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\ e-rJudicial 
la'Itidélende'ricla Nacional: 1811-2011 

JUICIO: "DIMAC S.R.L. C/ DIMAC S.A. S/ 
CESACIÓN DE USO DÉ MARCA O 
REPETICIÓN 	DE Ct  UÑO 	E 
INDEMNIZACIÓN DE,  DAÑOS Y 

2,1 
PERJUICIOS". 

ACUERDO Y SENTEÑCIA N°: 
1.0  

En 
 

11.4, 

ión, capital de la República del Paraguay, a lo  	.días 
l;  mesdé. 	 t  del año dos mil catorce, estando reunidos en z la sala de 

eido(M Tribunal de Apelación. lo Civil y Comercial Cuarta Sala, los!Seilores'Miembros 
-0 	CARLOS A. ESCOBAR ÉTINOLA, Dr. EUSEBIO MELGAREJO CORONEL y 

GÓMEZ FRUTOS, bajo la presidencia del primero de los nombrados, por ante mi 
Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el , xpediente caratulado como más arriba se menciona, a 

'/ fin de resolver los recursos de apelaCión y in'llidad de fs. 592, interpuestos por lalAbogada BONNIE 
NATAL! SALCEDO, representante convencional de la firma DIMAC S.R.L., contra la S.D. N°  263 
de fecha 30 de`  mayo de 2014, dictada por el, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Cdmercial del 
Décimo Turno, que resolvió: "...DESESiLMAR la demanda de CESACIÓN DI USO DE 
MARCA E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS promovida pol la firma 
DIMAC S.R.L. en contra de DIMAC S.A.1(hoy CAMAQ S.A.) por los motivos éxpiiestos en el 
exordio.- IMPONER costas a la pérdidos1.- ANOTAR, registrar y remitir'  opia ala Excma. 
Corte Suprema de Justicia". 	-2-- 

Previo análisis del caso sometido á estudio, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes: - ) 
1 

Es nula la Sentencia reCurridal' 
	

• t 

En caso contrario, es ella justa? 
(' 

w 	Practicado el sorteo de Ley, ;dio et siguiente resultado: RAUL GÓMEZ '.FRUTOS, 
.1f EUSEBIO MELGAREJO CORONEL y CARLOS ESCOBAR 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MIEMBRO PREOJINANTE RAUL  
GÓMEZ FRUTOS, dijo: La recurrente en,. ,su escrito de fa 597/606 nada dice respecto de este 
recurso, y como no se observan vicios o errores formales en el fallo en revisión que ameriten su 
tratamiento de oficio por este Tribunal, ̀CorreSpcmde declarar desierto este 

A SUS RESPECTIVOS' TURNOS; LOS MIEMBROS EUSEBIO MELGAREJO 
CORONEL Y CARLOS ESCOBAR ESPINOLA manifiestan que se adhiereri.  al  votdprecedente 
por los mismos fundamentos. 

A LA SEGUNDA CUESTION5PLANTEADA, EL MIEMBRO PREOPINANTE RAUL  
GÓMEZ FRUTOS, prosiguió diciendo: La Abogada BONNIE NATAL' SALCEDO, 

1/4 representante convencional de la parte actora -DIMAC S.R.L.-, critica el fallo en1  revisión en los 
términos del escrito obrarte a fs. 597/606 7cliciendo, que en el considerando de la resolución en 
cuestión el juez reconoce que existe un hétho antijurídico materializado en el, uso dé la marca 
DIMAC por la demandada, la cual es pretpiedad de la actora, sin embargo; 'al milpa tiempo 
concluye que la parte demandada ha actuado de buena fe y no incursa en el antgurichco de manera 
deliberada. Al respecto expresa la "IrecurrCnte que el actuar de la demandada no puede ser 
considerado de buena fe, dado que, en primer lugar, no existe en autos respuesta la nota del 14 de 
febrero de 2011 por la cual Dirnac S.R.L.,  solicita a Dimac S.A. el cese de uso 1de dicha marca, es 

-77 decir, entre la nota enviada en la fecha señalada y el 	io de la demanda, Dimac S.R.L no recibió 
información alguna por parte de Dimac S A. de 	aya iniciado el trámites para elicambio,de 
denominación de Dimac S.A. a Caniaq S A.x no 	además creíble que teniendo 

= 

más de 7 os en el ni-, cado local;Con pies 	en medios masivos de comunicli74,, hec;r:.9. 
probad Akt ■51 en-autos; los duo 

con P"  
de Dimac S.A. no se hayan 	V ado  

bi 

CUESTIONES: 

49\ 
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existencia, ;Machas mínimamente debieron habertf.' realizado la consulta "pertinente-at órgan4 que 

, 4 

'.. f 

/ 
FI'regula inorifidón , de .:.marcas, sobre la i,éxisténcia o no de una denoriunación idéntica' a la quo 

1 jr 	e  clían,'registrar.: Por ,  otra parte, manifiesta lalrecurrenta que al, 'A-quo considera. que el rubro , 
'1, • 	erciat'deti parte:aetpra es distinto al dé: la deniandada por lo que no se puede presumir tata ello' 
if,• 	1 generado tOtiftistón en el, consumid4 sin embargo, sostiene la apelante que es ,inevitable la 

confusión.,'CUaridn,:amt?aadanoMinaciones 'se identifican por las mismas letras, en el mismo orden, 
cowiol'iniimea grifo:tia:á .y fánernas y los;misinds colores. Expresa además que, loa'ídocuntentios .. 

