186 de fecha 06 de noviembre de 2009,
resolvio: “1.-) NO HACER LUGAR, a la presente demanda
contencioso administrativa, deducida por la firma: “CARVAJAL S.
A. contra la Resolucion N° 374 de fecha 27/08/2007, dictado por la
Direccion de la Propiedad Industrial”, de conformidad al exordio de
la presente Resolucion. 2.-) CONFIRMAR la Resolucion N° 374 de
fecha 27/08/2007 dictada por la Direccion de la Propiedad Industrial.
3.-) IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa. 4.-) NOTIFIQUESE,
registrese y remitase copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.

Contra dicho Acuerdo y Sentencia, (a fs. 116/117), expresa
agravios en representacion de la parte actora el Abogado Wilfrido
Fernandez de Brix, en la parte conclusiva, alegando que: “la sentencia
recurrida es nula por violar principios de congruencia y la prohibicién de
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reformatio in pejus al considerar que la marca de mi mandante también debe
ser rechazada  por falta de distintividad y notoriedad. Existen claras
diferencias visuales, fonéticas y conceptuales entre las marcas en cuestion. EI
uso del vocablo STAR no puede ser motivo de rechazo porque su uso en clase
16 no es exclusivo. El uso del vocablo STAR no afecta la originalidad de la
marca de mi mandante porque su disefio le otorga innegable distintividad.
La falta de oposicion de parte de otros titulares de marcas que comparte el
vocablo STAR constituye un claro indicio de que la marca de mandante no
crea ningiin riesgo de confusion o asociacion....en consecuencia revocar en
todas sus partes el Acuerdo y Sentencia 186 de fecha 06 de noviembre de
2009”.

Asimismo, el Abogado Ramon Rodriguez en representacion
del Ministerio de Industria y Comercio, contesta la expresion de
agravios, “que el Acuerdo y Sentencia hoy recurrido se ha dictado conforme
a derecho porque tuvo su fundamento en que “las marcas “STARS y
etiqueta” y “STARMIX" presentan similitudes que hacen posible la
confundibilidad en cuanto a la procedencia del producto ofrecido, acentuado
por el hecho de que ambas pertenecen a la misma clase 16. Por tanto coincido
con la decision judicial que emitio la resolucion confirmando las resoluciones
administrativas en el sentido de que ambas marcas presentan semejanzas en
los planos ortogrifico, fonético y visual” y solicita la confirmacion en todas
sus partes el Acuerdo y Sentencia N° 186 de fecha 06 de noviembre de 2009.
(Fs.123/125).

Consecuentemente los argumentos de las partes, versan
respecto a la coexistencia pacifica o posible confusion, entre la marca
“STARS Y ETIQUETA” y la marca “STARMAX Y ETIQUETA”, en la
clase 16, y realizando un examen de fondo, respecto al riesgo de confusion o
asociacion a la marca oponente registrada, y a que el Ad-quem expreso sus
fundamentos via Acuerdo y Sentencia N° 186 de fecha 06 de
noviembre de 2009, exponiendo: “encontrando que las marcas “SATRS”
y “STARMIX" presentan similitudes que hacen posible la confundibilidad
por tanto coincide con la Autoridad Administrativa que emitid resolucion
impugnada en el sentido de que ambas presentan semejanzas en los planos
ortograficos, fonético y visual”; acentuamos que en temas marcarios no
se limitan a reglas preestablecidas, mas bien resultan de un analisis
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prudente por parte del juzgador y subjetividad “razonable” a la
confrontacion.

