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ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO... Sesen’rc\, wako

En la Ciudad Asuncidén, Capital de la Republica del
:ég@ayg%a los QCkO dias, del mes de Oclkobhe , del ario

ALBERTO MARTINEZ SIMON, EUGENIO JIMENEZ ROLON y CESAR ANTONIO
GARAY, bajo la presidencia del primero de los nombrados, por
Ante mi, la Secretaria autorizante, se trajo al Acuerdo el
expediente caratulado: “JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUiMICA
FARMACEUTICA S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS”, a fin de
resolver los Recursos de Nulidad y Apelacién interpuestos por
el Abog. José Maria Cardozo, representante convencional de la
Parte demandada, contra el Acuerdo y Sentencia Numero 16, del
19 de Junio del 2020, dictado por el Tribunal de Apelacién en
lo Civil y Comercial, Primera Sala de Capital.----—-=---=---———-

Previo estudio de los antecedentes del caso, la
Excelentisima Corte Suprema de Justicia, Sala Civil vy

Comercial, resolvid plantear las siguientes,

CUESTTIONE S:

SBg mula la SemtEneils REoUREiEEl]———————————— e e —— —

\ En su caso, se halla ajustada a Derecho?--------——-————————-

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL MINISTRO MARTINEZ

genio Jiménez R,
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A SU TURNO, EL MINISTRO JIMENEZ ROLON DIJO: cabe adherir

al voto del sefior Ministro preopinante, por sus fundamentos.-
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL MINISTRO MARTINEZ
SIMON DIJO: Por S.D. N° 412 del 23 de mayo de 2018, el Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Turno
resolvié: “NO HACER LUGAR con costas a esta demanda promovida
por la firma JOHNSON & JOHNSON contra la firma LA QUIMICA
FARMACEUTICA S.A., por improcedente,; ANOTAR..” (fs. 313/319).-
Recurrida 1la sentencia vy resueltos los recursos, el
Tribunal de Apelacidén en lo Civil y Comercial, Primera Sala,
por Acuerdo y Sentencia N° 16 del 19 de junio de 2020 resolvié:
“DECLARAR desierto el recurso de nulidad; REVOCAR la S.D. N°
412 de fecha 23 de mayo de 2018, dictada por el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Turno de
la Capital y en consecuencia hacer lugar a la presente demanda
por nulidad de registro de la marca "“DESIQUIM”, inscripta bajo
la nomenclatura Clase 5, con registro N° 401232 de fecha 30 de
julio de 2014; IMPONER las costas a la parte demandada en ambas
instancias,; ANOTAR..” (f. 345/349) . ————c—-mmmmmmm e —
Contra dicha resolucidn recurridé la demandada, la que, a
través de su representante convencional, Abg. José Maria
Cardozo, expresd agravios en los términos de su escrito de f£f.
SRy ML s~ = A= s e e
Al respecto, sostiene la demandada que la marca de su
parte, “Desiquim”, fue inscripta con anterioridad en la clase
5, ante la DINAPI, por 1lo que la actora, para fundar su
pretensidén de nulidad, debid acreditar la notoriedad de su
marca en el pails, cuestidén que, en su tesis, no resultd probada.
Prosiguié afirmando que la marca “Desitin” de la actora es
denominativa y no mixta, por lo que los colores y logos con los
cuales se comercializa el producto de la actora no estarian
tutelados por la ley marcaria; asi, concluye que la postulada
similitud de los logos y colores seria irrelevante en el
presente caso. Por Ultimo, afirmdé que del cotejo entre las dos
marcas surgiria que no existe riesgo de confundibilidad, y que

el monema “desi” seria de uso comiun. En consecuencia, solicita
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ﬂ Té§Qq§ﬁ la resolucidén recurrida, rechazando la demanda en
L%ﬂjarte actora, al momento de contestar los agravios
‘“' ﬁé§%bs, sostuvo que la falta de comercializacidén en el pais
del producto con la marca “Desitin” no seria Obice para su
notoriedad; asi, afirmé que la circunstancia que su marca sea
internacionalmente comercializada vy reconocida, prueba su
notoriedad en el publico consumidor. Asi también, sostuvo que
el hecho que los colores y el logotipo de la marca “Desiquim”
sean idénticos al de su parte, conlleva la prueba que la
demandada tenia conocimiento que la marca pertenecia a un
tercero, con lo cual, no tenia derecho de inscribir la marca
“Desiquim”. Por ultimo, arguyd que la confundibilidad entre las
dos marcas no puede ser negada, desde que son semejantes. En
consecuencia, solicitd se confirme la resolucidén recurrida.---

En autos se trata de determinar la procedencia de una
nulidad de registro de marca promovida por Johnson & Johnson,
titular de la marca “Desitin”, contra Quimica Farmacéutica
S.A., titular de la marca “Desiquim”.-------—-—---—--"-"—---"—-————

Ahora bien: del debate de autos se desprende que este fue
dirigido hacia la notoriedad o no de la marca "“Desitin” en
nuestro pais, por el sector pertinente del publico al cual esta
dirigido vy, en tal acometido, fueron superpuestas cuestiones
que merecian un tratamiento distinto.----—-—--"-""----—-—--—m—————-

Por ello, para un correcto encuadre del asunto, se debe
delinear el supuesto de hecho que nos ocupa y luego enmarcarlo
en la normativa aplicable al presente caso.--————————————————-
'/\\\QE?, la posicidén de la actora a lo largo del juicio puede

sintetizarse de la siguiente manera: Su parte es titular de la

marca “Desitin”, comercializada internacionalmente y registrada

en el pais dé\origen -Estados Unidos- en el afio 1951,

Ministro




clase 3 el 22 de diciembre de 2010.! Luego, su marca seria
confundible con la marca de la demandada, “Desiquim”, inscripta
en la clase 5 el 30 de julio de 2014, cuya solicitud de registro
data del 19 de noviembre de 2008.2 En consecuencia, sostiene la
actora que siendo su marca notoria, reconocida
internacionalmente y anterior a la marca “Desiquim” de 1la
demandada, tiene prioridad de uso y ante la confundibilidad de
las dos marcas, por comercializar productos similares, debe
anularse la marca “Desiquim”. También argumenta que la
presentacidén -envase- del producto de la marca cuya nulidad se
pretende es idéntica, en cuanto al logo y colores, a la suya,
lo cual demostraria que el demandado tuvo noticia de la marca
SDeEiPin® yd anbe deil fegistio . S i e — o —

La demandada, por su parte, sostiene que no existe riesgo
de confusidén y que, ademds, la marca de la actora no es notoria
en nuestro pais, por lo cual no gozaria de la tutela pretendida.
A esto agrega que el titular sobre la marca “Desitin”, en
nuestro pais, seria Desitin Arzneimmittel GMB, la cual registré
la marca en la clase 5 el 6 de agosto de 1998, vy que,
precisamente, inicialmente se opuso al registro de la marca
“Desiquim” pero que luego habria desistido de tal oposiciédn,
permitiendo el registro de la marca en la clase 5. También
niega la accionada que exista mala fe de su parte al inscribir
la marca “Desiquim” en la clase 5, puestoc que, a la fecha de
la solicitud, la marca de la actora no era comercializada en
nuestro pais y tampoco habria pretendido inscribir una marca
similar a la de la actora. Por ultimo, sostiene que la actora
solo registrd en el pais de origen la marca denominativa
“Desitin”, la cual no es, por consecuencia, una marca mixta,
lo que excluiria su titularidad sobre los colores y disefios en
la presentacién del producto.-----=------—————————m———————————

En razdén del contraste en las posiciones sostenidas por

ambas partes, tenemos que la controversia, tal cual fue

! Debe notarse, por lo demds, que la actora no hizo referencia a la fecha en la que solicité tal inscripcion, sino
sencillamente a la fecha del registro efectivo de la marca en la “clase 3”.
2 Este hecho fue reconocido por la propia actora en su escrito de demanda, a f. 58.

e
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I) La notoriedad de la marca de la actora en territorio

