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En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Reptiblica del Paraguay,
oo @yﬂrgl??g(/;f»—;f&}@; dias'del ' mes de 5@%&;«72/&(16 dos mil trece,” reunidos los
o¥P ngmbros de la Segunda Sala del Tribunal de Apelacién en lo Civil y Comercial,
g _'AN CARLOS PAREDES BORDON, GERARDO BAEZ MAIOLA y EUSEBIO
MELGAREJO, quien integra éste .Tribunal para entender en estos autos por
+ rinhibicion de la Dra: Maria Sol Zuccolillo Garay de Vouga, bajo la presidencia del
primero de los nombrados, por.ante mi la Actuaria Autorizante se trajo a acuerdo el
expediente individualizado antecedentemente a fin de resolver los recursos' de
apelacién y nulidad-interpuestos contra la S.D. N° 338 de fecha 11 de junio de 2012
_y-su aclaratoria S.D. N° 417 del 6 de julio de 2012, dictados por el Juzgado de

“Primera Instancia en lo de y Comercial, 9° Turno Sria. N°® 18.

PREVIO estudio de los antecedentes, el Tribunal resolvié plantear y
-votar las siguientes: ¢ v
k : :‘C-UESTIONES: ,

ES .NULA LA .SENTENCIA APELADA? 1

EN CASO NEG‘ATIVO ESTA AJUSTADAADERECHO‘?* '

PRACTICADO el sorteo, 1e§ulto que debian votar los Senmes
Miembros en el siguienté] orden: PAREDES BORDON, BAEZ: MAIOQOLA,
MELGAREJO. "

. A LA PRIMERA |CUESTION PLANTEADA FEL. MAGISTRADO
. PAREDES BORDON DIJO el recurrente ha desw‘udo expresamente de este
+TECUrso. ' 1

« + 1+ Del analisis de l§s sentencias en alzada, no se observan v1olac10nes de
forma o solemnidad. prescriptas en las leyes para declarar la nulidad de las mismas.

Y \
éé\ g\) 7t ﬁo\} - El recurso debe pues!tenel se por desmtldo :
1/ ; s . ]

' A SUS TURI\{OS LOS MAGISTRADOS BAEZ MAIOLA 'Y
ELGAREJO votaron en el mlsmo sentido. -« ‘

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL ’MAGISTRADO

en recurso, S.D..N° 338 de fecha 11 de junio de 2012 el ;
! “RECHAZAR la - presente: demanda -por supresion de hon
 indemnizacion de daos y perjuicios; déducida por la firma ;' EAME S\A cantra EL
'ALAMO S.A4: por-improcedente,.de conformidad.a los térmja HOS! idel Eé)rordk -de la
Wi phpresente resolucion., 7) ﬂbﬁ?ONER las costas a la: partc acto% N

e

DES
ORDOY N {m

En tanto que por la segunda de las sentencias r m*pdas \S"’D :
de techa 6 de.julio de 2012; el Juez resolvio: “HACER RE

terpuesto por la-Abog. -LUCILA-MARIA KELLY en npres*entaczm tde Ja»' Fma-
A TERFS4 CANETE =

!!. .v’ LR

Abag,




ALAMO -S.A. contra -la S.D. N° 338 de fecha 11 de junio de 2012, y en
consecuencia ACLARAR que en el penmiltimo pdrrafo: del considerando se ha
consignado erroneamente la imposicion de costas a la parte DEMANDADA,
debiendo ser impuestas las costas a la parte ACTORA.”