•-:.;  	. . presentados, ,ila,demandada demuestran que su actividad corresponde al mismo rubro principal, 
, ....: ' sejún Eficalinálda:cMiatittiaión de su mandante, Dimac 'S.R.L. del 21 do diciembre de 199y y la ,1  ,•tx,I,v. 	..,,, 	á , 	. ,p 	el Esditurada'Constitneióri ,N° 20 del< 02 'de: febreio de 2009 de Dimac S.A., no exisnenao ,en ei 

xp ientel'PrObá ralgun alguna de.' cambio, de itctivida/ siendo ello obligación de la empresa haCerlo. 

, 	ente, en cuanto al daño tí reCurranicielpresá que-á fii. 381/561t se aprecia la luCha de biniac 
t ' S. L.,, por más de 40 meses contra Apple Computar Inc. para conseguir el título de marca D.  un" a 

1,--  

	

. ; 	, 	 4 

ef '''.toídie 'reilstrátlo y utilizarlo legal y eiclusivatriente; lo cual significó un costo itiiipOrtarite ente  ... / ilc  ,/ ,•, 1 	. . • ' 	' • ' -1:111 ', listes' cié' juicio, entre otros, además de 'p la =con,  • Cien 	: ,,fe-1honorarios'. , , Prcife.81 	es, 	1 	' 	, &rucos de :I 4  itáCiÓn.' de personal de ' la- empresa ' ten el ottrímjero a fin de ofrecer servicios,',,:t S.R.L.
/ 	

,  
,‹ ' ,calidad,así cOnió'látírófula y costosa publicidad durante toda la permanencia de Dimac S 	en 

	

1 ‘, 1 ,:cmercado ,Para,afianzar.li'Marea; significaron une 	echamiento injusto del prestigio del ligno 
' /'1, , , paxte da, riiinaC, S.A., lo cual le habría dadoll A'-quo un concepto acabado paii,:ljustifiCar la 
,• / in/damnilaCífón.daWellowarguitientns peticiona la revocatoria con costas del fallo apelado. ,'—,,••--•• 

	

., 	, 	 14 

	

 ,, ,.. 	, 	„,, 	 , , 	,  , 
, -. II lEnloa,'Orminós'dateicrito obrante a fal;,608/611.5, el Abogado Raúl Fernando Barril canál Faltes, 

(representante,' convencional de la parte demandída -D1MAC S.A.-, contestó y controvirtió los 
I 1 /'' ./agrIvioislag.,...........akiel Menris'''' te; aoiie'itando 11 confirmación del fallo apdado.•--ti-i,---- 

!,,,, , 1.1y, ._. , 	, 	 . 	- Á 
,!. 11 ,Eff /03 de octubre de 2014 este Triburiatelausuró el debate en Instancia de Revisión dictando la ,  , 	. 	 .. 
• i 1  nrnVideriCia.Per la.quo se llamó, autos para Yelinlver* Resolución firme y ejecutoriada a ii fecha: 7--- r----  

, 

►
/ 

etreliune de las actuaciones priaidad  en esta Instancia, y efectuados 10:Controlas de 
k r 	' u  ;iogiCidad y normatividad, se pa ` al estadio de la cuestión planteada.-------:14------- 

	

 ",-..,-.'. 	,1'., ,, 	, 	„I 	, 	 1 .   
1,,  

• z 
, , , 	̀la lacttiráldollfallo en revisión se adVierte'•Yque el A-quo resolvió desestimar 14.- demanda 'de :. 
.', , Icién \ da uso de '.marca e indemnización, daIns'y Perjuiciai Vtomóvida por la firma DIMAC  

•11.:4, contra UMACY'S.1.A. fundado ,,,ptincipálniome en que la demandada no incurrió en el 
. ,Aairti diao :da Manarádeliberada.,Es dect;t,si bien aquella utilizaba la marca Dimac,irOpiedad dé 
jj,f, 51. alítOra;''Sin . la -debida', autorización .de ésta, el A-quo descartó una Mala fe pott,:parte le la 
4  -•  &Mandada át haber ti. misma procedid¿Ill cambio do denominación' de forma Pfinta ante la ,, 	, 	, 
Ir 1 intiinación- dela actora, lo cual denniestral Volutitad de reparar la irregularidad cometida, además 

	

h 	
.'. ft 

:, '1  daliábarsa',constatadO' que 'el rubr&conterciál -de la actora es diferente ala de la;  demandada, por lo 
e. podría presUmir gie ello no pudo ,-haber, generado' confusión en, el consumidor.- Asitnistho, 

evo el A-quo raque el raqUisito:;indispensable páft el otorgamiento de la condena ildarrtnizitoria 
1.1 ¡̀ lfilstajt0a del daño,,e1 cual es,inaxiatente en el proceso, no habiéndose hechn'ieferenbia al o  ,iliofrido;,:,y moloi, sa./ quitou.s. da 

este .> . 	,,,,. 	• . 	......_; 	. ? . 

	

r, 	, 	 F >" ' . Av- 

1Pojr:Aai,'1#1,-14,:ápélinte 'sostiene qu4la deilitandada no actuó de buena fe y lote el hecho 
' ' C„ exiati6` Y) el.'dafitiaa produjo dpbido al uso de la marca por parte DimaC,S.A. 16. cual 

ella diliCión data fuerza distintivájl'Y ello le ve reforzado al verificar que la aáividadIda la ,    ,,. 	actora,' 
, , 

Ma corresponde él mismo rubro nrincipalde la' actora,' nó habiéndose probado, en autos el ` 

	

1:,. , 	bú),da'actiVidad,̀ ppila'que'diChn dañó:debe sor indethnizado haya o no buena fe, y haya habidó 
... , n9lculiáldalgoüe,....7....:.:.....'..........,....',„.........1—.,...4...............a......,.................--..... 	, 	1':>' 	11411MMINI1le 

