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ACUERDO Y SENTENC]A NUMERO

fa Ciudad de Asunción, Capj-

No ve.ttc, nue.g

tal de 1a República deI
guay, a los lr¿mb dias, def mes de Ocfu b.e

de1 año dos mil veinte, estando reunidos en Safa de Acuerdos

los señores Ministros de l-a Excelentisima Corte Suprema de

JUSIiCiA ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN, EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN Y

CÉSAR ANToNIO GARAY, bajo Ia presidencia de1 prj-mero de los
nombrados, por Ante mi l-a Secretaria autorizante, se trajo
a1 Acuerdo el expediente intitulado: *MULTILASER INDUSTRIAL

S.A. C/ MOHAMAD MOUSTAPHA JEBAI S/ NULIDAD DE REGISTRO DE

MARCAS", a fin de resol-ver fos Recursos de Apelación y

Nul-idad interpuestos por el Abogado Vfil-frido Eernández,

representante convencional de La actora, contra el Acuerdo y

Sentenci-a Numero 98, con fecha 26 de Setiembre de 2.0L8,
dictado por el- Tribunal de Apelación en 10 Civil- y

Comercial, Tercera SaIa. ------
Previo estudio de los antecedentes del caso, la

Excelentisima Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y

Comercial, resol-vió plantear 1as siguientes,
C U E S T I O N E S:

¿Es nul-a l-a Sentencia apelada?-
En caso contrario, ¿se haLl-a ajustada a Derechó?-

Practicado el- sorteo de Ley, para determinar el orden
de votación, dio e1 siguiente resul-tado: JIMÉNEZ ROLÓN,

GARAY y MARTÍNEZ SIMÓN,

A LA PRIMERA CUEST]ÓN PLANTEADA, EL SEÑOR MIN]STRO

EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN DIJo: e1 Abogado Wilfrido Eernández,

representante convencional de la
recurso de modo expreso en e] e scrito de expre
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No se pasa por alto que hubo disidencia entre Ia

opinión mayoritaria y la minoritaria de1 Tribunal de

Apelación sobre e1 alcance de1 escrito de expresión de

agravios del- demandado presentado en segunda lnstancia' En

particular, sobre si e1 demandado expresó -o no- agravios en

rel"ación con la esti.mación de la demanda de nulidad de

marca. En efecto, .Ia minoria de] Tribunal de Apelación

entendió que no hubo agravios def demandado sobre la nuLidad

de marca juzgada procedente en primera instancia y, por

tanto, juzgó só1o 1as pretensiones de competencia desleaf e

infracción de nombre comercial: en tanto que 1a mayoría

entendió que ef demandado si expreso agravios sobre l-a

estimación de las pretensiones de nulidad de marca,

infracción de nombre comercial y competencia desleal Y,

consecuentemente, juzgó esas tres pretensiones (vide f' 726

últ j-mo párrafo y v1ta., y fs. 733 vfta. y 734)'

Tampoco se obvia que hay quien podria ver en la

decisión de1 Tribunal de Apetación a1gún tipo de

incongruencia según cómo se interprete el escrito de

expresión de agravios de1 demandado en segunda instancia' De

esta guisa, si se juzgase que e1 escrito de expresión de

agravios no atacó l-a estimación de la demanda de nu]idad de

marca, bien podria -quien asi fo ve- entenderse que hay

incongruencia Por extraqetita.
Ahora bien, a crj-terio de esta Magistratura no puede

verse aqui incongruencia de ningún tipo sino, a Io sumo, un

error de juicio de} Tribunal de Apel-acj-ón sobre el afcance

del escrito de expresión de agravios presentado por el

demandado en segunda instancia. Error de juicio que, como

taf, es reparable via apelación. Debe recordarse que esta

Excelentísima Corte Suprema de Justicia ya )tzgó que cuando

.l-a configuración de un vicio de nulidad de la sentencia

dependa de errores de juicio -como el alcance de un texto
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por via de apelación y no de nulidad -vide
Acu

de1 Tribunal de Apelación de expedirse en relación con l-a

apelación de l-a actora contra l-a Sentencia Definitiva N'750
de fecha 21 de octubre de 2016 lvide fs. 682/685). En