Contra ambas decisiones se alza la parte actora, representada por el
Abog. ELVIO LOPEZ GALLI'quien en un extenso escrito, expone sus agravios de
fs. 979 a 1009, los cuales pueden sintetizarse en: A) el Juez cambia en su sentencia
el nombre comercial de la accionada, el nombre de la demandada no es EL
ALAMO S.A. FARM AND HEALTH CARE PRODUCTOS FOR A NEW AGE,
como afirma el A-quo ya que consta en autos la escritura de constitucion de la
sociedad demandada y en la misma surge claramente que la denominacion de la
misma es EL. ALAMO S.A., sin agregado alguno y por ende, no es cierta la
afirmacion del A-quo en cuanto al .nombre de la accionada, que fue el primer
argumento en que fundd su decision de rechazar la presente demanda. El juez,
apartindose de las pruebas rendidas en autos, escritura publicas, copias
autenticadas del estatuto de Ia sociedad demandada y de las tres ultimas asambleas
en donde se realizaron la eleccion de los directores, donde se'constata que el
nombre de la accionada es EL ALAMO S.A:y no EL ALAMO S.A. FARM AND
ELATH CARE PRODUCTOS FOR A NEW AGE que figura en algunos letreros
puestos frente al local de la demandada, incorporada al proceso por una fotografia,
y a los cuales el A-quo ha otorgado una importancia indebida y exagerada, en estas
condiciones sostiene que la sentencia apelada resulta arbitraria, sostiene el
recurrente, por contradecir la prueba rendida en autos, ya que los instrumentos
publicos presentados, como la escritura publica de constitucion de-la sociedad, y
no impugnados por la‘demandada, enuncia claramente como-nombre de la demanda
EL ALAMO S.A. v no el fantasioso nombre adjudicado por el A-quo, con los
aditamentos de FARM AND HEALTH CARE PRODUCTOS FOR A NEW AGE.
B) en segundo lugar, el apelante se agravia porque el Juez ha hecho una deficiente,
limitada vy arbitraria interpretacion de la ley de marcas y demas disposiciones
aplicables del ordenamiento juridico, partiendo de una premisa falsa, de que es
imprescindible que la actividad de la demandada sea similar a la actividad
economica de la demandante, prescindiendo de los demds aspectos probados en
autos v a aplicacion de normas del derecho positivo y los principios generales del
derecho, asi como. disposiciones constitucionales, en particular el Art. 110 que
sefiala:’Todo autor, inventor, productor o comerciante gozard de la propiedad
exclusiva de su obra, invencion, marca o nombre comercial, con arreglo ala Ley ",
lo que se traduce en que TODO COMERCIANTE GOZARA DE LA PROPIEDAD
EXCLUSIVA DEL NOMBRE COMERCIAL. Si el nombre comercial debe ser
compartido por otra empresa, sostiene el apelante, esta claro que la propiedad ya no
es exclusiva y entonces debe primar el mencionado -articulo constitucional, ‘para
hacer lugar a la demanda. Agrega el apelante a continuacion, que la interpretacién
dada por €l Juez a una norma particular y aislada-obviando el resto del sistema
juridico y en particular una garantia constitucional expresa; v ademas violando los
convenios de PARIS y de WASHINGTON de: 1929, pasando a transcribir:los Arts.
21, 8 y.9 de.los. mencionados-convenios.: A continuacién pasa citar ‘numepssgs; "
jurisprudencias en apoyo a su tesis, tanto de nivel nacional, especiﬁcameﬁﬁg%n
materia de marcas, como de la Corte Suprema de Justicia. ¢) Como tercer p\ﬁi&%ﬁo e o) pA
sus agravios, se cuestiona.la forma en que el A-quo ha valorado el cumylo w‘ﬁ})
pruebas rendidas, dando méritos solo a las que favorecerian a la demanl%?g n i
tener en consideracion las que no le eran favorables y asi sefiala que al refeq Igsé;‘gxfb 10t
los estatutos de ambas empresas, agregados a fs. 11/28 Estatutos de la -&Q@ré,’uw °
ALAMO S.A. v a fs. 106/112 Estatutos de EL ALAMO S.A. entidad demandada;

r
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cionstltucmn de cada socxedad en donde claramente pucde advertn se que la actora

Use' ha constituido con mucha antelacion al de la demandada, asi como el mejor

derecho y uso del nombre comercial, consagrado por disposiciones de la Ley de

Marcas N° 1294/98; -Arts. 72,75, y 76 que trascribe a fs. 1001 se agravia también

por el hecho de que la prueba pericial fue desechada por el A-quo con el argumento

de que el pronunciamiento de 155 personas respécto cuestiones de caracter técnico

en-materia de mercadeo, descarta la misma sefialando que la pericia llega a invadir

«esferas propias de decisiones del magistrado; d) Asi mismo, como una muestra mas

de la parcialidad en la interpretacion del A-quo sefiala que.el mismo dio validez a

una prueba fraudulenta, elaborada por la jefa de asuntos litigiosos, Abog. Alcira

Azcurra, que habia inicialmente rechazado la oposicion presentada por la actora,

decision que fue posteriormente revocada, rechazandose la inscripcion de EL

ALAMO vy el logotipo FARM AND HEALTH CARE PRODUCTS FOR A NEW

AGE. Lo fraudulento de la prueba utilizada por el A-quo para fundar su decision,

sefiala el apelante, fue oportunamente denunciado a fs. 679/681, TOMO IV del

-principal en donde se démuestra que dicha prueba fue producida en contravencion a