II) el conocimiento que dicha marca pertenecia a un
tercero -actor- por parte del demandado, al momento
de inscribir su marca ante la DINAPI, lo cual, de
configurar mala fe, daria andamiaje a la pretensidn
de TulisEd del aftel,~———————c—————r————

Luego, a estas cuestiones se afiaden ahora otras dos:

III) La existencia de otro titular de la marca “Desitin”,
distinto al actor, cuyo mejor derecho se propone;--

IV) El registro de la marca “Desitin” por parte del actor
en la clase 3, anterior a la declaracidédn de registro
de la marca “Desiquim” por parte del demandado, 1lo
cual podria justificar un derecho de prelacién de la
BCEOES Sebre e Matda Bl GUESSTILON., Smmsmmeicsmi s

RAhora, puesto que todas estas cuestiones deben partir de

la posibilidad de confusién entre las marcas “Desitin” vy

“Desiquim”, pasaremos a analizar el riesgo de confusidén

Sobre ello, un simple cotejo permite constatar que existe
imilitud entre las denominaciones “Desiquim” y “Desitin”.----
Para no limitarnos a hacer una afirmacidén dogmatica del
unto, se puede seflalar que la construccién morfoldgica vy
ohética de ambas es similar.-=-—-—————c————-—cocmco e mmmoe=

En efecto, para que se configure una confusidén, no se

precisa ineludiblemente una identidad conceptual y exactitud

el sintagma, puesto que la identidad o similitud puede ser

visusal, fonética, ortografica, etc.; sobre esta ultima, 1

similitnd existe en tanto existan vocales

morfemas- puestos de tal manera

denominaciones; es decir, que con ello sg

poco margen de \distincién. Este es, pre

nio Jiménez R,
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denominaciones radica en las silabas “quim” vy “tin” que,
fonéticamente, guardan también similitud entre si, por la Gnica
vocal (%“1i”) que tienen ambas y porque ambas silabas terminan
en letras de similar goriido: “m”™ y A" ———————————————— o ——
Sobre ello, vimos gque entre ambas marcas hay una diferencia
minima, de solo un morfema; sin embargo, éste, ubicado en 1la
sintaxis analizada, tiene un rasgo fonético débil, por lo gque
tampoco constituiria una diferencia fundamental que permita una
adecuada discriminacidén sonora de ambas marcas.-——---—-—-—-—-——--—-—--
Asi pues, se advierte que las pocas diferencias entre estos
signos identificativos son menores y no bastarian para
proporcionar suficiente individualizacién, ni evitar la
ambigiedad, por lo que podria llevar a un consumidor desatento
a vincular wun signo con otro vy, por ende, podrian ser
susceptibles de provocar confusidén entre los consumidores.----
A esto debe agregarse que ambas marcas se encuentran
destinadas a comercializar productos pertenecientes a un mismo
circulo de tréafico -cremas y dermatologia- con lo cual, el
riesgo de confusidén es alln mayor.-——-—=—————m—————m—m e —————
Esto justifica el andlisis de los puntos siguientes.----
Asi, respecto de la tutela de una marca extranjera en
territorio nacional, deben fijarse las fuentes de tal tutela.-
Debe traerse a colacidén lo dispuesto en el art. 4 del
Convenio de Paris, que en su inciso A, numeral 1°, dice: “Quien
hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de
invencidn, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial,
de marca de fdbrica o de comercio, en alguno de los paises de
la Unidén o su causahabiente gozara, para efectuar el depdsito
en los otros paises, de un derecho de prioridad durante los
plazos fijados mds adelante en el presente’.-———————————————--—
Esto S& tradiice eh que el tit#lar de un redistro de marca
de un pais de la Unién, puede beneficiarse —en otros pailses de
la Unién- de la prioridad que tal registro le concedid en su
pais, mas para ello debe realizar el ulterior registro en el
pais de la Unidn en que quiera beneficiarse, dentro de un plazo

determinado -esto condice, ademas, con la norma que preceptia
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encia de las solicitudes y registros, contenida en
SJhis, numeral 1°, del citado Convenio; transcurrido

le caduca el derecho de prioridad por registro de

ven los deméas paises de la Unién. E1l plazo referido se
encuentra regulado en el inc. “C” de la Convencidén, que en su
numeral 1° dice: “Los plazos de prioridad arriba mencionados
serdn de doce meses para las patentes de invencidn y los modelos
de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos
industriales y para las marcas de fabricas o de comercio.”.---

La actora, empero, no ha realizado el registro en nuestro
pais en dicho plazo, sino qgue lo ha hecho luego de vencido el
término; en efecto, de las mismas afirmaciones de la actora no
surge que esta haya invocado la prioridad antedicha, al momento
de realizar tal solicitud de registro.----—-—-—-——---"-"-------———-

Por tanto, la tutela que podria asistir a la actora no se
encuentra en la prioridad de registro sefialada, sino en la
tutela que dispensa el art. 6 bis del Convenio de Paris, que
en su numeral 1° establece que: “Los paises de la Unidn se
comprometen, bien de oficio, si la legislacidén lo permite, bien
a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro

Yy a prohibir su uso de una marca o fdbrica o de comercio que

constituya la reproduccién, imitacidn o traduccidn,
usceptibles de crear confusion, de una marca que la autoridad
ompetente del pais del registro o del uso estimare ser alli
@toriamente conocida como siendo ya marca de una persona que
plleda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para
,{oductos idénticos o simulares. Ocurrird lo mismo cuando la
parte esencial de la marca constituya la reproduccidn de tal

m3axrca notoriamente conocida o una imitacidn susceptible de

iva de ello que, aun sin invocarse o realizarse la

‘Wwd anteriormente -de seis mesgs-,
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naturalmente, que el producto en cuestidén, en un contexto
territorial y temporal, es conocido por la amplia mayoria de
los destinatarios para los que es producido.-——-—==———————————-

En efecto, la notoriedad no se circunscribe a un circulo
de trafico en abstracto, sino que también se comprenden los
Blensnies de QeFTIGEOFLE' § GlEMiEl i ettt ittt

Se habla de "“marca notoria”, pues, ante la presencia de
un signo utilizado para distinguir productos o servicios que
es muy conocido por un relevante sector del mercado del producto
0 servicio. En este sentido, el Art. 2°, inc. g) de la Ley
1294/98, emplea la expresidén “notoriamente conocido en el
sector pertinente del publico”, que a su vez es concordante con
el Art. 6° bis del Convenio de Paris.-——-———=———-—--mmmmmmmmm o

En la doctrina nacional se ha expresado que las marcas
notorias son: “Las ampliamente conocidas por el publico
consumidor especifico del pais donde se pretende hacer valer
su notoriedad” (Carmelo Mddica. Derecho Paraguayo de Marcas.
Editorial Arandur&. Asuncidn, 2007, p. 186) .- ==—-=————————————

Por lo demds, encontrandose destinados los productos a
participar del trafico entre oferta y demanda en un mercado
especifico, es légico que la notoriedad tenga relevancia en
tanto se encuentre en el mercado relevante.-—--—--==~——---——>—~

Situacidén diferente es la de la marca renombrada, la que
es conocida por la generalidad del publico, sin exigirse que,
precisamente, sea consumidor del sector pertinente. Recurrentes
son los ejemplos dados, de marcas renombradas como Coca Cola,
Samsung, Volkswagen, Starbucks, MacDonald’s, etc., las que, por
su sola mencidén, son evocadas mentalmente por las personas, sin
gue sea necesario gque sean consumidores de los productos

comercializados con dichas marcas.3—-—-———--———-—————————— - ———————

3 “3. Proteccion de la marca notoria y la renombrada. Otra de las innovaciones introducidas por el Protocolo es el reconocimiento de la
categoria llamada marca renombrada o de alto renombre, que se distingue por su parte en cuanto a efectos o consecuencias juridicas de
la llamada marca notoria -también reconocida por el Protocolo y por la Ley de Marcas paraguaya. Esto surge del mencionado Inc. 5 del
Protocolo, que coincide con el Inc .g del Art. 2° de Ley de Marcas paraguaya que estatuye que no podrdn registrarse como marcas “los
signos que constituyanuna reproduccion, imitacién, traduccion, transliteracion o trascripcién total o parcial de un signo distintivo, idéntico
o similar notoriamente conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, cualesquiera 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 signifiqguen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilucién de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el
cual se hubiese conocido el signo”

El mencionado Inc. g es un trasvase del Art. 6°bis Inc. | del Convenio de Paris. El Art. 6° bis fue incorporado a la Ley de Marcas
paraguaya con los agregados de ADPIC: “a) la proteccion se aplicard también a los servicios (Art. 16°.2); b) la notoriedad de la marca
serd considerada en el sector pertinente del publico, inclusive la notoriedad obtenida en el Estado miembro de que se trate como
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Cont bépsecuencia de 1lo expresado, quien invoque la
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Ibriedaaf{ una marca, necesariamente debe especificar cual
5 o del producto individualizado a través de tal
nes componen el publico pertinente y, por supuesto,
el conocimiento que dicho publico tenga de la marca en cuestidn.