El Dr. Sindulfo Blanco contintia diciendo: que, articulados
de la Ley 1.294/98, respecto a las que no podran registrarse como
marcas, el Art. 2° inc. f) de la que dispone... “Los signos idénticos o
similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
diferentes cuando pudiera causar riesgo de confusion o de asociacion con esa
marca...”, y articulo 15 donde expresa: “El registro de una marca hecho
de acuerdo con esta ley concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la
misma y a ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas
que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el
derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda
inducir  directa o indirectamente a confusion o a asociacion entre los
productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que
tengan relacion entre ellos, y;

Para esclarecer, la posibilidad de confusion entre las
marcas en pugna “STARS” (solicitada) y “STARMAX" (oponente), es
menester situarnos en calidad de ptblico consumidor, y cotejar la
palabra en su integridad, en su conjunto, y determinar si la misma es
utilizada como indicativa de un producto, es finica, que fuera
registrada como resultado de una creatividad, novedosa, introducida
en el léxico por la empresa que la hubiese registrado y por tanto se
halla acreditada para efectuar alguna oposicion; asimismo siguiendo
las pautas mayormente utilizadas para el cotejo gramatical, fonético o
diseno de una marca, prestamos atencion no solo a las diferencias o
elementos distintos, sino mayormente a las similitudes, coincidencias
que pudieran surgir entre las marcas en pugna, reflejados en
jurisprudencias relacionadas a casos de oposicion marcaria, sin
embargo, cada caso debe ser resuelto en atencion a los hechos y
derechos invocados por las partes intervinientes en tales procesos, y
al testeo de la palabra como elemento de uso comiin o no,
graficamente, fonéticamente, visualmente, dentro de las sanas
practicas comerciales y el consumidor final.

En este caso en particular, entendemos que visualmente los
logotipos presentan diferencias en el diseho, acontece que se invoca
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oposicion a la utilizacion de la palabra “STARS”, como obstaculo
para la viabilidad de otorgar el registro a la parte actora, porque
“STAR” se encuentra inserta en la palabra de la marca registrada
“STARMAX", y la palabra STARS, traduccion del idioma inglés
refiere a MUCHAS ESTRELLAS, es asi, que en el comin de la gente,
lo usa e interpreta dentro del alfabeto internacional, como un
sustantivo persona estrella femenino, o calificativos relacionados a
temas galacticos, individualizando a celebridades, o producciones
culturales, areas deportivas, o a la calidad de algtn servicio como el
comiin hotelero, o normalmente utilizado como un calificativo a
algin producto. En este caso existen varios registros que hacen
referencia a la clase 16 que comprende esencialmente el papel, carton,
los productos del papel y articulos de oficina, principalmente los
corta-papeles, maquinas multicopistas, entre otros (Clasificacion de
Niza, esta en la pag. web mic.gov.py).

Pretender evitar del uso comtin la palabra “STAR”, y
oponerse a la marca “STARS” porque inducirfa a supuesta confusion,
por ciertas letras de coincidencias con la marca “STARMAX”, es
débil, la peticionante de la marca no refleja pretension de
beneficiarse del prestigio de la marca oponente, porque no es menos
cierto que, con la vigencia de la marca “STARMAX y etiqueta”, ya
vienen siendo utilizadas a nivel nacional en la clase 16 y conviven
pacificamente varias marcas registradas con similitud fonética y que
tienen insertas en la escritura “STAR”, y no genera confusion al
plblico consumidor.

Por ello, atento a que el Derecho Administrativo,
subordinado a preceptos constitucionales, en este caso al Principio de
Igualdad consagrado en la Constitucion Nacional Art. 46 y 47,
respecto a la igualdad de oportunidades, y estd demostrado en estos
autos, la existencia de autorizaciones que ha conferido la Direccion de
la Propiedad Intelectual en la clase 16 tales como: “STAR, STAR
WARS, ITASTAR, FIVE STAR, RAINBOW STAR, SATR ALLIANCE y
etiqueta, STARSTONE” (registros obrantes a £s.93/102), no encuentro
motivos suficientes que impidan el uso restringido de la palabra
“STAR” a una empresa en particular como elemento de fuerza
diferenciadora, e impedir la utilizacion de la marca “STARS Y
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ETIQUETA” en la clase 16 — ya que no surgiria inconveniente en que
sigan operando en coexistencia pacifica, como lo vienen haciendo
varias marcas registradas en clasel6 que el consumidor ausculta y
observa en el transitar de su cotidianeidad.