efecto, e1 citado Tribunal de Apelación no decfaró ma1

concedidos l-os recursos en relación con l-a sentencia

definj-tiva aquí mencionada, sino sófo en relación con 1a

aclaratoria sentencia Definitiva N' 834 de fecha 22 de

noviembre de 2016 (f. 738). Pero tal- omisión se explica
porque ef Tribuna1 de Apelación asiqnó erróneamente e1

número de fa sentencia aclaratoria -No 834- a.La sentencia
aclarada -N'750-

En consecuencia, en rj-gor, no puede haber omisión

alguna en re.l-ación con l-a Sentencia Definitiva N' 750 de

fecha 21 de octubre de 2016, en 1o que hace a los recursos

de Ia actora contra e1la, porque e1 Tribunal de Apelación no

concedió esos recursos . --------
A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO CÉSAR ANTONIO GARAY DIJO:

Adhiero juzgamiento af del señor Ministro preopinante
SEC'lE;.'tt/l por idénticos fundamentos. Así voto.

t,

do y Sentencia No 46 de fecha 25

Lo propio cabe decir en relación
de julio de 2019

con .l-a posible omi s ión

MARTÍNEZ S]MÓN

señor Mini stro

EL SEÑOR MINISTRO

?
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A SU TURNO, EL SEÑOR MIN]STRO ALBERTO

DIJo: Me adhiero igualmente a] voto del
Jiménez Rofón por l-os mismos fundamentos.

A LA SECUNDA CUESTIÓN PLANTEADA,

+¡ri
EUGEN]O JIMÉNEZ ROLÓN PROSlGUIÓ DICIEND Sentencia

Defini-tiva N" 750 de fecha 28 de octubre d 2016, Juzgado

S€crct:¡ti I j'''lt':: - de Pr era f nsta n lo Civil v Comerc
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COMPETENCIA DESLEAL C TNFRACCIÓN DE NOMBRE COTLERCIAL Y; A)

DECLARAR La nufidad def registro de narca MULTILASER

identificado con ef 33L,949 de-l 10 de mayo de 2010

inscripta a nombre de MOHAMAD M)USTAPHA JEBAI e¡ La

Dirección Generaf de la Propiedad Inte.fectuaT: b) CALIFICAR

como ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL Los reallzados por ef

demandado MOHAMAD M)USTAPHA JEBAI; y c) DECLARAR 7a

INFRACCIÓN AL NOMBRE COMERCIAL cometido por eL demandado

MOHAMAD MOUSTAPHA JEBAL; y en consecuencia: a) ORDENAR af

demandado el, cese de todo acto que inpida aL accionante fa

comerc ia fización de l-a marca MULTILASER; y b) PROHIBIR af

accionante comerciafizar productos de .7a marca MULTILASER

que no fueran efaborados por eJ accionante, todo a pattit de

quedar firne y ejecutoriada 7a presenüe se¡terlcia. 2) LIBRAR

oficio a fa Dirección GeneraT de la Propiedad IndustriaT def

Ministerio de Industria y Conercio, para la insctipción y

cumpTimiento de esta resol-ución. 3) ANOTAR..." (f . 663). De

igual modo, ef citado Juzgado, por 1a acl-aratoria Sentencia

Definitíva No 834 de fecha 22 de novj-embre de 2016,

resofvió: "f. DECLARAR l-a adnisit¡ifidad del recurso de

acfaratoria interpuesto por e) Abogado VliTfrido Fetnández

contra fa S.D. 750 de fecha 28 de octubre de 20J-6' II.
HACER LUGAR af recurso de aclaratoria intetpuesto, en

consecuencia, dejar estabLecido que: 1) La improcedencia

señafada en el considerando de La sentencia definitiva
recurrida se tefiere aJ pedido que fotmuTara fa patte actoÍa

de tener pot confeso af demandado a tenor del pTiego de

posrcrones presentado para sú absoLución de posiciones; y 2)

Rechazar e7 pedido farmul'ado pot la parte actorá de tener

por confeso af demandado a tenot deL pliego de posiciones

presentado pára su absofución de posiciones. III. ACLARAR de

oficio e7 error nateriaT consignado en 1a S.D. 750 de

fecha 28 de octubÍe de 2016, en e7 punto 1" de su par¿e
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¿L tiva, y en la parte donde dice 'b) Prohibir al
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t,
.L onante comerciafizaL productos de fa marca Muftifaser

que no fueran eLaborados por e) accionante...' debe decir:

'Prohibir aL accionado comerciaTizat productos de 7a marca

MuLtiLaser que no fueran eiaborados por e7 accionante..,'. IV.