‘las reglas establecidas entel Cddigo Procesal Civil, coni donde la opinién de una

funcionaria ptiblica que se ha- extralimitado al expresar de manera ‘subjetiva,, una

opinion, reservada al Juez. ) Se agravia por ultimo del rechazo del A-quo de la

. indemnizacion de:dafios reclamada, basandose exclusivamente en- el hecho de

. haberse desestimado la demanda de supresién de nombre, soslayando asi

disposiciones de la Ley de Marcas en los Arts. 84, 85, solicitando en consecuencia

al Tribunal que sea revocada la decision de rechazar la demanda y que el Tribunal

haga lugar al resarcimiento solicitado, remitiéndose a lo:expuesto en el escrito de

+ alegatos, de-fs: 912/915 ‘de autos; f) por ultimo, se agravia de la imposicién de

costas, ‘sosteniendo que las mismas en el: Considerando son impuestas a la

demandada vy sin embargo en el Resuelve 1as.impuso a la actora, lo que motiva su

_agravio contra la sentencia aclaratoria, solicitando la revocacion de esta decision en
ﬁ\%\,\/\/ + forma consecuente con.la revocacién del prmmpal

0

"« - De los agravios del apelante, se corrié traslado a la demandada, que

41036 en‘cual; si bien afirma contestar los agravios, en realidad se limita a.relatar
Jaemntamente el desarrollo del proceso, repetir los agravios pelante y reafirmar
los argumentos expuestos por su parte recogidos en | i/se*n*”temﬁ\respecto ala
imposibilidad de confusion entre el nombre del demanda (me y/giel d’e ndado dado
que se dedican adiferentes’ rubros la actom fabuca

u..

escaneados de marcas y productos que nada tienen que v r; c@n‘lajpresfi;ne causa
para terminar solicitando la confirmacion de las sentencias reg cu urridas: &
2 ;




o Asi: trabada la cuestion y dado lo complejo del tema traido a la vista
del Tribunal, ‘nos' vemos obligados a-analizar las pretensiones incoadas ante la
magistratura-y los elementos aportados, a‘fin de evaluar'si la decision de rechazar la
demanda, se halla o no ajustada a derecho.

En autos, se presentd, mandatario mediante, la empresa ALAMO S. A
a promover demanda ordinaria contra la firma EI. ALAMO S.A., solicitando la
supresion vy cese del uso indebido de nombre comercial, en particular la palabra
ALAMO, porque ha sido utilizada en indebida e ilegal forma por la firma
demandada. Igualmente solicité que la firma EL. ALAMO S.A. sea condenada a
pagar una INDEMNIZACION POR DANOS Y PERIUICIOS ocasionados a la
actora por el uso indebido. del nombre. -Sefial6. que la sociedad actora fue
constituida por escritura publica en fecha 5-dé noviembre de 1990 inscripta en el
Registro Publico-de Comercio en fecha 29°de mayo. de 1991, siendo su .objeto
-principal la explotacion grafica y negocios afines, ediciones folletos, libros y
publicaciones diversas, impresiones varias, explotacion del comercio de librerias y
utiles escolares, imprenta papeleria etc., siendo que la misma es conocida a nivel
nacional e internacional, por la producciéon de los cuadernos ALAMO, siendo
propietaria de la marca ALAMO, y que tiene la .representacion de prestigiosas
marcas internacionales como ser ACRILEX, WALEU, ACRIMET, v otras.

Ce :

Promueve la demanda contra la firma EL. ALAMO S.A. que gira en el
mercado con ‘supuesto objeto de venta .de productos farmacéuticos y otros,
sefialando que han tomado conocimiento de la existencia de dicha firma enel afio
2007 con la deduccion de una demanda contencioso administrativa promovida por
el Sr. Rainer Bendlin, contra la Resolucion.de la Direccion de Propiedad Industrial
que le-habia denegado la inscripcion del nombre EL ALAMO S.A.- FARM AND
HEALTH CARE PRODUCTS FOR NEW AE, dado que evidentemente, el nombre
de EL ALAMO o el ALAMO CON SUS AGREGADOS, es totalmente similar al
nombre de la actora ALAMO, por lo que.sus derechos se ven afectados. Expresa
que -la empresa demandada se habria constituido en el afio 1997, por lo que-estd
demostrado que la fecha de constitucion de la'actora es por o menos 7 afios antes a
la.de la demandada.- - ‘ : ;