, 

. ,A,   ,449r, ,mén, eíaininádas  las constancias dei autos vemos que la actora DIMAy S.R.L. es 
' ,I';',),,Prcibiétariai legitiMa,' da'. la iinarca N° 28309, 'e., fecha , 24 de. octubre de 2005, iiintipta 'en la 

li'Dii‘CCiáti'da Proniadad Industrial-del MinIterio da Industria y Comercio, según consta ,á fa. 382 de • 
• t.. 	, Asimismo, Ji, listos, autol. ,AsimisMO, consta, a fs. , 8/1311EscriMia Pública de constitución de DIMAC S.R.L., .de 

	

, 	 .9Á 	....1 
ifIciiail• de, diciembre de 1995,, donde cc:alibí:el objeto principal dela citada firma, Vlsegún puede 

tli leái' ¿íit. la referida escritura › cl rubro tirinefpalda la misma , es "ki.compra-venia Ve sofiw:l are 
i l  ,lillaltdware, computadoras en general, acceSlrios:`1,111acas, impresoras, Memoria, equiM de ,;,', I .. — : 
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-1'  . De lo-expuesto-y de las  constan:0mi obranteri Cu mitos se 	qué, efectivamente la firma 
j' ''' ,3";''' „demandada -DIMAC S.A.- ha hachó uso  de la denominación comercial  de la mara DIMAC S.R.L.  

; :  	.1'-'propiedad de "M'actora, segtki,"Consta¡en el ritulir obMiite a fs. 382 de autos, lo‘,1uál 8110 claro a 
1 .,  '7,"/  través de simple cotejo de fechas, 5 Mfringiertdo do, esa , manera el ' derecho del exchilividad del 

l' prolietário legitimo de la Marea, ti 'este clso,'150Ae S.R.L., introduciendo,' len, el .mercado uti 
, , 't 1 signo similar perjudicial. Parí éste len ctiailtO 1-demandada ha utilizado la ocisma Marca para 
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i y , ,Al respecto, es sabido que el objeto de registrar una marca es tener la exclusividad de"'su uso, y 
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' ,,' V los derechos de Propiedmisobre Miii¡tilo 'y' bri e4;seriiidO la Le-i'de Marcas N° 1294/98  es clara al XI : ' 

11  " establecer que "el registro de  una Marca hecho de, acuerdo,  con ,esia, leY concede  a SU titular el ,   	,,,. 
, .' l' - derechd al uso exclusivo de tia nifsnia y a ejercer 'ante lcis'..¿,rgOnOS.firlSdibtionalei .lai.acciones y 

( , , . 1 medidas que correspOrulan contra quien lesione ,sus derechos ,,,,,, :y.1:, pollo que on  ~cure > a lo - 
‘ ' :,, 1 sefialádo 'por el A-quo,' la  conducta  de la delnaiidáda Coriatitilyelun obrar'an' tijuri''diC6'y,C;Orirario a 
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J  , ' '' POr otra parte, la ,apelante  criticó  la plsicióri asuniida,,jiiir 'el„.A-quO , en,  cuanto -si bien este 
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.'"' i, 1 la objetividad que .surge,  del Registro ,Nadie  Ruede lile 
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, 
In efecto, al accionante le bastaacreditar que la marca está Inscrita en el kegistro a su nontbre, 

,,t ,j,  hecho plenamente probado 'eri autos, y que.unape'rsona sin su autorizaciórt ̀está usandi? una Marca 
. 

	

	 , 1 	 l 

e.. 

/, idc,olytelian acoia confuno  , 	 4 ib.le CO3

alguno] 
delalasuyacIre:Tany  o que ,también se halla probadaivloierteen, aqueilitoons:enpt:oecxlat!,en.,  

existiendo 

marca DIMAC, pro   

' documento al 	, que prue* que la demandada tenia autorización " •c  :: ;iiitiliue éZarlia.  • la 

comercializar los mismos productos y 	ida 
' ' 

	inatera, de 
 las instrumentales ...Aorm.brall, _fi:Mosta,: ImAc 

• f

be cualquier -- -- D ' C S.Iti-21ww"" "-- Id y arca 

DIMAC 

mriautocis se 	i•  ha 14 de 

' fdee forma ,amistosa, el cese del 

de 2011 la actora, 	 del 

nombre 
cont9rc 	

S.A. solicitando a esta 	, 

(ver si 41) no existiendo 

en lautot constancia alguna de que lik4deniaridada haya-  dado respuesta ":a die ña peticiÓn, 

coltiáriamente a lo manifestado pdr,  el A-ilito. Asilas'  cosas, D1MAC S.R1. 'dio inilicta la presente 

&alinda en fecha 16 de marzo de 2011 siendo límisma notificada a la parte'  &Manada en fecha 

' 	abril de 2011, habiendo ésta procedido.al cambio de denominación de la firma I3IMACS.A. 

  7 

la de CAMAQ'áfA. reii fecha 31'  dé;  Maria de 2011,'  según corta mi'  el Acta Ede Asailblei 

eral Extraordinaria 'de la firma DIMAC, S.A. 'alegado a fs: 234/237 dé 'autos; lo cual a criterio 

esta Magistratura léjoS de haber detiosirado 10Meria fe de li deiiiáulada, evidenció su falta do 

s en corregir la infracción cOmetidá,lobligando a la hoy 'aCCionaiite a iniCiar acciones légales 

, • de bane'ra, 1 obtener por dicha' vía 'el ces¿,;41¿f usó dé la 'Marea'  de su propiedad, c'onliicta que sin 

lugar a dudas no puede conaideraise calló de lucra fe, tkidó.  ello Sin perjuicio de 'Me emito lo 

expitsáraulitt anteriormente, la' tutela de 11 marca'es la tutela de la propiedad, y`  el titular del ;signo 

>•,;/ registrado se halla eximido de"  la prueba ̀del dotó o de la Culpa; en Virtud á la objetividad que 'Surge 
, ,„ „„.„ , 	 ,, 	, t., 	 ,7 / 	debtewstro,..................1............—.............................:—..................................-.........-.........—.. 