Por ello, puede afirmarse que quien invoque la notoriedad
de una marca debe ofrecer y producir el material probatorio

idéneo para que el é6rgano jurisdiccionad pueda apreciar y formar

su conviccién sobre tal alegacidén.? —-Fh-g-—g7g-—-——-———-—————————————=
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consecuencia de la promocion de dicha marca (Art.16°2 in fine); c) la mencionada proteccifin se aplicard a bienes o servicios que no sean
similares a aquellos para los cuales una marca de fébrica o de comercio ha sido registrada, a condicién de que el uso de esa marca en
relacicn con esos bienes o servicios indique una conexion entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condicion
de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”. Como puede observarse, dichas ampliaciones
introducidas por el ADPIC también fueron receptadas en el Art. 9°del Protocolo, a excepcion que las dos primeras -ampliacién de servicios
y notoriedad en el sector pertinente del ptiblico lo fueron solamente en el Inc. 5; y la proteccion con respecto a productos o servicios no
similares a los amparados por la marca registrada fue trasvasada en el Inc. 6.

La diferencia fundamental del Inc. 6 con el Inc. 5 del Art. 9° del Protocolo consiste en el reconocimiento de la proteccion con respecto a
productos o servicios no similares a los amparados por la marca registrada, otorgando en consecuencia una nueva categoria de proteccion
Juridica mayor que la anterior —marca notoria- que la doctrina conoce como marca renombrada.

Se ha dicho que “tradicionalmente, la doctrina europea ha venido contraponiendo, dentro de las marcas intensamente usadas,
la categoria de las marcas notorias y la categoria de las marcas renombradas. El calificativo de notoria se atribuye a la marca que es
conocida por la mayor parte de los consumidores o usuarios del correspondiente sector del mercado, es decir, del tipo de productos o
servicios a los que se aplica la marca. Y la denominacién de renombrada se reserva para aquella marca que goza de difusion y prestigio
entre la inmensa mayoria de la poblacién: su reconocimiento por el 80% del publico ha llegado a exigir la jurisprudencia alemana
De acuerdo con esta distincion se viene reconociendo la proteccién de las llamadas marcas renombradas mds alld de la regla de la
especialidad, mds alld de los bienes y servicios en que se aplique y por abarcar a todo el publico consumidor, mientras que se limita la
especial tutela de las marcas notorias al sector pertinente del piiblico al que pertenecen los productos con que se distinguen bienes o
servicios. Para Martinez Medrano y Gabriela Soucasse “la diferencia no es baladi, toda vez que la proteccion registral en las primeras se
brinda mds alld del principio de prioridad registral pero siempre dentro del de especialidad, mientras que las segundas excedian este ultimo
limite, abarcando las 45 clases del Nomenclador Internacional)”.

Es conveniente ejemplificar la distincion. Una marca de agroquimicos conocida por los agricultores en general puede ser considerada
notoria, lo mismo que marcas de instrumentos de pelugueria son ampliamente utilizado por los peluqueros o de equipos para la navegacién
drea entre los pilotos, son notorias en sus respectivos dmbitos, pero no renombradas pues no son conocidas fuera de ellos. En cambio, Coca
Cola no sélo es notoria entre los bebedores de refrescos, Toyota entre los propietarios de automéviles o Nike entre quienes adquieren
zapatillas deportivas, sino que su notoriedad se extiende a todos los sectores. Son marcas de alto renombre. Nuevamente la pregunta forzosa
que nos hacemos es si la distincion realizada en el Protocolo es aplicable a la legislacion paraguaya. En otras palabras, si el Art. 2°Inc. g
de la Ley 1294/98 que establece los alcances de la notoriedad, en concordancia con el Art. 16°.3 de ADPIC “cualquiera que sean los
productos o servicios a los que aplique el signo”, ha sido derogado por el Inc. 6 del Art. 8 del Protocolo que se aparta de ADPIC, ya que
priva a las marcas notorias de la proteccion ampliada que les otorga ese tratado. Consideramos un abuso del derecho el pretender una
proteccion extraordinaria y, a la vez una equiparacion de una marca notoria —conocida en el dmbito de consumidores del producto-- con
la de una marca de alto renombre--, conocida por los consumidores en general —incluyendo quienes no lo son del producto especifico que
ampara-- 'y cuya especial proteccion trata de evitar el riesgo de debilitamiento de su cardcter distintivo y el riesgo de envilecimiento de su
goodwill o prestigio, dando lugar a la figura de la dilucion marcaria, reconocida tanto en el Protocolo como en nuestra legislacion
marcaria.” El “Protocolo del Mercosur” en materia de Marcas y Denominaciones de Origen: 20 afios después y sus innovaciones a la
legislacién paraguaya. Fabrizio Modica Bareiro. https:/www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/marcas/Fabrizio-Modica-Bareiro-

* “Cuando la notoriedad se da en ciertos dmbitos especificos, el juzgador no tiene por qué estar al tanto de ella. Puede ser. Por ejemplo, el
caso de marcas de ciertos alimentos para determinada dieta, de una herramienta de precision, de un anzuelo para pescar, de un aparato
de uso en medicina altamente especializada, etc., dado que de estas marcas solo tendrdn noticias los consumidores o usuarios de los
productos identificados por ellas. En estos casos el juez en principio no dispondrd de los conocimientos necesarios para aceptar o no la
wriedad de la marca invocada -y esto no significa que no sea notoria en el sector pertinente- pues no puede saber de la existencia de

|

je natural en una norma que regula derechos de propiedud industrial desfle una verfiz .
civil. Y ello, porque la Ley de Mar¥gs disciplina con fodo detalle el procedimiento asighini ¢finvocarila notoriedad |

ko que el precepto que debe regir en)esta materia es, a fulta légicamente de lino
ter géneral regula la carga de lagirueba [ ... ] Al promulgar que la prueba deNa njtoriega yaurciida a las reglas generales'que -




Por ende, al contrario de lo gue sostiene cierta doctrina,
sostengo gue la notoriedad de una marca -recordemos, aquella
que se dirige a un sector pertinente del publico- debe ser
probada por quien invoca dicha condicidén, a diferencia de la
marca renombrada, cuya sola invocacidén es suficiente para que
la persona que escucha el nombre de la marca o ve su logo y
colores, la ubique. Para esta uUltima -la marca renombrada- es
que no se necesitaria prueba, pero ello no es asi para la marca
notoria, ya que, reitero, dicha notoriedad debe ser
eficientemente probada por quien la alega, en este caso la
actora, pues si bien la marca notoria es muy conocida en el
sector pertinente del publico, no lo es para el gran publico
en general, por lo que el juez debe ser convencido que dicha
marca es efectivamente notoria entre el publico al cual va

dirigids: €l preaducte ¢ Bl Serwicld.d=m—rmaSca=— e s

en juicio todo lo que uno alega. Y ello es de suma relevancia porque la disparidad de significados que la ley de ritos civil y la marcaria dan
al término ‘notorio’, pudieran hacer pensar lo contrario.” (Carlos Gonzéalez-Bueno Catalan de Ocon. Marcas notorias y renombradas en
la Ley y la Jurisprudencia LA LEY. 1* Edicién: Enero 2005. Madrid, ps. 102-04).