ANOTAR...' (f . 66'l vlta. ) . Como así también, por la
acl-aratoria Sentencia Definitiva 838 de fecha 22 de

noviembre de 20L6, el mencionado Juzgado resofvió: 'f'
DECLARAR La adnisibil-idad del recurso de acl-aratoria
interpuesto por e7 Abogado Wil"frido Fernández contra fa S.D.

No. 750 de fecha 28 de octubre de 2016. If. HACER LUGAR a7

recurso de acLaratoria interpuesto, en consecuencia, dejar
estabfecido que: 1) La improcedencia señaLada en eL

considerando de 7a sentencia definitiva recurrida se refiere
aJ pedido que fornulara fa parte actora de tener por confeso

af demandado a tenor del pliego de posiciones presentado

para sú absoLución de posiciones: y 2) Rechazar e1 pedido

formul-ado por 7a parte actora de tener por confeso aJ-

denandado a tenor de7 pTiego de posiciones pre,sentado pata

su absoTución de posiciones. III. ANOTAR..." lf. 668).

Recurridas que fueron 1as mencionadas sentencj-as y
tramitados fos recursos, e1 Tribunaf de Apelación en l-o

Clvil y Comercial, Tercera Sal-a, en vj-rtud del Acuerdo y

Sentencia N" 98 de fecha 26 de setiembre de 2018, resoLvió:

"DECLARAR maf concedidos Los recursos de apelación y nuTidad

interpuestos por e1 Abg. íntif f rido Fernández -tepresentante
convencionaL de fa firna Mültifaser IndustriaT S.A.- contra
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REVOCAR fa sentencia apeJada, y, en consecuencia, rechazar

-Zas acciones de nuLidad de marca' competencia desl"eaf e

infracción de nombre comerciaL, de conformidad con l-o

expuesüo en eL exordio de -¿a p¡esenüe resofución. IMPONER

-las costas a 7a perdidosa. ANOTAR..." (f- 737 vlta. /138).-----
Contra el referido Acuerdo y Sentencia expresó agrav.ios

e1 representante convencionaf de la actora, en los términos

de1 escrito de fs. 145/155. AIIí resumió ]os antecedentes

de1 caso. Criticó que e1 Tribunal de Apelación aplicó l-a

Convención Interamericana sobre Protección Marcaria y

Comercial de 1929 sin considerar legisJ-ación más reciente,
como la Ley L294/98 "de Marcas"; el Convenio de Paris para

la Protección Industrial y sus revisiones y enmj-endas, de

conformidad a1 principio de trato nacional ratificado por

Ley 300/94; y el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de

Propiedad Intelectual Relacionados con ef Comercio (ADPIC),

ratificado por Ley 444/94. Afirmó que Multilaser Indr.lstrial
S.A. es una empresa brasi.Ieña con años de trayectoria en ]a
industria de productos efectrón.icos e informáticos, que

cuenta con más de ocho mil afifiados a l-o largo de todo

Brasil. ResaItó que su mandante solicitó, en su país de

origen, el registro de l-a marca "Multifaser" en la clase 37

en fecha 28 de junio de 1995 bajo e1 No 818788216, y obtuvo

el- registro en 1998; gue posteriormente obtuvo registros en

las clases 9 -solicitada en 1995 y obtenida en 1999- y en la
clase 16 -reg.istrada en el- 2008 bajo eI N" 826688926- y que

todavia hay en Brasil otras so.l-icitudes en trámite. Subrayó

que el uso ininterrumpido y masivo de fa marca comenzó en

Brasil desde 1995, hace 23 años. Enumeró l-os distintos
registros marcarios que obtuvo en diversos paises. Dijo que

e1 demandado conocia pfenamente e1 uso, empleo y registro de

.Ia marca de su mandante, y que ello está probado en juicio-
Indicó que varias empresas pa.raguayas contactaron con su
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nte para importar sus productos, y que una de e]]-as f ue

Electronics S.A. (Prime), Menc.ionó que esta úftima

contrató con su mandante l-a .importación de productos de Ia
marca Multilaser, pero que luego e1 demandado se comunicó

con 1a importadora a fin de reclamarle por el uso de fa

marca, 1o que qeneró la frustración de otros negocj-os.