- I GS, t!' , „1"1 	•i i # u ;,1 4 	. tl 	-- 	II.- 	-,` 	 ' 
11' 

 4, 	 4,',. 	f 	I 	, 7 ,1 : 	1 	, , 	. 	 , ./ r 

V.   
	' ,r #. 

., 	cuanto á este puntd, cabe señalar 3 que el A-quo, eiv la resoluciónt objeto da,recursos ha 

7 	' 	' 	1 dañoconstituye   	' — 	' xPresado que e 	 .un regento  UidisPensable  Para el otorgamiento  dI la condena  
indeMnizatoria, criterio que compartimos, os,'  sin eiUtlargo aquel ha señalado además, , que len esté caso 

no 'pa  t  ste ningún elemento de convicción en el cual se haga referencia al mismo ni al -̀-quantum de 
1;  

604, si .bien se han presentado'  pruebas como publicacidnes, contratos y documento impositivos 

entre otros, ellos no son suficientes para', establecer la culpabilidad del 'deinatidadó y el;dafto 

1 	t 	, 	 ft' 	0 	,„,‘, 	ft ,,, 	• 	■,ft 

ft 

l'

, 	i  

Al respecto; cabe advertir que de las piezas prcieesales agregadas a estos autos,(ver is. 381)568) 
, 	. 

surge que la actora la iniciado el pmcediMiento ptrtinente para el registro de la marca DIMAC en 

año 2002, a cuyo registro se opuso la fi rinaApPleC,oinputer Inc., habiendo COncluidO finallente 

dicho procedimiento en el año 2005 con `'el yotorgamiento del Tithlovcórrelipbridiente-  a la Marca 

Wmc y el consecuente registro  de la misma en la Dirección deProPiédad IndliSItill fa'nombie de 

, r 	 :Y 4 t ;:41. 
ft 4 

1, 	--Así las cosas, se ha probado en ateós la elitencia de un obrar antijurídico pot, lintel* la 
deliandadá„ quien ha Venido thilizandolá marca 4114/1CPilóPiedad dé" la actora sin su' autorización, 
inlingiendo de esa manera el Art. 84 de la 	1294/98 que preceptuar "El titular de In dereCho de 

• 

:tu; iix;clits»o de tina marca registrada ot de' un Ciombre Comercial podrá entablar Wción 'dile 
° autoridad judicial cohtrá° cualquier petiona que :metiera infracción' de ese derech¿v¿Constituirá 

infracción al derecho del titular de una marca registrada cualquiera de las siguientes actas: 
aplicar o colocar la marca o un signo dkintivolemejante sobre productOs para las1;: s'cuáles'_,:Se ha 
régistrado marca ó sobre productos vincu' ladasla los servicios para lar cuales se Itiregistrddol 
mátCa, 9 sobre `los` envases, envolturas,. em4lá les 4acondicionamientos de tales produCtás; b) V, c) 

,rabí:icár etiquetas, envases, envolturas, embalajes 3iotros materiales' que reproduzcan d¿:.ontenkan la • 
Mar ba ó él nombre comercial así como Comercializar ó detentar tales materiales; d) 	 usaren `el 
Comerció un signo idéntico o similar a la merca o ál nombre comercial para cualesquiera produCtas o 
ser thiós cuándo tal uso pudiésé causar corIMSión aun riesgo de asociación con •el tituldildel registro; 
j) ilsar en' el comercio un signo idéntiCo o similar la marca o nOrnbre,Comercial paralkualeseuiera 
pr¿;:hiCiós: servicios' o actividad cuando ello causar al titular Un dallo económicWo comercial 
innsto por razón de una dilución de la fuerza distititiva o del valor comercial o publicitlirio del ligncs 
o de un aprovechamiento injusto del prestigio del signo O de su titular; :}1,' 
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<Ahora bien; habiéndose 'robado tal axtrenio,lcorresponde determin'  ar la existeiléia o 	del 

o, yen su caso, la procedencia o no dE la indentnización de (tafias y petjuiCloicsoliéitada por la 

a . 
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11.',  la Iny.  accgiante.-/Dc tal -manera,-  se advierte ,que la actora, ha seguido todos los procedimientos 

	

a•el registro y la legal sutilizactón, de la marca DIMAC, y, la consecuente exclusividad
",  - .v '' 	 ! 

42„sqbe el, 	tro le otorga, ,  hecho que efectiVamente representa un gasto importante en'Ynateria de , 

	

„  	 f_ 

Iii irépreSeittantes legales y costos propios del juicio; asimismo, consta en autos (velfs.. 43/201) copias 

	

-'2.-i , 1 	L\ 
autenti cadas, de todos los-  anuncios,  ;Publicitarios hechos por la firma DirnaC:',S.R.1: en-  medio 

1,  masivos de comunicación para posidionar la marca en el mercado, todo lo cuál indudablemente 

- implica.una inversión importante da- dinero l
k
it tal concepto, y do lo cual • la deinandad¿I ha sacado 

. 	 t , 
••.... provecho al utilizar una marca similar a la; de la actora, dedicándose al mismo rubro que ésta, 

1,,  i,,-.  causando un daño injusto a aquella, daño que; a Criterio de esta magistratura, delie'ser efectivamente 

‘'. , reparado, en virtud 'al Art.1833 del :Código 'Civil Paraguayo'  que establece 'cíarairiente:'  'El • que _ 	, 	 ,- 
. . 	t 1  comete un acto ilícito queda obligado a resarcir el daña.: ".-- 	' —. 	' ,: 	, 