5 ¢Como se prueba la notoriedad? Como regla general quien alega los hechos es quien debe probarlos, y asi lo establece el Cédigo
General del Proceso, cuando dispone que: “Corresponde probar, a quien pretende algo, los hechos constitutivos de su pretension...” - art,
139-. En lo que tiene que ver con el procedimiento administrativo recae sobre los administrados la carga de la prueba, como imperativo
del propio interés, el probar los hechos que les favorezcan. La simple afirmacidn sobre el grado de conocimiento de una marca es
insuficiente a efectos de acreditar su notoriedad. Son admisibles todos los medios de prueba no prohibidos por la ley, pero, en razén de
que la normativa concede prerrogativas de proteccion adicionales a los signos que la ostentan las probanzas deberdn ser pertinentes y
eficaces, y analizarse en forma pormenorizada cada caso concreto.

- Se debe probar la notoriedad en nuestro pafs. Puede ser que la marca esté registrada en varios paises, pero estos registros —por si solos-
no constituyen prueba fehaciente, dado que puede haber muchos registros, y sin embargo ser una marca desconocida.

- Material publicitario- 1) Se puede probar la difusién en diarios, revistas, o publicaciones en general, siempre y cuando a este material
tenga acceso el publico uruguayo, vale decir que tienen que ser publicaciones que sean de circulacion en nuesiro pais, y que acrediten el
crecimiento sostenido y la difusion permanente.

2) Como segunda condicion, en este material se debe poder relacionar a la marca notoria con el titular de la misma, vale decir que es
necesario que surja el nombre de quien reclama la notoriedad del signo como titular de la marca en cuestion.

3) El material debe tener fecha cierta y esta debe ser anterior a la fecha de solicitud de la marca por quien la pretende en forma indebida.
4) De no presentar documentacion original, ésta debe estar certificada por Escribano Publico, o en su defecto, autenticada por el
Sfuncionario publico receptor quien previamente tuvo el material original a la vista.

5) Documentos provenientes del extranjero — Deben estar legalizados y traducidos

- Merchandising se aplica los puntos 1) y 2)

- Boletas, facturas y afines- Se aplican los puntos 1), 2) 3) y 4.

-CD's, DVD's y videos- Se aplican los puntos 1), 2) 3) y 4)

- Pdginas Web - Se aplican los puntos 4) y 5)

- Prueba testimonial. Quien ofrece el testigo debe indicar claramente los hechos sobre los que serd interrogado Los testigos deberdn
declarar desde cudndo, bajo qué circunstancias conocen la marca, y su conviccidn, creencia o conocimiento de que la marca pertenece
a determinado titular.

Valoracién de la prueba... ... Se debe corvoborar y probar que la marca sea notoria en Uruguay a la fecha de la solicitud del signo en el
expediente en el cual se estd dirimiendo el asunto.

Ej: Se solicita la marca XX con fecha 02.03.2013, y el solicitante es A. Se opone por marca notoria B; este debe probar que la marca XX
es notoria en nuestro pais al 02.03.2013, o anterior a esa fecha.

- Debe tenerse en cuenta la historia de la marca, fecha de su creacién, su creador, circunstancias en las que fue creada -si de las probanzas
surge- o entre qué tipo de publico es utilizada.

Ej: La marca XX fue fundada en el aiio 1998 por el Sr. L con la misidn de redefinir al cldsico americano: los jeans, la que desde su primera
coleccidn ha sido elegido por muchas celebridades como Angelina Jolie, Jennifer Lopez o Jessica Alba, caracterizdndose por tener un estilo
bohemio y clasico, sin perder la elegancia.

- Desde cuando se comercializa en nuestro pars.

Debe ser previo a la fecha de la solicitud. Surge de las boletas, fucturas, datos de importacion, etc.

- Si entre las partes, todas pertenecen al mismo ramo de actividad o estdn vinculadas de alguna forma.

- Si alguna de las personas involucradas en A, ya sea que lo solicite como persona fisica o persona juridica (en este caso se aprecian los
integrantes en los poderes presentados) ha tenido algin tipo de relacién previa con la supuesta marca notoria B.

Puede ser que haya sido un empleado dependiente, distribuidor, importador, etc.
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conduce, precisamente, al punto “I”, cual es, de

ra o no acreditada la notoriedad de la marca del

En efecto, la “declaracidén jurada’” de notoriedad realizada
por la actora no es iddénea en si misma para acreditar el punto;
tampoco existe testifical alguna que permita concluir que, a
la fecha de la solicitud del registro de la marca “Desigquim”
la marca “Desitin” era conocida por el consumidor destinatario
en el territorio nacional. Es mas, siquiera se ha demostrado
que la marca “Desitin” era comercializada en el territorio
nacional en dicha fecha.--------»-------------—----c\cio o ——

Y como la mera alegada notoriedad de una marca en el
extranjero no es razdén para admitir su notoriedad en nuestro
pais; todo lo dicho nos conduce a concluir gque la marca de la
actora no era notoria en nuestro pais, a la fecha de 1la
solicitud del registro de la marca “Desiquim”.---—-—-——-—————=------

Descartado ello, el andlisis se conduce al punto “II".---

En efecto, aun en los casos en que la marca extranjera no
es notoria en el pais donde se pretende la tutela, existe la
posibilidad que tal marca sea conocida por gquien pretende
\realizar la inscripcién; en tal caso, quien asi obra, pretende
registrar una marca de tercero cCcomo suya.--—-—-—-—-————————————————

El supuesto se encuentra previsto en el art. 2 de la ley

marcaria nacional, 1lit. “i”, que dice: “No podrdn registrarse

como marcas.. 1) los signos se hubliesen solicitado o

circulacién enwuestro pais, es decir que ya haya circulado en Uruguay a la fecha de presentacion de la solicitud, que pueda asociarse a la
marca de marras von quien reclama un mejor derecho sobre la marca en cuestion.
- Locales de venta —i»puestos a’e distribucion- volumen y desde que fecha.

- El mawwimria -diarios, revistas, folletos- debe ser cuidadosamente analizado a efecto de verificar: fecha de la publicacion,

& productos rresponde.

Normalmente cuando se invoca e

im. 6 del art. 5, este viene acompafiado del nupit . El art. 5 mign. 7 de la Ley/17.011 Yispone: “A los
efeclos de la presente ley no podrén Sy registradas como marcas, irrogando nulidd 9 Las iv}dbras os signos p los distintivos,
que hagan presumir el propésito de vexificar concurrencia desleal”.

ugenio Jiménez R.
Ministro



registrado por quien no tuviese legitimo interés o por quien
conocia o debiera conocer que el signo pertenecia a un tercero”.

Recordemos, pues, que el titular de una marca puede activar
distintos mecanismos para obtener la tutela de su marca
registrada; puede solicitar, v.g., la caducidad de una marca
similar a la suya, o bien puede solicitar la nulidad de ese
registro. Al margen de ello, también puede accionar por
infraccidén a su derecho, pretendiendo el cese del uso de la
marca -arts. 84 y 85 de la ley marcarig.--—————-———m—e—————e———

En el caso gue nos ocupa, nos encontramos exclusivamente
ante una pretensién de nulidad de registro de marca, con lo
cual, la norma que comentamos -art. 2, lit. “i”- Jjustificaria
la pretensién de nulidad de una marca registrada, que se
encuentre comprendida en el supuesto del literal “i”.----——-=--

Ahora bien, tratandose la marca "“Desiquim” de una marca
meramente denominativa, es decir, circunscripta a la nominacién
(f. 2000 debe acreditarse que este sintagma nominal
correspondia a un tercero y que tal circunstancia fuera conocida
por la demandada.~=—=—==————m e

Pero en autos tampoco obra prueba alguna sobre el punto:
En primer lugar, la marca “Desiquim” no corresponde al actor,
y por otro, aun existiendo cierto riesgo de confusidén entre la
marca “Desitin” y “Desiquim”, no existe dato probatorio que
permite acreditar que el demandado conocia o debia conocer la
existencia de la nominacién "“Desitin”. El punto de “debia
conocer” se da, por ejemplo, cuando una persona gue representd
la marca extranjera en cuestidn, anteriormente en el pais,
luege Ld pegi.strea Come PEOPLAf S T—rm e e e e