Seña1ó que eI demandado no sólo conoce e1 mercado donde

opera su mandante, sino que inc.luso sabe de ese mercado en

e1 propio pais de origen, ya que es ciudadano y residente
brasileño, comerciante de1 mismo rubro, y contribuyente
registrado en l-os archj-vos tributarios de Brasil. Subrayó

que incluso desde ef año 2003 eI demandado es socio y

administrador de una soci-edad brasifeña dedicada al- mismo

rubro que su mandante, tal como se desprende de la ficha
catastral correspondiente a la firma Modi do Brasil
Importacao e Exportacao Ltda. y de 1a constancia de

inscripción y situación de1 demandado y su sociedad en

BrasiI. Expresó que en juicio también se probó que el-

demandado imitó otras marcas extranjeras distintas de la de

su mandante, l-o que prueba su conducta especulativa en

materia marcaria más all-á del- rubro en cuestión. Afirmó que

e1 registro de marca Muftilaser de1 demandado es i1ícito'
Expresó que en autós se reúnen J-os requisitos de procedencia

de la nulidad marcaria, pues se probó que su mandante usa .l- a

marca Muftil-aser a nivel- internacional- desde muchos años

antes que el- demandado; que hay identidad visual y fonétlca
entre fas marcasi que e1 demandado sabia o debÍa saber que

la marca pertenece a su mandante, y que

demandado en materia marcar.ia es especula

a nducta del
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comerciafizacióni b) a f .in de asegurarse la confusión, e1

demandado envió notificaciones extrajudiciales a los

comercios que vendian productos originales de su mandante

importados a Paraguay por Electronics S.A. (Prime); y, c) e1

demandado comercializa sus productos con l-a marca de su

mandante y así genera la posibilidad de que los consum.idores

confundan Ia procedencia de los mismos. Arguyó que procede

fa demanda por infracción def nombre comercial; en taf
sentido, manifestó que: a) se probó que su mandante es

tituJ-ar del nombre comerciaf Mu1tiIaser mediante e.I poder

otorgado, Ios registros de marca que mencionan el- nombre de

su mandante, su sitio web, materia.l-es publicitarios y

catál-ogos de productosr todos agregados al expediente; y, b)

se probó, mediante l-a agregación de un ejemplar de fa

factura de compra, que eI demandado usa un signo idéntico a1

nombre comercial de su mandante al existir productos con

marca Muftilaser falsificada en tiendas de Ciudad def Este.

Pidió 1a revocación de.I Acuerdo y Sentencia recurrido, en

todas sus partes, con costas (f. 754).

Por providencia con fecha 25 de febrero de 2019, se

corrió trasfado def escrito de expresión de agravios (f.
7s5) . ------

Ef Abogado Roberto Bal-buena Giménez, representante

convencional del demandado según copia de testimonio de

poder de fs. 434/436, contestó el- trasl-ado en los términos

de] escrito de fs. 157 /16L. AIlí dijo, en 1o esencial, que

.l-a actora repitió l-os mismos argumentos vacios de veracidad

que ya expresó ante el Tribunal de Apelación. Señaló que su

representado es titular de 1a marca Multilaser desde más

tiempo que la adversa. fndicó que Ia firma Multifaser S.A.

jamás solicitó e1 registro de su marca en Paraguay como fo

establece la Ley 1294/98 "De Marcas". Aseguró que 1a actora

no probó en juicio que e1 demandado conoce eI registro de
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en cuestión, amén de que no tiene siquiera domicilio
ni arraigo en 1a Repúb,1ica. Subrayó que la actora

invocó antiqüedad de 23 años pero sin aclarar que se trata
del mercado brasileño. Aseveró que en materia marcaria rige
el principio de territorialidad y de especialidad, Mencionó

que su mandante obtuvo e1 registro de la marca en fa clase 9

con cumplimiento de todos fos requisitos legales y sin
oposición alguna contra fa soficitud de registro presentada.