Concxetamcnte solicita se d1sp0nga la supresion del nombre comercial
ALAMO y asi también se indemnice a la actora por los dafios y perjuicios que le
ocasiono el uso indebido de su nombre comercial, sefialando en cuanto al monto,
que-el: mismo surgird de las pruebas a'ser producidas en el periodo respectivo.
Invoca como fundamento de sus pretensiones el Art. 110 CN, el Céodigo Civil, la
Ley de Marcas y en particular los Arts. 73 al 76 y 81.a 82.

Corrido traslado de la demanda, se presentd la firma accionada a
contestar la demandapor medio de'la Abog. Ada Nelly Torres a fs. 128,
acompafiando diversas documentaciones, sosteniendo bésicamente que el nombre
comercial . de .su mandante es EL ALAMO S.A. FARM & HEALTH CARE
PRODUCTS FOR A NEW AGE segt’m asi lo acredita-con la factura legal

EL ALAMD SAy que tamblen es merto que su denommaczon social ,‘Q, é§ X 113\ s w’“‘*\
nombre comercial y. por ende no es-conocido como tal en el Comercio. m laa;) (e
disposicién del Art. 46. del. CC y 73 de la Ley de Marcas, sostenien @iqﬁ“\é@,,gl@’}

nombre comercial EL ALAMO S.A. FARM & HEALTH CARE PRODUT§ FOR. <Ok QR =5}
A NEW AGE es suficientemente diferente para no. ser confundido con, el' nembre”"“\ ff j
de la actora y que ademas, ambas sociedades tienen objeto distintos es decir, Qperaﬂ : /,/'

. &
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es rubros del comercio, tal como‘lo reconoce la propia actora; que se
a fabricacion'de cuadernos y 1a‘demandada a todo tipo de comeércio licito,
SEERE 14 pzofeuonal y técnica, representaciones; administraciones, explotacion
~la ganadera, colonizaciones, loteamientos, entre otros, habiendo dirigido su
actividad hacia el drea especifica de comercializacion de productos veterinarios y
médicos. Agrega asi mismo que en el mercado conviven diversas empresas que con

a denominacion de ALAMOS, EL. ALAMO, LOS ALAMOS, se dedican a rubros

dedican a rubros diferentes no puede haber ninglin perjuicio que reclamar, por lo
que solicita el rechazo de la demanda.

Asi trabada la litis, los puntos a resolver son: a) jexiste o no confusion
o identidad entre los nombres comerciales de las partes, (demandante y
demandada)?; b) en caso que exista confusion o identidad, ;puede la misma generar
duda o confusion en el publico 0-el mercado, respecto a la identidad de los nombres
comerciales, a pesar de dedicarse a rubros o ‘actividades diferentes, que justifique la
supresion del mismo en la denominacién de la demandada?; ¢) jha existido o no
dafio a la actora ocasionado por el uso del nombre por parte de la demandada? y d)
ja cuanto asccndena dxcho dafio?.
Antes: de entrar a realizar analisis conforme a la secuencia sefialada,
+ conviene definir el temaique es objeto de litigio, es decir, qué se entiende o qué es
el-nombre comercial vy su distincion de la llamada razon social, que es otro atributo
de la empresa. - : ;

En este contexto entendemos que el nombre comercial no es otro que

opera ya'sea nacmnal 0 mtemacmna] y que puede ser 1gua1 o no a la razén social
£n el caso, sociedades andnimas, siendo esta Gltima la denominaciéon con que se
1d<€nt1hca a la sociedad en su estatuto es decir, la denominacion adoptada por sus
ocios y con la cual es inscrita en el registro de comercio.