Para probar el conocimiento, el actor se 1limitd a
argumentar que la presentacidén de los productos del demandado,
con la marca “Desiquim”, seria idéntica, en cuanto colores vy
logotipo, a la presentacién de los productos de la marca
“Desitin”; en sintesis, argumenta que la imitacién de 1la
presentacién -envase y colores- de los productos “Desitin”,

significaria que el demandado conocia la marca del actor.-=---
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Cab@ dg;lr al respecto que el conocimiento debid preceder
i eg;stt@ de la marca “Desigquim”, puesto que, sin ello, el
reconoc*ﬁ;=nto de la marca en cabeza de tercero no se
Asi, aun demostrandose que, a la fecha de la demanda,
existia identidad en la presentacién de los productos, ello
solo podria demostrar en Ultima instancia que en tal fecha el
demandado conocia la marca del actor; pero no demostraria, por
si misma, que a la fecha de la solicitud del registro, afo

2008, el demandado tenia tal conocimiento.--—--—-—--"-"-"-----———-

Con ello, pierde fuerza el argumento del actor sobre este

También cabe sefialar que el demandado es, a la fecha,
titular registral de la marca denominativa “Desiquim” (f. 275);
es decir, independientemente que el actor sea titular de una
marca denominativa o incluso mixta -extremo este ultimo que no
surge de autos-, el demandado no ostenta derecho alguno sobre
los logotipos expuestos por el actor; sencillamente, ostenta
un derecho en la nominacién “Desiguim”. Y tratédndose de una
pretensidén de nulidad de marca, la cuestidén de la identidad en
las presentaciones pierde trascendencia, por no existir un

derecho del demandado en los logotipos que el actor afirma

Tampoco el actor ha demandado por competencia desleal,
limitandose -reitero- por decisidn propia, de cuyas
consecuencias, sbélo él debe cargar, con peticionar la nulidad
de wuna marca denominativa, cuya propiedad corresponde a la
demandada (Desiquim) por considerarla como confundible con la

opia (Desitin) alegando que esta Ultima es notoria, extremo

Por otro ladyg

también se postuld qu

la

!

sobre marca

on-. mejor derecho

sobyge ello, Jla
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accionada habia dicho que habiendo autorizado dicha firma el
uso de la marca "“Desiquim” a aquella, el actor no podria
pretender la nulidad de tal marca.--————-—————~————————————

A esto se opone que el demandado no probdé debidamente dicha
autorizacién, desde que las instrumentales por él agregadas no
fueron reconocidas en autos y, al ser emanadas de tercero, la
falta de tal reconocimiento le restaria virtualidad probatoria;
también constituirian copias simples, con lo cual, también
pierden por esto fuerza probatoria. A esto se agregaria que el
actor probd la autorizacidédn del uso de la marca “Desitin” por
parte de Desitin Arzneimmittel GMB en la clase 5 ante la DINAPI,
cuyo registro sucedid con posterioridad al inicio de la presente
deman@a . =TT —mE — T = = = = i e e S S e e e S e S = i — —

Ahora bien: deben distinguirse c¢laramente las marcas
pertenecientes a la actora -Desitin-, a la demandada -Desiquim-
y & Desitin Arzneimmitiel GHB.~==w——t—sem——s e e

En efecto, en el caso de autos se postula que Desitin
Arzneimmittel GMB autorizd el uso de la marca “Desitin” en la
clase 5 tanto a la actora como a la demandada, con lo cual,
desistid de su oposicidén al registro de las respectivas marcas;
asi, ambas partes obtuvieron el registro de su marca.--------

Adquiere especial relevancia que la figura que nos ocupa
es de “autorizacidén” de uso, formulada administrativamente. En
estos casos, con el desistimiento de la oposicién
administrativa, el solicitante obtiene el registro de una marca
propia, y no el uso de una marca ajena; con ello, adquiere
todos los derechos inherentes a la marca registrada.----------

Asi, el registro de la marca implica la posibilidad de
excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que
pueda producir confusidén o de otra manera afectar ese derecho
exclusivo, por lo que, independientemente de la autorizaciédn
obtenida, ambas partes tienen una marca propia.------—-————-—-—----

Distinto es el caso en que el uso de una marca ajena es
autorizado a través de relaciones de licencia o gestidén. En
estos casos, el licenciatario no inscribe una marca propia,

sino que registra la licencia obtenida —-art. 31 y siguientes
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la\ autorizacidén solo rige en las relaciones internas de las
rpartes; mientras que en el caso gue nos ocupa ambas partes
obtuvieron -bien o mal- el registro de una marca propia.------

Asi, pierde trascendencia la titularidad de la marca por
parte de Desitin Arzneimmittel GMB y, con ello, la existencia
de una autorizacidén -o no- por parte de ésta a las partes,
puesto que la cuestidén, a lo sumo, tendria trascendencia en las
relaciones internas de las partes con Desitin Arzneimmittel
GMB; mas no tiene incidencia en el presente caso.-———————————-

Por tanto, el caso debe analizarse de conformidad con la
normativa que regula la prioridad marcaria, de acuerdo al orden
digl imslcrd pPehon.. ==t === TS e S e = e T

Al respecto, lineas arriba hemos descartado que el actor
ostente la prioridad sobre la marca en funcidén a su prioridad
fuera del territorio nacional; ello, desde que no acreditd la
notoriedad de su marca en el pais o uso de hecho de la marca
en territorio nacional, con anterioridad al registro de la
marca “Desiquim” en la clase 5; tampoco acreditd la mala fe del
demandado al momento de registrar la marca “Desiquim” en la
clllaise referidammmmmrrmm e e m e e e e e S e

Y siguiendo esta linea argumental, el demandado, titular
de la marca “Desigquim”, ostenta la titularidad marcaria, por
' haber inscripto con anterioridad su marca ante la DINAPI, en
' la clase 5, cuestién que no se discute en autos.--—------—------
Por ultimo (IV) una cuestidn por demds relevante es que

la actora obtuvo el registro en la clase “3”, de la marca

itin”, con anterioridad al registro de la demandada, de la

marca “Desiquim”, en la categoria 5, ante la DINAPI.r-------

En efecto, au

debe traerse
ugenio Jiménez R,
Ministro
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a traer a colacidén lo dispuesto por el art. 2, inc. “f” de la
ley marcaria nacional que, a propdsito de las marcas gque no
pueden ser registradas, prescribe: “Los signos 1idénticos 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 confusidén o de asociacidén con esa marca.” (el resaltado es
BETFLE)) 5 === s e s e e e e e e e e
Mismo temperamento se advierte del art. 15 de la citada
ley: “El1 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 dJdrganos jurisdiccionales las acciones y
medidas gue correspondan contra guien lesione sus
derechos. Asimismo, concede el derecho a oponerse al registro
vy al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o
indirectamente a confusidn o a asociacidén entre los productos
o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que
tengan relacidén entre ellos.”’———---——-"""—"—"————=———————————————
Con ello, se comprende que una marca registrada en la clase
3, puede motivar la impugnacién de una marca registrada en la
clase 5, ba)o determinadds cirTnsSPANCias, ===rom—msrmmenmmm
Pero aun siendo asi las cosas, la pretensidn del actor se
encuentra destinada a ser rechazada. Veamos esto a
CEOILIE MO, = e o e e ek e e e e e
En materia de derecho de prelacién de registro, debe
tenerse presente que este se encuentra determinado por la fecha
de la solicitud del registro ante la autoridad administrativa
FESPE RISy == =~ e e T e i e e e e
Esto surge del propio texto del art. 12 de la ley marcaria:
“La prelacidén en el derecho a obtener el registro de una marca
se determinard por la fecha y hora presentada ante la Direccidn
de la Propiedad Industrial. En la solicitud de registro se
podrd invocar la prioridad basada en una solicitud de registro
anterior, para la misma marca y Jlos mismos productos o

servicios, que resulte de algun depdsito realizado en algun
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tado obli?ado con un tratado o convenio al cual el Paraguay