5 ' 	1.. 	,    	t I. 	91, 	.. 	. 	, 	. .. 
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I ''' 
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	, En ese sentido, disentimos del criterio expuesto por el A-quo en cuanto a Idfalta ,de elementos 

`'''' , de convicción que prueben el dala"  dado; que en efecto, el , que falsifica o itnita Aúna marca , 	
1 , 	 ,, 	

I' 	 . , 

	

A, ' 	registrada causa daño el propietario de ésta cómo ha,  sucedido en el caso de 'autos, prodikiéndose el 
, 	 - 

'• ',3- 'primer daño cierto en el ' momento,,en queí,  se vende un producto 'o un servicio con'- marca en 

, 	 l :  infracciOn, sin embargo en la mayoría ilelCis casos resulta imposible probar filhacienternente qué 

I '  productos dejo de vender el titular o el hechl5 de que las ventas del•producto original dilMiñuyeron 

';‘, 1  , ) o dejaron, de aumentar, y precilam&ite losjnfractores buscan sacar provechordc las dificultades 
r, " 1, Prácticas existentes para la evaluacióii del daño sufride.------------------------i--;----  

, • , 	
o- 	' 	

Y 	
J1, 	' 

	

t 	 - 

j." 	a efecto, cl daño se ̀ iilla debidamenie probado en autos según surge 1,de las constancias 

5 
, 4 	it 

JUICIO: 4DIMAC S.R.L. C/ DIMAC S.A. S/ 

CESACIÓN DE' 'USO DE MARCA O 

REPETICIÓN 	 US:0 E 

INDEMNIZACIÓN DE DAI9OS Y 

" PERJUICIOS". 

• • › 	 ,,,, , 	- 

„' prOcesales; y el mismo se patentiza inchiso 'desde el mismo momento en que se;,ütiliza e imita una 

' L.'  marca registrada, sin embargo, el inconveniente radica en la determinación del quantum O valuación 
, 	,„, 

1 	t 	' 	'' 	' 	' • ' ' 	' 

1 • del darlo 'prOducidóicómO.  coi sectienclia de :lainfraceión.— 	 ' — 	 4  
r 	

.., 

'fy 	 4 '. $ 	 • .,  

1  f',. ,. ; > Sobre el purito,'MODICA señala que se trata de una cuestión que debe ser apreciada segiín todas 
1 	

•

$ 1 	 II 

1  '' ' .1  A áll circunstancias qúe rodein, rd caskáfuinilndo'que la falta de prueba suficiente con respectó a la 

1 1  

	

	' 1  'P¢I cuaiitia del 'daño no es óbice para fijar el Monto, porque la jurisprudencia tien5ssiableeido que el 

- ' jileZt  puede fijarlo prudentemente, y'al:,respe ctolcita jurisprudencia argentina que resia1da dicha 

, 	-'', postura, la' cual'  creernos conveniente citar: En el cmibíto.dél derecho a la prppiedadindustricd 
''' 	í,,,, frente gx,bla s • notorias Wificultádá ipard lei piyebd del daño causado por luna infracción, y 

ry considerando que -en casos frecuerites la invasión del derebhOleillinierthente,,?btenqo tiene en .,. 	
il, 	 ,  

. ., I '11”' conducta' maliciosas, la más modernd docOnd se inclina, Vid sin iólidál:filnddmentas4la sostener 
que, como' regla toda usurpación dé marca, " designación social,' patente de invenciórn‹ modelas 

, 	51J ornaniéiitales, mOdelai;de'utilidakClitc., provoca un daño' ynorno éste, 'en Wneral, á de.  difícil 
7,, 	,f; prueba, los autores proPcianque,séparta de uná presunción .de dató, ;debiendo, los jueces para . 	, 1 	impunidad, I superar los problemas' piobatorios4•y )evitarl que estos obren como vehículo ,de la , impunidad,  , 	r`. 	, 	 r 
., . 	especialniente` cuando `11-'haro preserita cohivitaciories dolosás- recurrir-a la fijacióniiruedencial 

, 'que autoriza él Ait'165, última parte;  del eildigdProCesal, en, función de una delicada ápreciación 

x 	 ' 	 ' — • *. 	 4 ,,  

;.?" 	En efecto, con relación a los darlos que el actuar th 
i 	 ocasiona al titular de la marca, DIMAC 	L., es 

4. entre: , la , violación ocurrida,  y 'el'  perjuo i.sufrid 
• . . . 

,indemnización por daños` 
correspond 

generales 

, 

4 1.. de las condicionáldd cada causa::.J r.,<Pártidta Nacional 'de •Apelaciones eit- lol  Civil .y;Cortiercial 

4>  Federal, Sala 1 .13/08/98).  

del infractor, en este caso DIMAC,S.A., 

cado justificar la relación deH,. ."--7141ad,,,  

isitos básicos para „la,'  coraecs i ' - -1 ,, 

perjuicios, ast, «dio 	bi niiesulta dificil estimar,la 	, )",- • 

el 	el.'  uña . '' 	 particularmente cuides ,, 	1  normas  .... 