Enfatizó que su mandante fue e1 único que probó con

instrumentales Ia J-egitimi,dad de su registro y no asi fa

actora, puesto que 1os informes remitidos por 1a Oficina del-

Registro de Marcas de BrasiL demuestran que l-a actora no

registró 1a marca en l-a clase 9 en Brasif y mucho menos en

nuestro pais. Reiteró que su representado es titul-ar de la
marca Mu.Itilaser y etiqueta, Presentada en e1 país en fecha

9 de julio de 2008, concedida según titufo de marca

33'J-.949, con varios años en e1 mercado paraguayo y

registrada en Las clases 9 y 11 precisamente porque no habia

en ese entónces registro ni solicitud alguna sobre ese

signo. Negó que el nombre Multifaser sea conocldo o notorio
en e1 medio, y reileró que cuando su mandante soficitó el
registro de 1a marca y etiqueta para 1a clase 9, ese signo

no existia. Indicó que el hecho de que Multil-aser forme

parte de a1gún nombre comerciaf en el extranjero no es

suficiente para obtener e1 cese de su uso en este país, que

en el momento de sol-icitud de registro de marca ese nombre

no era conocido y si hoy 1o es se debe a1 esfuerzo de su

mandante por imponer fa marca en el- mercado nacional. Invocó
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reconocido por la doctrina, Pidió Ia confirmación, en todas

sus partes, def Acuerdo y Sentencia impugnado.

Preliminarmente se debe resolver 1a suficiencia de

fundamentación del- escrito de expresión de agravios. Ell-o,
porque ef demandado aseguró, en l-a contestación reseñada

recj-én, que e1 escrito presentado por Ia actora ante esta

instancia no es sino repetición de fo discutido en segunda

instancia.
Es sabido que el- art. 431 del Código Procesal Civi.I

exige que el apelante exponga una sintesis de J-os

fundamentos def recurso, síntesis que requiere anál-isis
razonado de1 faflo impugnado con exposición de fos motivos

que e1 apelante tiene para considerarlo lnjusto o viciado,
por imperio de .l-os arts. 435 y 419 de1 mismo Código. Ese

aná1isis no consiste sino en exponer de modo racionaf fos

errores de juzgamiento de .Ia decisión impugnada y en

proponer, también de modo racional-, fa sol-ución que se

estima adecuada al caso, Si tal exigencia no se cumple, e1

recurso no puede sostenerse en afzada.

Ahora bien, fa fey no enumera .l-as condiciones

suficientes que deben concurrir para que haya crítica
razonada. Por ello. queda a prudente ponderaclón judicial el
enjuiciamiento de si en un caso determlnado eLla existe y,

en su caso, si es suficiente para mantener el recurso en

alzada. Eso si, en caso de duda sobr:e fa suficiencia o no de

fundamentación, debe estarse po.r 1o primero. Son diversos
los princl-pios procesales que asi 1o aconsejan, Entre el-l-os,

pueden citarse fos de acceso a Ia justicia, de defensa en

juj-cio y de in dubio pro actione. En pocas palabras, siempre

que pueda vislumhrarse un minimo de crítica en refación con

el- fall-o impugnado, se debe )uzqar superada l-a vafla deI

art. 419 del Código Procesal Civif. Asi 1o ha dicho esta

Corte Suprema de Justica en diversos precedentes, como eI
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y Sentencia N" 56 de fecha 28 de agosto de 2019; ef
y Sentencia ¡1" 66 de fecha 21 de setiembre de 201'9;

1t1$

.1
do

"l

e1 Acuerdo y Sentencia N" 73 de fecha 2 de octubre de 2019;

el Acuerdo y Sentencia N" 89 de fecha 24 de octubre de 2019;

e1 Acuerdo y Sentencia No 99 de fecha 11 de noviembre de

2.019; y ef Acuerdo y Sentencia No 104 de fecha 26 de

noviembre de 2019, todos disponibles públicamente en eI
portal web del- Poder Judicial .