En merito a todo lo expuesto, soy del criterio que debe
prosperar el Recurso de Apelacion planteada por CARVAJAL S.A. a
través de su Abog. Wilfrido Fernandez, y en consecuencia REVOCAR
el Acuerdo y Sentencia N° 186, de fecha 6 de noviembre de 2.009,
dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, y aparejada
revocatoria a la Resolucion N° 374 del 27 AGOSTO 2007, DICTADO
POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

En cuanto a las costas las mismas deberan ser impuestas a
la perdidosa en virtud a lo establecido por los arts. 203. Inc. b), y 205
del Codigo Procesal Civil. ASI VOTO.

A sus turnos, los Sehores Ministros Dra. PUCHETA DE
CORREA y Dr. BENITEZ RIERA, manifiestan que se adhieren al voto
del colega Ministro preopinante por coincidir con sus fundamentos.
ASI VOTARON.

Con lo que se dio por terminado el acto previa lectura y
ratificacion del mismo firman los Excelentisimos sehores Ministros de
la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, por Ante mi, la Secretaria

Autorizante, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente
sigue:

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta de Correa y Luis
Maria Benitez Riera.

Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial
ACUERDO Y SENTENCIA N°: 341

Asuncion, 18 de Mayo del 2.012



SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 2012

Y VISTOS: Los méritos del Articulo que antecede; la,
Excelentisima
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:

1. DECLARAR Desierto el Recurso de Nulidad.
2. HACER LUGAR al Recurso de Apelacion y en consecuencia
REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 186, de fecha 6 de noviembre
de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, de
conformidad al exordio de la presente resolucion.
3. IMPONER, las Costas a la parte perdidosa.

4. ANOTAR, registrar y notificar.

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta de Correa y Luis
Maria Benitez Riera.

Ante mi: Norma Dominguez, Secretaria Judicial.
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ACUERDO Y SENTENCIA N° 358 del 24 de Mayo de 2012.

EL GOURMET, clase 16 (registro, base de la oposicion) VS. EL
GOURMET.COM, clase 16, (solicitud de registro de marca).

RECURSO DE APELACION. Expresion de agravios.

La expresion de agravios no debe ser un medio técnico desprovisto
de contenido, sino que debe tener una sustancia tal que cumpla con el
requisito de ser un andlisis razonado punto por punto de las partes del
Acuerdo y Sentencia que se consideran errbéneas y una fundamentacion
indicativa, precisa y adecuada de los motivos en los que el apelante sustenta
su pretension revocatoria.

RECURSO DE APELACION. Expresion de agravios.

La expresion de agravios no se tiene por objeto se trata de reiterar
defensas introducidas en la instancia anterior sin un reproche puntual a los
argumentos del Tribunal, sino que debe ser una critica concreta y razonada,
con articulaciones objetivas y fundadas con entidad suficiente sobre los
aspectos que se consideran equivocados o deficientes del fallo. (Casco Pagano,
Hernan. Codigo Procesal Civil comentado y concordado) Finalmente, no
basta con dar una apreciacion dogmatica que trasunte un criterio diferente al
del Tribunal o una mera disconformidad, sino que deben esgrimirse
argumentos juridicos fundantes de una opinion juridicamente relevante en
el sentido opuesto al fallo.

Y es asi que, a fin de analizar ese fundamental extremo debe tenerse
presente que no basta el “quantum” discursivo sino la “qualite” razonativa
y critica. Es decir, corresponde precisarse los errores y omisiones, las
deficiencias que se le atribuyen al fallo del a-quo, demostrandose los motivos
que se tienen para el ataque, presentando los presuntos defectos y, también,
rebatiendo sus fundamentos.