Jorge H Escobar, en su obra DERECHO COMERCIAL, publicado

por LA LEY PARAGUAYA, pag. 276/277 al referirse entie-los elementos
! incorporales de un fondo de comercio, al nombre comercial, ': n&lldqa importancia
del mismo' expresando: “A los signos distintivos ¥ 4 ,P.{? UN
COMERCIANTE PARA INDIVIDUALIZARSE A SI MISMO EW EL: OMZ? 10 O
ks sorehg LS L LIVGUIR A -SU FONDO O HACIENDA SE LLAMA NOJL[?B & QA! j b

S i v
Este identifica al sujeto comerciante v la expresion o dend}m(zacf n*f‘c(&g qgte se

distingue a fondo, hacienda o establecimiento es, también, n zbm ‘eomercial. El
nombre -dice Ferndndez- es indispensable para individualizar af‘ comercmnfi’ ya
su fopdo, distinguiéndolo de los demads. Fn general los signos dléttmzvas Lue el




comerciante ufiliza estian sometidos a un mismo régimen juridico. La importancia
del nombre es evidente,” desemperia la funcion fundamental de identificar a un
comerciante v a un fondo, facilitando el conocimiento del fondo v la formacion del
crédito y de la clientela. La terminologia utilizada en esta materia no es
coincidente, lo que ha dado lugar a equivocos y confusiones frecuentes todavia no
despejados y a dificultades en su estudio.” Seguidamente, sefiala dentro de un
esquema, que en para las sociedades anonimas, de conformidad al Art. 1049 del
CC, la denominacion o razén social, es el equivalente al nombre comercial.

Por su parte la Ley 1294/98, en su articulo 72, define lo que entiende
por nombre comercial en los siguientes términos “El nombre comercial podra estar
constituido por la designacion, el nombre del comerciante, LA RAZON SOCIAL o
denominacion social adoptada, la ensefia o la sigla usada legalmente en relacion a
una determinada actividad-comercial, y constituye una propiedad a los efectos de
esta ley”. ' ; o .

‘Entonces, en concordancia con el doctrinario citado, y la norma
transcripta, como las sociedades anénimas, son ambas, partes en el presente juicio,
la raz6n social, es decir la denominacién adoptada por los socios, salvo que se opte
por un nombre de fantasia totalmente diferente, puede considerarse equivalente a la
razon social, el nombre comercial. , f

Con la premisa que antecede, procederemos al estudio del caso en
particular, segtin el orden expuesto mds arriba. 4

Entrando en el estudio de la cuestion principal, respecto al primer
punto, existe o no confusion o identidad en el nombre comercial de la actora
ALAMO S.A. .y el deila demandada que, segun la actora, es EL ALAMO S.A.
pero, seglin la demandada, es'EL ALAMO S.A. FARM AND HEALTH CARE
PRODUCTS FOR A NEW AGE.

De acuerdo, tanto a las copias de los estatutos de cada una de las
partes, la actora a fs.11 a 21, adopta como razén social y también como nombre
comercial la denominacién de ALAMO S.A., constituida en el afio 1990, vy la
demandada a fs. 107/112, 429/433, asi como copias de-las actas-de asamblea-de la
demandada correspondientes a los ejercicios de los afios, 2007, fs. 46,,445/446;
2006 fs. 447/448; 2008, fs. 451/452; se tiene que la demandada, adopta como razon
. social y denominacién EL. ALAMO S.A.; que no ha variado desde su fundacion en
el afio 1997. . e i _

No cabe dudas de que sirel nombre comercial de la demandada fuese
solo EL- ALAMO S.A., es evidente.la similitud, casi identidad, que existe con la
denominacién de la-actora, ALAMO S.A., similitud que surge de la simple
comparacién de ambos nombres y no requiere de mayores probanzas, po el sentido
comun.
" Lo.que si podria salvar esa similitud, es si la empresa demandada
efectivamente usa como nombre comercial la denominacion de EL ALAM?;’&AO P
FARM AND HEALTH CARE PRODUCTS:FOR A NEW AGE, es decmzcon el S X
agregado de'la frase en'inglés, como lo entendié el A-quo. Pero ese uso deBese;‘ 7
todos-los papeles, formularios y presentaciones que se realicen ante al | ubl'\ #
oficinas o entidades publicas y/o privadasy no sélo en algunos docum@ntos‘\o*’( P

GRS e
carteles frente a su-local. WG AT on £

En ese qenhdo se tiene el informe de la Direccion Nacmnaf\dq
Contrataciones Publicas, de fs. 440/444, que sefiala que ambas empresas se hallan R s
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mda como EL ALAMO S. A acompana a dicho 1nforme copxa de las
espectwas solicitudes en,donde se puede observar a fs. 441, la solicitud de la
Y @aotora que declara como razén social, ALAMO S.A., y como nombre de fantasia
ALAMO S.A., y a fs. 442 a solicitud de, inscripeidn de la demandada, que declara
como razoén social, EL ALLAMO S.A., y como nombre de fantasia EL, ALAMO.