Revisado ef escrito de expresión de agravios presentado

por e1 actor ante esta instancia, se advlerte que contiene

critica suficiente sobre e1 juzgamiento de baja instancia.
Cosa diversa es si esos fundamentos, por sí suficientes para

sostener e1 recurso en 1os términos de 1os arts. 419, 435 y

437 def Código Procesal Civi1, tendrán o no virtud para

revertir fa decisión inpugnada. Pero esa es cuestión de

fondo y no de admisibilidad, por 1o que deberá tratársela
inf ra .

Se trata de resofver ]a procedencia de una demanda que

se inició como de nul-idad de marca, de competencia desleal e

infracción de nombre comercia L
No se pasa por alto que también se incluyó en fa

demanda la pretensión de j-ndemnización de daños y

perjuicios, pero el1a fue excluida de.l- juzgamiento en 1a

sentencia de primera instancj-a porque no fue admitida en 1a

providencia inicial (f. 662 v1ta. úItimo párrafo y f. 663).
y, si bien Ia actora expresó agravios en rel-ación con eIIo
en segunda instancia (f. 684/6851 , sus recursos contra 1a
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Sentencia Definitiva N'750 de fecha 28 de octubre de 2016

(fs. 723 vlta. y 733 vlta. /134), por J-o que ya nada puede

hacerse aquí.
En consecuencia, só.1-o cabe )tzgax 1a procedencia o no

de las pretensj-ones fundadas en fa nul-idad de marca, la
competencia desfeal e .infraccj-ón de nombre comercial.

Sin embarqo, como se recordará, ef Tribunal de

Apelación disintió sobre sj- el demandado consintió -o no- Ia

decisión de1 Juzgado de Prj-mera Instancia sobre Ia demanda

de nul-idad de marca, por fafta de expresión de agravios

sobre Ia estimación de esta pretensión en primera instancia.
Corresponderia entonces tratar primero tal- cuestión y

definir si hubo o no agravios del- demandado -en segunda

j-nstancia- sobre fa procedencia de la demanda de nufidad de

marca/ porque de elfo depende fa existencia de cosa juzgada

sobre esa pretensión y, en su caso/ un eventual exceso de

juzgamiento de ta mayoria del Tribunal de Apelación en l-os

términos de .Ios arts. 160 y 420 de1 Código P¡ocesal- Civil -
excesos que derl-varian de un error de juicio y por ende no

invalidarian e1 faflo, como se v.io supra.

Empero, ta1 tarea será innecesaria, porque 1a actora,

única interesada en cuestionar ante esta instancia ese

eventuaf exceso de juzgamiento, nada diio a] respecto. Antes

bien, se l-imitó a pedir a esta instancia la revocación def

fa11o impugnado, y expresó agravios que ponen en entredicho

l-a decisión de segunda instancia que desestimó l-a pretensión

de nulidad de marca. Esto ú1timo implica que 1a actora no

consideró excesivo el juzgamiento del Tribunal de ApeLación

sobre la demanda de nulidad de marca ya Que, en caso

contrar.io, cuanto menos habria alegado cosa j uzgada. En

consecuencia, corresponde juzgar que ni hubo exceso al-guno

de1 Tribunal- de Apelación ni hay obstáculos para que aqui se

conozca de J-a pretensión de nulidad de rnarca.
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de l-os principios de territorialidad marcaria y

especiali.dad, y de1 alegado conocimiento de1 demandado sobre

que Ia marca que registró en eI país era ajena.
Ahora bien, razones de economía analitica y decisoria

aconsejan que la cuestión señalada sup¡a se trate
conjuntamente con fa pretensión de infracción de nombre

comerciaL. Y eI1o porque 1a actora impugnó el- registro
marcario del demandado también sobre Ia base de que ese

registro infringe su nombre comercial con invocación del-

arl . 2 fiteral 1a Ley 1294/98 (vide fs. 383, quinto
párrafo: y 386, escrj-to de demanda).' imputación juridica que

fue reconocida expresamente por e1 demandado en el tercer
párrafo del escrito de contestación de demanda de f. 423.---