	

'dad civil en'  u,  aPli 	'a supuestos de infracc* 	.1  • - 1  e 	 ...., 
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1 ,.- 	'Ert tal sentido, cabe recardar que la.protección Jegal marcaría tiene por finalidad inthedirqUe,los 
--: terceros lucren indebidamente con el prestigio comercial de la marca, consecuentemeUte, - el Uso de 
.. Isti.en productos distintos acarrea perjuiclos a 1 titular, y, es él juez quien, ante lálauseneia  de 

pruba, debe justipreciar el monto dé la inCletmliAción; por lo que, para ello, debenüts recUinr' ' al 
/ Át4 452 del Código Civil, que, regula solie los 'daños e intereses. Dicho artículo establece que: 

' ,, "dhando se hubiese justificado la ex:S tendadel'perjuicio, pero no fuese posible determinar su '''' • 	"- 	• • ' 
v., 	 ' 	 i',: 	,,, 

! j  monto, la indemnización será fijada por erjuez". ,-- ,,..,, 	., 	 r : 	1 ' 	.., 	i .1 y,  . 	 ,,. 
' 1, T.iv este caso, atendiendo las pruebas píoducidaá en autos, tales como el largo procedimiento que 

debió seguir la actora para obtener la mateá:;DIMAC, 'así corno la inVertnéo'realizada eit'Ioneelito de 
t  ,-- publicidad en los' mediará -maeiVoi de con unicaciÓn durante .la pemtanencid de dich4'-inárCien el 
., • mercado, permiten dar a esta magistraturá una ektitnación , aproxithada del daño ocitlionada'' y el 
- ,,,- quantum del mismo, el cual debe quedar ,fija& el la-  pindente suma de US$ :35.000,,,,(DOLARES 

. . .,; - AMERICANOS TREINTA Y CINCO Ikrilli..1,) por. considerarlo este Tribunal el inimit4Jtisto que se 
- ' ad cena al daño sufrido por la actora como consecuencia de la utilización-y el 'aptiMchaniiento, 

	

if 	,-, 
,7-1  -indebido e injusto del prestigio de la ~mide sur legítima propiedad..-;.;-:-:,---:.;•;-;it-j-",-;;,-.L-244,2,-1~"""` 
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c711.1k  
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í ;En :suma, teniendo en cuenta los argumentos Sr las consideracionea,expnestas, precedententente, 
ás ;como las disposiciones legales, y jurishrtulencia, Citadas; no cabe más que~arlla resolición 
aPelada, por no encontrarse la misma ajustada ti:' derecho, y en, consecuencia, bocel-Jugar' a la 
presentedemanda, y ordenar el cese de usó de:11:márca DIMAC por parte de accionada DIMAC 
S.."14 condenando a .ésta al pago de la suma de DÓLARES AMERICANOS TREINTA Y CINCO   , 

, ., MIL,,  en concepto de daños y perjuicios ocasionados` a la' actora '  or el 'uso` in.debidó': de la citada 
/4 	.., 	

) . 	 ' 	
( 'bt 	NI, inarca)  propiedad de  ésta  ulthna................,—.4....................;......................-...........,.............:..4.......................1„;.!....,,...................,- , 

.,. 

?"1.' 
	9.  

.,."“ftEn cuanto a las costas, de conformidáil eran tos Arts. 192, y 103 ittc b) del Código Próce 1 •    

	

,,-. 	,( 	 /... Ci;il, las mismas deberán ser soportadas por la parle apelada perdidosa.--,.-"---7-----7-----i-f--- 

 DEL 
 

 MAGISTRADO 
 

rz. OPINION EN DISIDENCIA D 	DR. EUSEBIO MEIGARE.I  O 

	

CORONEL:-- 	 1, 	,4. ' s , 	---........ 
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f 	1-  Disiento con el voto del distinguido 'colega preopinante, por las siguientes raani:91:--,7-;- 
,, 

	

 , 	- 	, 	'• il t 	:, I a  
_ _tl' 

1,',. Se trata aquí de determinar la respoitSalilidád derivada de un hecho considerado 'dañoso- civil •  
• extlicOntractual, uso de un nombre sociétarioldéntim La apelante expone -citie la' Sentencia de 
.1*. 

 
re ..curso .se basa en "entendimientos y prestiticionek' del Juez, como por ejemplo que élIdemaridado 
hal:aculado de , buena fe, „ no habiendo Cpmetidéé el ' hecho, considerado antijurídic de manera 
deliberada;,  cuando que, en realidad ha existido mala fe de parte del demandado al usar el nombre.,  
fpoOlo? años y al citársele ,a,una audiencia- de meldiación, expone que desconoce algún litigió:, con ° 

1' , Dimac S.R.L. Manifiesta además' que el A.°Y.ljuo n1) ha considerado pruebas ofrecidasrpor su parte, 
e .1. -  ..' siendo que, ambas sociedadesse dedican al mismo 	el nombre es sujeto a confusiÓiii.------ 

e 	11 I ' 	k 	
, ;II 	1 

•4 	t'* 	4';  

"I'' ' ' '..1. En el,  caso traído a estudio nos etleontrarrtos ante una reclamación reali'zada7por la =firma ,- 
`''' -' D11±,4AC S.L.L. ,contra DIMAQ S.A., • en li cual,  actitnula dos acciones, una'peor Cesad& de LlSo de . 	 _ ,, 	, 

'marca o repetición de, uso, y lar otra por Indemnizan& de daños y Perjuicios que .le Ittibria causado  marca  

- :1;11 ' .. la utilización indebida, del referido nombre DIMAC. En la Senten'cia de recurso,, el A-quo deseltimó 
' 1-  la demanda, de ‘,Cesación det Uso de mares o 'repetición' de udo en razón , a que ,allthométlo de , 

j contestarse la demanda, la párte demandada:ya había itejaddide'itilár dicho nombre por 'eltanto que lo 
1' ,'había cambiado, mientras que, el rechaza ((le la Indemnización, lo ,hace en razón del no háberse 
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justificado ningun daño en ,el tiempo en','Iltie ,diclos nombres, coexistieron. '1.,,,a, - recurrente ente tío ha  
expuesto agravio alguno en relación al rechitio d4a Cesación de Uso de Marca, percf4i lo hale en 

	

,, 	 i 
' ' mili& al rechazo' de la Indemnización. Es pues necesario considerar que en lo' primero, el recurso 