A |
W tuviesef/dnculado.’-—-———————-—— - - -

Y en /idéntico sentido se expide la doctrina nacional:

“~habrd de obtener el registro no estard supeditado a la mayor o
menor diligencia de la oficina administrativa o a la preferencia
que los funcionarios de esta puedan tener, voluntaria o
involuntariamente, con respecto a alguna de las solicitudes,
sino a su fecha y hora de presentacidon. De esto se extrae una
importante consecuencia: ‘De dos marcas confundibles,
corresponde declarar la nulidad de la posteriormente solicitada,
aun cuando hubiese sido otorgada con anterioridad, por cuanto el
mejor derecho a la propiedad del signo registrado, en caso de
concurrencia de solicitudes, corresponde al primero gue la
presentd.” (Carmelo Médica. Derecho Paraguayo de Marcas. La Ley
Paraguaya, 2% edicién, p. 71).—-====—-m—mmmmmm e

De este modo, en autos el actor no ha demostrado -ni
argumentado siquiera- que su parte haya solicitado 1la
inscripcién de la marca “Desitin” en la clase 3 en fecha anterior
a la solicitud de la inscripcién de la marca “Desiquim”, de la
demandada, en la clase 5.- - -+

En efecto, la misma actora reconocié que la demandada
solicitdé el registro de la marca “Desiquim” en la clase 5 el 19
de noviembre de 2008 (f. 58), cuya consecuencia fue el registro
de la marca “Desiquim” en dicha clase el 30 de julio de 2014; vy,
a la vez, se limitd a argumentar que su parte obtuvo el registro

de su marca el 22 de diciembre de 2010, sin referir la fecha en

las cosas, la carga de alegar el derecho de prelacién

solicitud anterior corresponde a quien pretenda

de ella y, correlativamente, también le

la falta de prueba de

ue no cabe sino concluiv

Alber




Con ello, se han atendido los argumentos de ambas partes,
rechazdndose los fundamentos de la pretensidén de la actora. Por
consiguiente, <corresponde el rechazo de su pretensidén de

nulidad, debiendo revocarse la resolucidn recurrida en tal

En cuanto a las costas, corresponde su imposicidén, en todas
las instancias, a la pérte actora y perdidosa.----=--—=-=—=———-—-

A SU TURNO, EL SENOR MINISTRO CESAR ANTONIO GARAY PROSIGUIO
DICIENDO: Por S.D. N2 412, fechada 23 de Agosto del 2.018, el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral,
Primer Turno, Circunscripcién Judicial Central, sede Ciudad San
Lorenzo, resolvid: “"NO HACER LUGAR, con costas a esta demanda
promovida por la firma JOHNSON & JOHNSON contra la firma LA
QUIMICA FARMACEUTICA S.A., por Iimprocedente; ANOTAR.” (fs.

Por Acuerdo y Sentencia Numero 16, con fecha 19 de Junio
del 2.020, el Tribunal de Apelacidén en lo Civil y Comercial,
Primera Sala, resolvid: “DECLARAR desierto el recurso de
nulidad; REVOCAR la S.D. N° 412 de fecha 23 de Mayo del 2.018,
dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial del Decimo Turno de la Capital y en consecuencia hacer
lugar a la presente demanda por nulidad de registro de la marca
“"DESIQUIM”, inscripta bajo la nomenclatura Clase 5, con registro
N° 401232 de fecha 30 de julio de 2014; IMPONER las costas a la
parte demandada en ambas instancias; ANOTAR.” (fs. 345/9).-----

Preliminarmente, cabe reserfiar que respecto a la “expresidn
de agravios” del apelante como asi también la contestacidén del
correspondiente traslado, el sefior Ministro preopinante ha
sintetizado sus contenidos. Y para evitar repeticiones
innecesarias omitimos transcribirlos, pasaremos a juzgar lo que
es materia del, RECUESO)., === —=imm—imm e s S e = ars s i it T

La actora “Johnson & Johnson” alegd ser propietaria de la
marca “DESITIN”. Mientras que “La Quimica Farmacéutica S.A.”
adujo ser propietaria de 1la marca “DESIQUIM”. La firma
accionante demandé nulidad del Registro de la marca “DESIQUIM”,

expresando que es parecida y por ello confundible gramatical,
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f{agkre del 2.016 y la marca “DESIQUIM” el 30 de Julio del

fonéticamente con la marca “DESITIN”. La marca

fue inscripta en el pais en fechas 20 y 21 de

1 133 =

5%;9§f5 (fs. 107), es decir; la inscripcidén es muy anterior a la
que se pretende anular.------—-—-—-"—"-"—""—"————-———-——————————————————

El Articulo 2%, de la Ley N2 1.294/98, reza: “No podrén
registrarse como marcas: ¢g) los signos que constituyan una
reproduccidn, imitacidn, traduccidn, transliteracidn o)
transcripcidén total o parcial de un signo distintivo, idéntico
o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del
publico, que pertenece a un tercero, cualesquiera gque sean los
productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando
su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusidn o un
riesgo de asociacién con ese tercero, o signifiquen un
aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilucidn de su
fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual
se hubiese hecho conocido el signo”.—-—--—-—=————————————-—"———-—-————-

De la normativa transcripta se constata didfanamente que
es requisito ineludible para otorgar proteccidén a la marca en
el pais, sea notorio en el rubro correspondiente.-----—-—------

La mejor Doctrina expresa: “.ppara que haya notoriedad la
marca debe ser conocida por la mayor parte del publico, sea
consumidor o no del producto. Incluso entre los que no han sido
consumidores eventuales o potenciales consumidores, pero
también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida
por casi toda la totalidad del publico. Trasciende la marca
comercial o industrial en la que se encuentra. Sin embargo,

este conocimiento no basta, hace falta el segundo requisito,

que la marca sea 1identificada con un producto o servicio

erminado. Su sola mencidn debe provocar esa Inmediata

idén...la notoriedad debe existir en el pai

roteccidén” (Jorge Otamendi, Depy

N
oforia con hefho notorio. E1 hecho noto

ecesita demostracid i cgntrario, la
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notoriedad, es un hecho que requiere probanza y supone la
efectiva implantacidén entre sus destinatarios como instrumento
de identificacién de productos del Agente econdémico, respecto
de aquellos idénticos o similares de otro y disimil Agente. La
proteccidén excepcional de la marca exige su reconocimiento
entre sector cuantitativamente Dbeneficioso del circulo de
potenciales destinatarios del producto. Las marcas renombradas
tienen fuerza distintiva poderosa, que viene de la posicién
sobresaliente que ha conseguido en el dmbito comercial.-------
Las empresas crean imagen personalizada de productos como
estrategia de éxito comercial (marketing) cuyo resultado dota
de caracter autdénomo, relativamente desvinculado de
caracteristicas del producto que lo identifica. Por ello,
existe proteccidén especial para marcas expandidas.--—-—----—==---
Asi también, habremos de realizar algunas disquisiciones
concernientes a notoriedad y reputacién. La primera hace
relacién al conocimiento que se tiene de marca determinada,
porcentaje de consumidores, basada en pardmetros cuantitativos.
La segunda refiere a la fama de calidad que pueda haber
conseguido, basada en criterios cualitativos.-------=~---no-—-
Empero, la reputacidén como valor agregado de su funciédn
distintiva, justifica la explotacidén de la marca. Lo antedicho
-referente a la notoriedad de la marca- significa que serd
conocida en el mercado donde se reclama su nulidad y no es
suficiente la invocacidén de notoriedad de la marca en el
extranjero, ni aproximacidédn nominal, apreciacidédn visual, etc.
Asi avala el Convenio de Paris, ratificado por la Republica
del Paraguay en Ley N2 300/94, Articulo 6 bis, numeral 1, que
norma: “Los paises de la unidn se comprometen, bien de oficio,
si la legislacidén del pais 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
reproduccidn, imitacion o traduccidn, susceptibles de crear
confusidn, 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
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Sente |Convenio y utilizada para productos idénticos o

ilaresr,Ocurriré lo mismo cuando la parte esencial de la
marca cqﬁstituya la reproduccidn de tal marca notoriamente
‘?f;qqgoggﬁéf o un imitacidén susceptible de crear confusidén con
Eésté». Dicho precepto legal expresa taxativamente que para
proteger el producto en el pais donde se pretende prohibir,
reproducir e imitar, deberd ser notoriamente conocido y probado
fehacientemente por los medios iddneos respectivos.—---------—-