La protección deL nombre comercial no está sujeta a

limites territoriales, como 1o demuestra el art. 8 del-

Convenio de Paris, recibido en Paraguay por Ley 300/94. Esa

protección se extiende a todos 1os países signatarios deJ,

Convenio, según dispone su art. 1,, numeral "1,", que dice:
"Los paises a Los cuaJ.es se apfica eJ presente Convenio se

constituyen en Unión para 7a protección de la propiedad
industriaL",' entre esos paises se encuentra el de origen de

l-a actora, Brasil. Ergo, si el registro marcario del
demandado infringe ef nombre comercial de fa actorá será

nulo aunque no se configuren 1as demás causafes de nulidad
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y 1a marca que él- registró en el- pais -que por l-o demás se

comprueba con e1 cotejo entre ef nombre comercial" y la copia

de1 título de marca de fs. 7l/12. Solamente alegó buena fe

de su registro marcario, y señafó que aL tiempo en que

registró su marca en Paraguay, el- signo "Mu1tilaser" era

desconocido en e1 pais como marca y como nombre comercial.

Einalmente, señaIó que si bien el art. 8 def Convenlo de

Paris establece que el nombre comercj-a1 será protegido en

todos los paÍses de la Unión sin obfigación de depósito o

registro, debe tenerse en cuenta que no existe en e] país

manera alguna de tornar efec!iva esa protección, ya que a1

momento de soficitar una marca o adoptar un nombre comerciaf

1os interesados no pueden acceder o conocer l-a cantidad de

nombres comerciales existentes en el- mundo entero (f. 425,

quinto párrafo) .

Asi trabada la Litls, Ia cuestión es sencilla de

resolver. Como ya se vio. ef art' 8 de1 Convenio de París

otorga protección al nombre comercial con prescindencia de

Iimites territoriafes, aI propj-o tiempo que el art. 2

literaf "h" de .l-a Ley \294/98 "de Marcas" decfara nulas a

1as marcas que se registren con infracciÓn del derecho de

propiedad industrial de un tercero. Ergo, dado que e1 nombre

comercial- es un derecho de propiedad industrial y que se

demostró en juicio que la marca del demandado sin lugar a

dudas infringe el nombre comerci-al- de la actora, fa única

soJ-ución posible es la nulidad del regis!ro impugnado.

No se pasa por alto que hay autores internacionales de

derecho marcario de renombre, como Bertone y Cabanellas de

las Cuevas (2008), que opinan, con sól-idos argumentos y en

abierta crítica a 1a jurisprudencia que otorga protección en

todo e1 territorio nacional a .l-os nombres comerciales, que

eI nombre comercial debiera tener protecciÓn só1o en el
ámbito territoria.l- en ef que tiene verdadera incidencia,
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de fo contrario se produclrian graves inconvenientes

ercio y a Ia economÍa lDerecho de Matcas. Marcas,
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c.t.1.

desigrnaciones y nombres comerciaTes. Tomo II. Tercera
com

def d

de es

' "- edición. Buenos Aires: Heliasta. p. 526).

Sin embargo, como dice 1a doctrina nacional: "La

l-initación territoriaT és inaceptable, atendiendo l-o

expresado por e1 Art. I deJ. Convenio de Paris t...1 Si existe
una protección internacionaf deL nombre comerciaT, con mayot

razón tiene que estar asegurada La tuteLa nacionaL def

mismo" (MÓDICA, Carmelo. 2007. Derecho Paraguayo de Marcas-

Asunción: Arandura. pp. 322/3231 . En efecto, y pese a que

1as exigencias prácticas que evoca 1a doctrina disidente son

prácticamente irrefutables, no existe manera de obviar e.I

texto del art. I del- Convenio de Paris' En consecuencia,

tratándose aqui de un caso de tutela de1 nombre comercial,

no existe obstácul-o territorial alguno que pueda oponerse a

la pretensión de nufidad fundada en él-.