-- deì,  ser declarado desierto.-.-1.--.;•,:....... .... .111,...,--....,.....1...'„:-.---....!...% ..............-.;..........1........'.......; __..1 t , , 
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 „„ 
'í 'Ahora bien, en lo` que respecia a llIndétr4ización 1de Daños y Perjuicios, ente demos que 
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l' '''esikaccionc para su progresó, debe acred4 los daños y Perjuicios'que le ha' ocasionado el tilo de 
t: •: • 'un loinbre idéntico y Si esta utilización lialSpeheCha o no-con dolo dinalife, dekie el*onteát" o en 

quéfel Art.284 deál Código'Civil PatáguasVo tlispone en 'cuanto a los4dállos\q111:- Ciiititio pu l:. 
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*  

1§11k = ACÚERD©Y SENTENIA 

¿ij t¿ 
y. 	Referente a la buena o mala fe, es necesario tener presento el principio rector para nuestro 

derecho sobre que la buena fe se presume, yquien alega, mala fe en la otra parte, debe probarla. Es 
decir, debemos partir de que la parte, demandada actúo de buena fe para el efecto y éstaitietnpre se 

`1 presume, hasta que sea demostrado lo contrario:El Dr. 'José Alberto Correa, ilustre ex presidente de 
la Corte Suprema de Jnáticia, en el fallo_ 	22, del 19 de 'mayo de 1958, siendo Miembro del 
Tráituial de Apelación en lo Civil y Comercial Seguiyda Sala, sostenía "habrá que mantener como 
principio general que la buena fe se presume, es unalcuestión que se mantiene en la doctrina Ven la 
jurisprudencia". Asimismo el reputado traládista Dr.' Alfredo Colmo, respecto de la bizma fe, 
sostuvo esta premisa básica: Presunción de la buena fe; en el derecho civil es una regla general, 
porque, el derecho civil cree que todo el mundo es honesto mientras no se Pruebe lo contrario. Ad 
se ha establecido sobit esta cuestión, que oT que niega la buena fe, debe probarla. La mala k 
correspónde pri)barla por quien la alega" (j.A. Tomo 1, dio 1951, página 436).Asimismo se ha 
establecido que "la buena fe siempre se presume, quien para cohonestarla ale una conáiteta dolosa 
debe proporcionar la prueba pertinente". (LA. Tomo IV, 1962, Página 9 N° 

Para comprender la mala fe en su reedimensión es conveniente recurrir a su definición y así 

prohibición legal o una disposición en contrario. Para la Academia, la Mala Fe, en su acepción 
forense, ccmstitnye "Malicia o temeridad conque se hace una cosa o se posee o detenta algún bien". 

en el Diccionario Jurídico, la define como'' ntención perversa. Deslealtad. Alevosía, Conciencia 
antijurídica al obrar. Dolo. ConVicción íntima que no se actúa legítimamente, ya ppr existir una 

En el derecho civil, contrariamente a la buena fe, la mala fe no se presume, y el que la alega debe 
probarla. 	riewomm.m...***.s.manalawft......... 	 4......•••■•■•• • 

Aparte de este principio, para catalogar el hecho considerado dañoso poeta actora, debemos 
tratarlo dentro del marco normativo que nos `da la Ley 912/96 QUE APR,UEBA EL PROTOCOLO 
DE ARMONIZ ACIóN DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL 
MERCOSUR. EN MATERIA DE MARCAS.."-que en su :Ari. '12.NDisporte:.k.`TI regiitro de 'una 
marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use, entre' otras, las. siguientes 
huficaciones,..siconPre que tal uso se haga de bueno fe y noWakapat'de,Misár confusión sobre 
la procedencia empresarial de los productós- o' servidos; a) Su mMobrel é dirección o los de sus 
estabkrimientos mercantiles; yb) Inticacioues o informaciones sobre Visíouibilidad 
utilización„ aplicación o compatibilidad de seis productos o servidos, eiiparticular con rdación a 
plevit de recambio o accesrrios".:FA decir, 'hasta el uso de nombres similares o iguales está 
Permitido por la ley, siempre, mol tío, genere confusión en el' publico sobre Jos, productos, 
circunstancia esta alegada justamente por la parte demandada, expresando al contestar la demanda 
de que los m'Olmos por ellos comercializados eran distintos a los de la actora y no podían 
confundirse. Esta inonnativa vuelve, n hacer referencia a la buena fe como '.]miente para el 
juzgamiento Ide,uao de 'mamas. ó nombres iguales en el comercio, motivo por el cual 
considerarnos que este'  elemento,eatrascendente para el c -to que nos ocupa.---- 

En el análisis de la eficacia probatoria de laS,Pruebas existentes en autos, ciebeniiIi 
lado. quc,,eI, demandado utiliiaba dicha Marca para productos muy distintbi/de ió 
ponclianal /tejer, por,cuanto que este se deAdaba al rubro de la informática,:i,tnieeraS',, 

demandtdo,:se 	documentosarrimados por lp ,propia parte actora, lo hacía» ' „c, . 

...... 	......:(4 
. 	• 	. ., 

, , 	 4 	 1,• 	 , 
I., t 	

, 	t.. 
cchosinvolititiarios se causare a eito algún ~o a su perséna o bienes, solo se respanderd con 
''' 	iilicidn coll'esimmilealep Si,L,con el dallose enriqu€0  el 	dd hecho, en la medida 

que,,' , l#ibiere 	mecido . , ,     ,.  
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maquinas y 'vehiculoS y no"preci,samenté elementos de informática a lo que se dedica la actora, 
según 'ab desprende de las instrumentales, entre otras, de fs. 144, 145, 147, 149 a 156. De esta 
~era éstas pniebas solo acreditan los' Mbros diferentes de comercialización, pero no ayudan a 
dilucidar si ello causó ó no daño a la parte' actora patrimoniahnente y si hubo o no confusión por la 
identidad del 