L

De acuerdo al informe precitado, se tiene entonces que la demandada
se presenta ante el Estado solo con la denominaciéon EL. ALAMO S.A. o EL
. ALAMO, sin el agregado en idioma ingles invocado por el demandado como
elemento diferenciador. Esto se refuerza con las copias de los balances de la
demandada fs. 457/480 y las copias de las declaraciones impositivas de fs. 481/487,
presentadas por la demandada como prueba de la actora, en donde, en el espacio
destinado al apellido o razén social.aparece EL. ALAMO S.A., aunque el sello al
pie, tenga el mencionado agregado en ingles.

Entre otras, pruebas pr‘oducidas en autos,,se tiene la ofrecida por la
demandada a fs. 249, donde solicitaba oficios a varias entidades y laboratorios a.fin
de que informe si conocen a la firma EL. ALAMO S.A., v si se relacionan con ella,
como proveedora de cuadernos y utiles de oﬁcma o como expendedora de
medicamentos. Cabe apuntar. que todas las entidades que figuran en el listado
ofrecido por la demandada son hospitales, laboratorios y universidades, en

é%w/* particular facultades de medicina.
i
o ‘
» . : : . : L
\&1}“ En los oficios librados a consecuencia de la providencia. respectiva,
&

.seglin los términos de los duplicados que obran en el expediente se tiene que el
6@?3 Juzgado ha formulado la siguiente redaccion como peticion concreta de informe: "a
fin de que znfonnen en el perentorio término de 48 horas, sobre si conocen a la
Jirnta EL ALAMO S.A. FARM &HEALT CARE PRODUCTOS FOR A4 NEWAGE 0

"
. P

! Como puede verse, entre los términos de la prueba de informe oftecida
SIORCwp(® |y los oficios, librados, existen importantes diferencias, a saber, primera que en el
pedldo solo se hace referencia a Ja.firma EL ALAMO S, ”'ﬁ;};ﬁf‘&, en el oﬁcm

& SBoanN ; 5 T g
; En respuesta a dichos oﬁcms las siguientes ﬁttﬂds dt}cmﬁ co focer y

tratar con EL ALAMO S.A., 1) SANATORIO ADVEN’HSTA, f5.5 437; 2)
LABY/ATORIO SAN ROQUE fs. 547; 3) Sanatorio AMERICANO 1}9 550 4)

ANETE

Actuana Judwtal



BIODIAGNOISTICA, fs. 553, que inclusive menciona solo la firma ALAMO S.A,
que es ¢l nombre de la’actora, 5) ‘LABORATORIOS CURIE, FS. 554, 6)
LABORATORIOS- FUSILLO GIMENEZ, fs. 602, 7) LABORATORIOS
MEDICIS, fs. 613, 8) FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUCION, fs. 633/660, 9) INSTITUTO DE
PREVISION SOCIAL, IPS, fs. 683; 10) VICENTE SCAVONE Y CIA. S.AC1,
fs. 687.

Las siguientes firmas respondieron conocer y tratar con EL ALAMO
FARM & HEALTH CARE PRODUCTS FOR A NEW AGE, 1) PROMED, fs.
401, 2) LABORATORIO CLINICO ASUNCION, fs. 436, 3) HOSPITAL
UNIVERSITARIO NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION fs. 601, 4) DIAZ
GIL MADICINA LLABORATORIAL, f5.631, 5) MEYER LAB fs. 632.

Por 'su lado, LA FUNDACION'SAN PEREGRINO, fs. 615, comunicé
tener relacion tanto con la firma EL ALAMO S.A! FARM AND HEALTH CARE
PRODUCTS FOR A NEW AGE como con la firma EL. ALAMO S.A, es decir que
para esta entidad, tanto actora como demandante parecen ser [a'misma sociedad.

Finaliente FARMACIA Y PERFUMERIA MAYO, fs.435 y la
ESSAP, fs. 688/689, informan que no conocen ni operan con ninguna de las firmas
mencionadas en el oﬁmo

- Del analisis de esta'prueba de informe, surge que para la mayoria de la

entidades y/o firmas presentadas por la demandada como sus clientes, en total 10,
la conocen solo por el nombre de EL ALAMO S.A.; la minoria, 7, por el nombre
de EL -ALAMO S:A. FARM AND HEALTH CARE PRODUCTS FOR A NEW
‘AGE); para una de ellas le es idéntico el nombre y dos, no conocen a mnguna de las
partes. =

En conclusion, los propios chemes de la demandada, confunden el
nombre de su proveedor, la demandada con el nombre de la actora.