Por ello, no basta el disentimiento, aunque se lleguen a expresar
profundas discrepancias, pues disentir no es criticar. Las afirmaciones
genéricas e impugnaciones de orden general de naturaleza dogmidtica, como
ast también la remision a arqumentos ya expuestos y que fueran objeto de
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andlisis por parte del a-quo, no satisfacen los requisitos minimos
indispensables para mantener la apelacion. En sintesis, no resultan
suficientes las afirmaciones sin un desarrollo critico de las impugnaciones, al
punto que el recurso debe bastarse a si mismo.

ACUERDO Y SENTENCIA N° 358.

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Reptiblica del
Paraguay, a los veinticuatro dfas del mes de Mayo del aio dos mil
doce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentisimos
Sehores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal,
Doctores SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE
CORREA y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, ante mi la Secretaria
autorizante, se trajo a estudio el expediente individualizado:
“PRAMER S.C.A C/ RES. N° 126 DEL 16/05/2006 DE LA SEC.
ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RES. N° 192 DEL 30/04/07 DE LA
DIR. PROP. INDUSTRIAL (D.P.1.)”, a fin de resolver los recursos de
apelacion y nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N°
157 de fecha 08 de octubre de 2009, dictado por el Tribunal de
Cuentas, Segunda Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte
Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvid plantear y votar las
siguientes:

CUESTIONES:

¢Es nula la sentencia apelada?

En caso contrario, ;se halla ajustada a derecho?-

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de
votacion, dio el siguiente resultado: BLANCO, PUCHETA DE
CORREA y BENITEZ RIERA.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el Dr.

SINDULFO BLANCO dijo: El apelante desiste expresamente del
recurso de nulidad contra la referida resolucion, y asimismo en la
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misma no se observan vicios o defectos que ameritan la declaracion
de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los articulos
113 y 404 del Codigo Procesal Civil, por consiguiente corresponde
desestimar este recurso. Es mi VOTO.

A su turno, los sefhores Ministros PUCHETA DE CORREA
y BENITEZ RIERA, manifiestan que se adhieren al voto del
preopinante por sus mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el Ministro
SINDULFO BLANCO prosiguio diciendo: En estos autos la Litis se
traba cuando la Res. N° 126/06 de la Secretaria de Marcas rechaza la
solicitud de registro de la marca “El gourmet.com” solicitada por la
firma PRAMER S.C.A. para proteger productos de la clase 16, en
base al registro previo de la marca “Gourmet” registrada en la misma
clase 16 en el aho 2001 a favor de ADVANCE MAGAZINE
PUBLISHERS INC. Posterior a ello, el Abog. WILFRIDO
FERNANDEZ, en representacion de la firma solicitante recurre en
apelacion y la Direccion de la Propiedad Industrial dicta la Res. N°
192/07 que considera el recurso de apelacion improcedente, teniendo
en cuenta que “examinadas las alegaciones del apelante, ésta Direccion
constata que estd delante de una simultaneidad de registros marcarios
idénticos para la misma clase y a nombre de distintos titulares” y confirma
la Resolucion N° 126/06 en base al art. 6 de la Ley de Marcas N°
1294 /98 que establece: “La Direccion de la Propiedad Industrial en interés
del ptiblico podri denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante
a otra marca registrada para el mismo producto o servicio, con notificacion al
solicitante, afin mediando consentimiento del titular de la marca registrada”.
El subrayado es de esta magistratura a los efectos de tener presente el
acuerdo de coexistencia entre ambas marcas probado en autos y la no
oposicion de la misma a la solicitud de la marca “El gourmet.com”.

A fs. 40 tenemos el escrito de inicio de la accidon
contencioso-administrativa por parte del Abog. WILFRIDO
FERNANDEZ en representacion de la firma PRAMER S.C.A. contra
las resoluciones administrativas referidas.
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El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala por Acuerdo y
Sentencia N° 157 de fe