Ahora bien, sabido es que la carga de la priieba incumbe a.la parte que afirme la existencia 
de int hecho'&hotro■rertido, por 'tanto es la rlarte'.actora la, que debe producirlas, diligenciarlas y 
solicitar su admisión en juicio para hacer lugar a iou pretensión. En el presente caso, si bien sé han 
prelentado ~as documentales, de informes ŷ   confesotia ficta, no se presentaron evidencias 
sobre la eventual ,C.onfusión que causó el uso del fiambre idéntico, tampoco que haya la.demardada 
comercializado productos de informática y' sobre todo el daño patrimonial que le ha causado a la 
actora este héCh0.••••••■•■••■••Momm*W.OlaMMI IINCN**/**11.01.■•■•••••■•"•11.■.~.~.11.~.1..11.1•4 ■•■••■■••••••••~..“41.4*~10/ •■•••■•~11 
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deMandada utilizó el nombre por dos años, cumulo la actora le hace saber la igualdad o similitád de 
noliobre'por correspondencia de fecha 14 de febrero de 2011 (fs. 41), en Asamblea Extraordinaria de . ,  
fecha 3 de marzo del 2011, a menas' de un mes de la comunicación, cambian de .nombre por:el de 
Camaq S.A., lo cual nos habla de una conducta libre de toda malicia y que aquella denominación 
solo se debió a un desconocimiento de la existencia de un nombre similar.--=--------;1-----J--.-- 

é 	
./ Por consiguiente las pruebas agrega das  sol insuficientes para dilucidar de modo cierto` no . ,„ 

soló la eventual mala fe de parte de la firma déMandada sino también de la conercializaci01 
objetos idénticos a los quo comercializaba la actora, más aun cuando el demandado, arcontestar la 
deManda ha negadO enfáticamente qiie haya comercializado, productos similares a Idii:que hico la 
actora. En este orden de cosas no nos queda mal Ole apelar a la deducción racional y lógica, y:a los 
principios de la carga probatoria ya señalados para considerar que la sentencia debe ser 
confirmada, • wwww.~....~...... ...../ .....••■••■•■••••■•■11.... 
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: Por las consideraciones vertidas, esta Magistratura disiente respetuosamente;  del voto del 
pre4inante correspondiendo en consecuencia cOntinnal la sentencia recurrida. En, Cuanto a las 
costas ellas deben ser' impuestas a la parte' perdid'Osa, de conformidad con lo establecido en el art. 
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A SU RESPECTIVO TURNO El MIEMBRO CARLOS ESCOBAR E SPINOLA 
manifiesta que se adhiere al voto del 	Raúl Gómez Frutos, por compartirlos mismos , 	 ‹, 	 ,;I: pand amemos. 	 ....•■•••• 	 .0.1.1••••■•••■■••■ 
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"DIMAC S.R.L, C/ DIMAC S.A. S/ 
CESACIÓN DE USO DE MARCA O 
REPETICIÓN DE USO E 
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y Podar Judicial 

Bicentenario de la Independencia Nacional; 1811-2011 

RESUELVE; 

DEC 	. de 1earto el recurso de nulidad- 
" 

aoo yOCAR, la S.D. N" 263 de fecha. 30 de mayo de 2014, dictada por el Juez de Primera 
1, 

de 
lo Civil y Comercial del Décimo Turno, y en consecuencia, HACER, LUGAR a la 

dé cesación de uso e indemnización de daños y perjuicios promovida por DIMAC S.R.L. 
eo tra DEVIAC S.A., y ordenar el cese de uso dc la marca DIMAC, por parte de la demandada, 
condenando a ésta al pago de la sana de DÓLARES AMERICANOS TREINTA Y CINCO MIL 
(US$ 35.000.-) en concepto de dafihs y perjuicios, conforme a los fundamentos expuestos en el 
exordio del  pmserde  falla.  

..r 

IMPONFA las costas a la patio apelada perd 

ANOTAR; *e 	, *. ?I r por cédula y ...-,, 	. , 	. 
Justicia.-4.---- ' , ...,......._,_ 

ir  /I  ,./ /4/ i,Gpaiv,ioc 

(  / 

miembr •  

C 

de 

1,,v;  e 0.■1:-Ycc) 

.. 	. 

,/ 
i, „.... 	----.-..,,, 

,,,-,c.,,,,,,i1 	. --« 	, - -,,, 	 -. 4  

	

.:-.e.` 	t‘ 	, 

i-, 	•. '''',5;;.',Y 	*11 ,. 
1.',.: 	. ' '...,,, ze': ,5-1 	■• 

.5 	• , ..,. nal ''' 	. 

-.' '...4"^:: :(  s.t  
, t. ,,.4-1  

• y  

Ylk 1 

rat 

9 

"DIMAC S.R.L, C/ DIMAC S.A. S/ 
CESACIÓN DE USO DE MARCA O 
REPETICIÓN DE USO E 
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y Podar Judicial 

Bicentenario de la Independencia Nacional; 1811-2011 

RESUELVE; 

DEC 	. de 1earto el recurso de nulidad- 
" 

aoo yOCAR, la S.D. N" 263 de fecha. 30 de mayo de 2014, dictada por el Juez de Primera 
1, 

de 
lo Civil y Comercial del Décimo Turno, y en consecuencia, HACER, LUGAR a la 

dé cesación de uso e indemnización de daños y perjuicios promovida por DIMAC S.R.L. 
eo tra DEVIAC S.A., y ordenar el cese de uso dc la marca DIMAC, por parte de la demandada, 
condenando a ésta al pago de la sana de DÓLARES AMERICANOS TREINTA Y CINCO MIL 
(US$ 35.000.-) en concepto de dafihs y perjuicios, conforme a los fundamentos expuestos en el 
exordio del  pmserde  falla.  

..r 