Con respecto a la prueba fraudulenta’ denunciada por la actora a fs. 679
y siguientes, obrante a fs. 339/34 1, consistente en el informe elaborado por la JEFA
DE ASUNTOS LITIGIOSOS 1ra. SALA DE LA DIRECCION DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL, vy que' fuera utilizado coimo fundamento por el A-quo para concluir
que no existe posibilidad de confusién por dedicarse a rubros diferentes, dicha
prueba se halla mal diligenciada, violando los Arts. 371 y 372 del CPC ya que de
acuerdo a dichos articulos, el pedido de informe debe dirigirse a la institucion, esto
es a la cabeza 1 6rgano principal'de direccion, en el caso AL DIRECTOR DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL, ya que el informe debe ‘reflejar la posicion
institucional de la entidad, reparticion o institucion requerida y no a la opmion
personal de un funcionario de la Instituci()n.

"t Por poner un ejemplo,” st se pide’a un 3uzgad0 o a un tribunal, informe
sobre la’ e\astenma de un expediente, causa o juicio, ‘debe requemse al juez o al ...,
tribunal, no a la secretaria o la relatora y por tanto, el mforme para ser valido dgbé 3 &'éf.:‘\
ser suscrito solo por el Juez o ei pxesxdente del trlbunal por ser sus leglmﬁos ¢

representantes. §’3 /{R:%\?t‘
;im )

Por dicha razén, consideramos que esa prueba de informes ha mg(o AL DES]

improcedentemente admitida, y por ende, no la consideramos en la pres nte APEL ACION £ i
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resoluciéon. , NS,
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Con ‘respecto al punto de que- las empresas se dedican a rubros o
ﬂ.oc anotw Tafles diferentes, requisito -del Art. 73 de la'Ley 1294/98, invocado por la

dqm\ nada cabe sefialar que por propia confesion de la demandada al contestar la
<1 "’“”' L‘ébmanda y de acuerdo al texto de su estatuto obrante en autos, el objeto social de la
misma, es la realizacién de cualquier acto de comercio licito, pasando a realizar una
enumeracion solo enunciativa de los mismos por lo que, si bien en el caso presente
le da énfasis a la importacion, representacion y distribucion de productos
medicinales o farmacéuticos, por la amplitud como se halla redactada, su objeto
social: puede también considerarse comprendida la actividad desarrollada por la
"actora.

En-conclusion y en base a los elementos-analizados precedentemente,
podemos concliiir, con relacidn a los puntos a) y b) del andlisis que nos propusimos
realizar que, efectivamente, existe confusidn entre los nombres comerciales
utilizados por la actora y la demanda y que la utilizacién de ambos nombres puede
inducir a confusién engafios al piblico o a la clientela respecto de con cual
sociedad o empresa esta tratando.

Sobre esta conclusion y en virtud de lo dispuesto en los Arts.72, 73,
75,y 76 de la ley de marcas, corresponde hacer lugar a la demanda de supresion de
nombre comercial, ordenando a la demandada el cese del '‘uso de la palabra
‘ALAMO en su-giro comercial. : :

Ahora bien, en cuanto a los puntos ¢) y d) tenemos que el simple hecho
de la existencia de la confusién de nombres a la que hemos arribado, otorga a la
i actora, la posibilidad de requerir una indemnizacion de daiios, pero ocurre que la
actora no ha cuantificado adecuadamente n1 demostrado el monto real del dafio
causado, remitiéndose a los balances‘presentados al Ministerio de Hacienda, con el
que se prueba el valor comercial del nombre de la actora, en base al cual se solicita
el monto de Gs. 11.115.:653.167, resultante del promedio de dichas declaraciones
\l\/ de los ejercmlos de los afios 2006, 2007 y 2008.

i \0\« i .
(%% <<}® No obstante, habiéndose acredttado el perjuicio, es razonable otorgar
@00 una indemnizacion a la actora, cuyo monto el Tribunal, fundado en la facultad que
e le confiere el Art. 452'del CC, y tomando como parametr ién -los valores
expresados en las documentaciones obrantes a fs. 512/ 4@ %e;; idos por el
Ministerio de Hacienda, declaracién de Renta de los ejerct 10§ ﬁ5§8 es dp los afios
2006/2007 y 2008, lo establece en la suma de Gs. 5.000. 090’000 Q UARANIES