De igual manera, cabe indicar que es imposible obviar la
inactividad probatoria del accionante -ya que no produjo prueba
tendiente a demostrar que la marca “DESITIN” era conocida vy
comercializada antes de la inscripcién de la marca “DESIQUIM”

en el pais, sino recién a partir del mes Noviembre del afio
2.015 (fs. 120), por lo que se advierte gque la marca “DESITIN”

no era notoria en el pais cuando la marca “DESIQUIM” solicitd

su inscripcién en el Registro de rigor.--——----------—oo———-

No es menos importante expresar que de la confrontacidén o

cotejo marcario -gramaticales, visuales y fonéticos- de ambas
hacen que sea muy dificil ocasionar confusidén entre “DESITIN”
propiedad del accionante y “DESIQUIM” propiedad del demandado,

en el consumidor, ni por asomo.,—————=——————

Recapitulando a manera de epilogo: no hay motivos legales

ni fundamentos juridicos que lleven a otra conclusidén valida
que no sea la admisidén de coexistencia pacifica en &ambitos
o '%iil ::fmpresarial y comercial del medio, entre ambas marcas. Por
{ b L

- 1 _ 4

= g@llo, corresponde a plenitud en Derecho, revocar el Acuerdo y
“J:I ~ shL:\-.;‘ﬁik o~
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entencia Numero 16, dictado el 19 de Junio del 2.020, por el

RNO, EL MINISTRO JIMENEZ ROLON DIJO:

Ministro




de que "...las foliaturas vdlidas son las del margen inferior
derecho...” (f. 354 vlta.) . —————————— o~

Preliminarmente, se juzga que el memorial de agravios si
cumple con las exigencias del art. 419 del Cédigo Procesal
Civil y que, por ello, no existen obstdculos para el estudio
@, MEEITHE, — == = 5 — = i = e e e e e et (o ST e

En consecuencia, el argumento de la parte recurrida sobre
la insuficiencia de fundamentacidén (f. 373) debe desecharse,
por improcedente., ——————— -

Se trata de decidir la procedencia de una demanda de
nulidad de marca que se sustentdé en que las marcas en disputa
son similares, hasta el punto de generar riesgo de confusiédn.-

La actora, titular de la marca extranjera “Desitin” -
registrada en el extranjero en clase 5-, pretende la nulidad
de la marca “Desiquim”, de la demandada, registrada en Paraguay,
en clase 5, fundada en la notoriedad de su marca extranjera y
en el -alegado- conocimiento de parte de la demandada de que
Su marca pertenecia a un tercero.——=———————— - —mm—mm e mm e

La demandada negd que exista riesgo de confusidén entre la
marca “Desitin” y la marca “Desiquim”, fundada en que la raiz
“Desi” es comun en materia marcaria y en que las desinencias
entre ambas marcas denominativas son de fuste, de manera tal
que excluyen cualquier posibilidad confusidén; negd que la marca
de la actora sea notoria y negd que su parte hubiese conocido
que la marca pertenecia a un tercero. También invocd, para
fortalecer su posicidn, un acuerdo de coexistencia gue su parte
celebrd con la firma alemana Desitin Arzneimittel GMBH, titular
de la marca "“Desitin” en clase 5, en el pais, por el que se
admitié que ambas marcas convivan en el registro.--------—-----

Pues bien, en primer término, corresponde adherir al sefior
Ministro preopinante en cuanto juzgd, con solvencia, que las
marcas en disputa si son confundibles, pues, efectivamente, las
diferencias entre los signos distintivos son menores y no
permiten excluir el riesgo de confusidn.,-—--—————=————cmmmmmmmu———

Habiéndose establecido gque entre 1las marcas sefialadas

existe riesgo de confusidn, corresponde examinar, en segundo
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4lUgar, § la alegada notoriedad de la marca de la actora es

o SIS
.1?, » ¥ tal, de*Modo que le permita obtener la nulidad pretendida segun
hq;3} S el art@ 2 literal “g”, de la Ley N° 1294/98, “de Marcas”.----
("’.';.-
$ #}al \ ¢ Qyul respecto, a criterio de esta Magistratura, la actora

no acreditdé, en este caso, la notoriedad de su marca en 1los
términos exigidos por las normas vigentes.,---—-———-—---—-—-—-——————-

En efecto, el esfuerzo probatorio de la actora se dirigié,
fundamentalmente, a demostrar que la demandada comercid
productos con la marca impugnada en un envase muy similar al
de la actora; empero, esto no significa, forzosamente, que el
signo distintivo de 1la actora sea notorio en los términos
exigidos por la Ley N° 1294/98, “De Marcas”.-———-—=————————===—=

Recuérdese que cuando la pretensién de nulidad de marca
se sustenta en la notoriedad del signo del impugnante, éste no
debe escatimar esfuerzos en demostrar a cabalidad tal
notoriedad, bajo riesgo de fracaso de su pretensién si asi no
1@ hicieSE s S f o sm e e = o e e e T e e e e T e T T

En consecuencia, la demanda fundada en la notoriedad de
la marca de la actora deviene improcedente. —-—--—-—-—--—-—---———-—-—-

En tercer término, corresponde juzgar la demanda fundada
en que la demandada registrd la marca disputada con conocimiento

de que el signo distintivo pertenecia a un tercero. Se trata

del caso contemplado en el art. 2, literal “i”, de la Ley N°
1294/98, “de Mafcas . it — e e — e e s e e ——
Pero aqui también la actividad probatoria de la actora fue

Jﬂﬁﬁ.‘ nsuficiente. En este sentido, es categdrico, como adelantd el

2015- sbélo demostraria, en el mejor de los casos, que la

demandada conocia, a esa fecha, la marca de la actora, pero ng
asi dng la hubilese conocido ya en 2008, afio éste éy

demandada _solicitd el registro marcario a su nofbre. -

se alegd que un tercero, Desj

GMBH, titular\de la marca “Desitin”, autorizp
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Sobre el asunto, cabe compartir el juzgamiento del
sefior Ministro preopinante. En efecto, en el caso, los
acuerdos celebrados por las partes del Jjuicio con un
tercero, rigen sé6lo entre las relaciones internas entre
las partes con ese tercero. =—-——=m———m—mmmmm

Esto es especialmente relevante si se considera que
las marcas en disputa estan inscriptas a nombre de las
partes y que, por tanto, es el régimen marcario comun el
que rige para la solucidén del caso, régimen éste que se
invocd expresamente en la demanda y que debe respetarse
por razones de congruencia causal -causa petendi-. —------

A mayor abundamiento, lo antedicho se justifica en
que el registro de una marca a nombre propio otorga al
titular las prerrogativas propias de tal calidad, como
claramente lo establece el art. 15 de la Ley N° 1294/98,
2 MRS a5 == e s e e S T — = i i — i

En consecuencia, es a la calidad de titular de una
marca registrada a la gue debe atenderse, en este caso,
para juzgar la pretensién de nulidad de marca.----------

Por otra parte, no puede dejar de mencionarse que,
del expediente, surge que las instrumentales que probarian
la autorizacidén alegada son meras coplas simples que,
ademds, no fueron reconocidas debidamente por el tercero
emitente como lo exige el art. 307 del Cdédigo Procesal
Civil, por lo que, en cualquier caso, no se las hubiera
podido valorar. Esto es claro si se considera el informe
de la actuaria de Primera Instancia de f£. 291, en el que
no consta la agregacidén al proceso, como prueba, de algun
reconocimiento de documentos de parte del tercero en la
forma exigida por el art. 307 del Cébdigo Procesal Civil.-