CINCO MIL MILLONES) \;;: & Lot r\;%
W ’\\v\‘\"‘%’\: S
EN cuanto a las costas. cabe imponerlas a la parte venclda, B am Das 1 stancms
por aplicacion de fos Arts. 192y 203 del CPC. Q:t} “ ¥
.i\hf“{‘: et G\t‘ ‘

EN SINTESIS, voto por revocar }as sentencias api
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demanda ‘por supresién de nombre comercial e indemnizacion de dafios y
perjuicios, condenando a.la demandada a realizar el cambio de denominacion o
nombre comercial ante la Direccion General de Registros publicos, y a abonar a la
actora la suma de GUARANIES CINCO MIL MILLONES, (Gs. 5.000.000.000),
todo ello en el plazo de diez dias de quedar ejecutoriada la presente resolucion, con
costas a la perdidosa. v ' '

, A SU TURNO, EN PARCIAL DISIDENCIA EL MAGISTRADO
BAEZ MAIOLA DIJO: dada la naturaleza propia de la materia que constituye este
juicio civil, realmente hay dos reclamaciones: una, el uso indebido de una
denominacion comercial; la otra, que ese ilegal uso provocd un perjuicio que obliga
a indemnizar a la empresa que lo provoco.

Respecto a la primera accion sefialada, concuerdo con la decision del
Honorable preopinante. ool

En cuanto a los perjuicios, como toda pretension, tiene que ser probada
por quien alega un hecho controvertido porque ésta es una obligacion inefudible y
categorica que impone la ley (art. 249 CPC). Esta norma legal, estd intimamente
relacionada a las obligaciones procesales de las partes en el sentido de imponer con
suficiencia sus -respectivas.preténsiones a fin de quedar bien explicita la forma en
que quedd anudada la /itis. Y. como consecuencia de todo ello, el juzgador deberd
pronunciarse en base a ello (art. 159 CPC) bajo. peligro de incurrir en plus, extra o
citra pelita. t - '

Asi como en el aspecto penal impera el principio constitucional del in
dubio pro reo, en el campo civil, la regla es que en caso de duda, se debe estar por
la liberacion del presunto deudor y no a la inversa.

? 1
4

. Precisamente en base a estos dos principios esencialmente
constitucionales, si no se demostrod con suficiencia el monto en que fue perjudicada,
en mi opinién, la falencia u omisién en el orden civil no puede ser suplida por el
juzgador.

Es-mas, si entre los compradores de los productos no tuvieron en su
mayoria, distincién con cual empresa contrataban, no se puede atribuir que haya
habido un perjuicio -de una empresa hacia la otra y menos aun sin no se ha
cuantificado con'elemental y obligatoria suficiencia el quantum del perjuicio.

b s : . .
' De acuerdo-a ello, corresponde hacer lugar a la demanda en cuanto
respecto a la accion sobre la supresion de nombre comercial, con costas y rechazar
la demanda por indemnizacién de dafios y perjuicios, con costas. Asi también voto.

' A SU TURNO EL MAGISTRADO MELGAREJO DIJO: que adhiere
al voto del Dr. Juan Carlos paredes Bordon por sus mismos fundamentos.,

on lo que se dio /p

Miembros, por agte mi yando afl
<7 e

GERARDO aé MAIOLA

L]
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SENTENCIA Nro. 74

Asuncién, /¥ de éﬁ’mbx&de 2013

VISTO: por ménto que ofrece el acuerdo precedente y sus
os, el Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial, Segunda Sala.

RESUELVE:

TENER POR DESISTIDO el recurso de nulidad.

REVOCAR, las sentencias apeladas, por no encontrarlas ajustadas a
derecho y en consecuencia HACER LUGAR a la presente demanda por supresion

\ de nombre comercial e indemnizacion de dafios y perjuicios, condenando a la
demandada a realizar el cambio de denominacién o nombre comercial ante la
Direccion General de Registros publicos, y a abonar a la actora la suma de Gs.
5.000.000.000 (GUARANIES CINCO MIL MILLONES), todo ello en el plazo de
diez dias de quedar ejecutoriada la presente resolucion.

-

COSTAS, imponer a la,perdidosa.

OTAR, registra
Justicia. // ) %‘
Cg (72 L WL O A
- f
L/:;:ZARDO AEZ MAIOLA

Ante mi:

TTERESA CANETE
Actuaria Judicial