Finalmente, cabe sefialar que, ciertamente, no es
menor, en principio, que la actora obtuviera el registro
de la marca “Desitin” en clase 3, en Paraguay, antes del

registro de la marca "“Desiquim” de la demandada en clase



JUICIO: “JOHNSON & JOHNSON C/ LA
ouimMICca FARMACEUTICA S.A. S/
NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS”----

oy A LK%

"._'_'.‘ =)

“D@'Marcé%?, permiten obtener la nulidad de una marca

7 WY
éa%?ﬁingégg en una clase distinta de la del impugnante,
L8 |
aunque se trate de productos o servicios diferentes, con
la condicién de que pudiera existir riesgo de confusién o
de asociacién entre signos distintivos.--—-----=--------—-
Pero he aqui que, en el caso, a criterio de esta
Magistratura, la actora no invocé como causal de nulidad
especifica el supuesto previsto en el art. 2, literal “f”,
de la Ley N° 1294/98, “de Marcas”, en la parte en que la
norma se refiere, concretamente, a la posibilidad de
impugnar una marca registrada en una clase diferente a la
del impugnante y para productos diferentes, siempre que
exista riesgo de confusidén o de asociacidn.--——-—-—--—---—---
En efecto, si bien la actora menciondé su titularidad
sobre la marca "“Desitin”, en clase 3, en el pais, debe

considerarse, sin embargo, que las causales especificas

de nulidad que invocd, en conexidén fundada con los hechos,

W r A\

son las contenidas en los literales “g” e “i” de la Ley
N° 1294/98, “De Marcas” (vide, especialmente, fs. 63/66,
en las que la actora formuld la imputacidédn Juridica
especifica de la pretensidén de nulidad promovida), mas no
asi, se reitera, la contemplada en el art. 2, literal “f”,
de la lLey citada.--=-=-=-==--—-o

Esta conclusidén se fortalece si se considera que la
actora, al explicar fundadamente la identidad de clases y

productos (£'Sa 66/68), invocd, siempre, sSu registro

egXxtranjero en clase 5, la notoriedad de su marca extranjera

vy la mala fe de la demandada al registrarla a su nombre;

se reitera, su marca registrada len. el




inferior), pero esa mera mencidn no se erigid, como se
adelanté, en una causal autdédnoma de la nulidad
pretendiida, s e e i e e e e —e—

No se obvia, por supuesto, que a f. 66, la actora
invocd el art. 6 bis, numeral 1), de la Ley N° 300/94, que
aprueba el Convenio de Paris, asi como el art. 16 del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio. Pero ndétese que
la explicacidén fundamentada de la actora sobre la
invocacién de estos articulos se centrd, especificamente,
en la notoriedad de su marca en el extranjero y en el
alegado conocimiento de parte de la demandada que la marca
impugnada pertenecia a un tercero; mas no asi en la causal
especifica de nulidad, también recogida en estos articulos
y en el art. 2. Literal “f”, de la Ley N° 1294/98, “de
Marcas”, que consiste en el registro de marcas idénticas
o similares para productos idénticos o similares cuando
pueda existir riesgo de confusidén.---------oo—————

Aqui cabe reiterar, como ya se explicd en otras
oportunidades, gue una cosa es la mera invocacidén de normas

AN

segun el art. 215, literal “e”, del Cdbdigo Procesal Civil,
y otra, muy distinta, la imputacidén juridica. ---—=-—------

En efecto, la mera invocacidén de normas no define la
pretensidén ni mucho menos vincula al juez, quien puede
apartarse de las normas juridicas invocadas por las partes
en virtud del principio iura novit curige ex art. 159,
literal “e”, del Cdédigo Procesal Civil.-—=—-=-=-----—mmm—--

No sucede lo mismo, sin embargo, con la imputacién
juridica, pues ésta consiste en la causa o titulo juridico
especifico por el que se demanda y que, a diferencia de
la mera invocacién normativa, si define la pretensién
desde el aspecto causal y si vincula al juez, gquien no
puede apartarse de ella sin conculcar la congruencia
CAMS AL S e e e B e e S T e S e il e B S s et

En consecuencia, no habiéndose fundado la demanda, a

criterio de esta Magistratura, en la causal especifica de

a®

2
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Art. 2, Iiteral “f”, de la Ley N° 1294/98, “de Marcas”,

Cknéfetamente en la titularidad de la actora sobre la marca
o ' '
‘4} w

%z%i D; Slgln en clase 3, no puede juzgarse la pretensidén de
iJL%}aad sobre la base de esa causal sin conculcar el
pEingipic de CERGELBHTLE , ==~ = o e S i 2, S i e
Obiter, ha de decirse que en el supuesto de que no se
compartiese 1lo anterior, aun quedarian al menos dos
obstédculos procesales para el estudio de esa causal, como
Sa explieard EEgULAaMERE S ———— e — e e e o e e
En efecto, el primer obstadculo consiste en que el
Tribunal de Apelacidén Juzgd que "“...la 1inscripcidn
realizada por la parte actora en la clase 3, tal como
manifestd el a quo y el Magistrado Preopinante no protegen
su inscripcidén como se hizo con la marca “DESIQUIM”, mas
aun cuando el actor procedid a la inscripcidn de su marca
(DESITIN) dos anfos después en clase 5)” (f. 347 vlta.) y
que, por ello, desestimd esta causal especifica de nulidad
de marca, que a su criterio si se invocd.--———=————mm———-
Pues bien, con lo dicho en el péarrafo anterior, se
constata que el Tribunal de Apelacién juzgd -bien o mal-
gque la causal fundada en que la actora registrd su marca
en clase 3 fue desestimada ya en Primera Instancia y que
también cabia desestimar esa misma causal en Segunda
Instancia. Ello significa que la improcedencia de tal
causal de nulidad ya transité dos instancias en idéntico
sentido, con lo gque hay cosa juzgada.,-——w———————m—rm——————=
El segundo obstaculo consiste en que la actora
solicitd, en esta instancia, la confirmacidén del fallo
recurrido (vide f. 380), el cual, si bien le fue favorable
en cuanto al objeto demandado -nulidad de marca- porque
estimé la demanda, le fue, sin embargo, desfavorable en
cuanto desestimé la causal de nulidad especifica

SENE | el e me s i — i e e e e vy e
En consecuencia, este segundo obstaculo hubiese

impedido estudiar, de todos modos, la causal de nulidad

gefialada, por virtud del principio dispeositivo, —=———————=—



Por otra parte, aun si no existiesen los obstaculos
seflalados y se entendiese que si se demandd sobre la base
del art. 2, literal “f” de la Ley 1294/98, “de Marcas”,
entonces deberd considerarse que la viabilidad de tal
impugnacidén hubiese debido decidirse sobre la base de 1la
prioridad de la solicitud de registro de las marcas en
pugna, y no precisamente por la fecha del registro
SO Wh e o T i e e ettt — i o

En este sentido, como bien sefialdé el sefior Ministro
preopinante, la actora ni siquiera alegd haber solicitado
la inscripcidén de su marca en fecha anterior a la solicitud
de la marca de la demandada; en efecto, aquella sélo alegd
que el registro nacional en clase 3 le fue otorgado el 22
de diciembre de 2010 (f. ©0), a la par gque reconocid que
la solicitud de registro de la demandada, en clase 5, data
del 19 de noviembre de 2008 (f. 58), por lo gue, en el
caso, no existe manera de juzgar la cuestidén de 1la
precedencia de las solicitudes -que no de los registros-
sin vulnerar la congruencia causal.-—--=-—=————-————-———————

En efecto, recuérdese que la pretensidn debe juzgarse
de conformidad con los hechos alegados y probados en el
PEEEREE, — — =T e S ittt et — (el D N A

En consecuencia, la demanda de ulidad de marca

pretendida por la actora es, en

Antle mi:
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cién, O4 de odoube del 2.022.-

los méritos del Acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CIVIL Y COMERCIAL
RESUETLVE
DECLARAR Desierto el Recurso de/Nu

REVOCAR la Resolucidén recurrida, y no hacer lugar a
la demanda de nulidad de Registro de harca promsvida por

“Johnson & John