Finalmente, ha de decirse que l-a buena o mala fe del

infractor es intrascendente a 1os fines que aqui interesan,
porque 1a tutela def nombre comercial- no depende de la
prueba del- conocimiento previo de1 demandado ni de factor de

imputación al-guno, que só1o podrÍan importar a 1os fines de

determinar la extensión de la responsabilidad o su

onerosidad -cuestiones que ya no se debaten en juj-cio.
En cuanto a fa pretensión de competencia desl-ea1, debe

señalarse que e11a se fundó específicamente en 1as causa.l-es

del art. 108 de la Ley de1 Comerciante y de 1os arts. 80 y

8l- de fa Ley de Marcas. En cuanto a esta en s.i ón , como

bien 1o dijo 1a minorÍa def Tribunal de A efació
v\ta. /133, no negarse que fa id tidad en

s.ignos del acfora MAICA y nombre comercial- y la rca
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menos conexas (vjde fs. 384, tercer párrafo, y 426, segundo

y tercer párrafos), demuestran sin luqar a dudas que l-a

conducta def demandado es fesiva a 1os buenos usos en

materia comercial, pues e11a denota actos susceptj-bles de

causar confusión o minimamente un riesgo de asociación,
aunque más no sea de modo indirecto, en cuanto a los
productos o a la empresa de 1a actora. E1l-o surge con

cfaridad ya de Ia dialéctica de las partes, pues Ia actora
mencj-onó que se dedica a la producción y comerciafización de

productos e.Iectrónicos e informáticos y atribuyó .l-as mismas

actividades af demandado (f. 384)i en tanto que éste no negó

esa circunstancia y se limitó a defenderse con la alegación

de que 1as marcas en pugna corresponden a c.Iases distintas y

que todas sus actividades se adecuaban a 1a fey. En

consecuencia, es claro que se configura competenc.ia desl-eaI

en fos términos del- art. 8l litera Ia Ley L294/98

"De Marcas" y def art. 10 bis del Convenio de Paris.
Respecto de l-os actos susceptibles de causar confusión,

ha dicho l-a doctrina i "Tanto en eL ámbito marcario co¡no en

e-i de la competencia desLeaL sue-Ze¡ distinguirse diversas

modaTidades de confusión. En sentido estricto, fa confusión

tiene l-ugar cuando ef consumidor cree equivocadamente que

dos presüacio¡es dist-intas provienen de una misma enpresa. A

su vez. esta acepción estricta del término comptende dos

subcategoÍias: fa confusión directa y ]a indirecta. La

primera se produce cuando e7 consunidor i) cree que dos

prestaciones tjenen el- mismo signo distintivo (confusión

directa sobre creaciones fornaTes), o ii) cree gue dos

prestaciones sorr La misma nercancia (confusión ditecta de

creaciones materiaJes). La confusión indirecta, en cambio,

se produce cuando eL consumidor i) si bien advierte gue sus

signos distintivos son distintos, cree qüe -Zas dos

prestaciones provienen de fa nisma empresa, pot e1 parecido
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s siErnos (confusión indirecta de creaciones formales) .

si bien advierte que )as presüaciones so¡ djst-intas,

IsI§

"L

,7

§ ii)
por su parecido cree que provienen de 7a misma empresa

(confusión indirecta de creaciones materiafes) - Por úftimo,
tanbién se habfa de confusión e¡ sentjdo amp)io, La qúe

ocúrre cuando, sin incurrir en ninguna de 7as nodaLidades de

confusión en sentido estricto, eL consumidor cree qüe

existen vincufos económicos, comerciafes o juridicos entre
-¿ás fuenües de procedencia de 7as prestaciones afectadas";

"Para u¡ sector de la doctrina extranjera, ef acto es

desTeal si hay riesgo de confusión en sentido estricto (ya

sea inmediata o nediata). Pero no si sófo exjste riesgo de

confusión en sentido anp)io. De acuerdo con una segunda

postura, a la que adherimos, eL acto es des-Zeal. tanto si hay

riesgo de confusión en sentjdo estricto como en sentido
anpLio"; "Por ciertot no es necesario que 7a confusión se

haya producido efectivamente; basta con e-Z riesgo de

confusión, esto as, La confundibi L idad. Por Lo tanto, 7a

mera posibifidad seria de que La confusión se produzca es

suficiente para que se configure e1 ilicito, incfuso si ni
uno solo de "Ios consumidores e ha confundido aún"
(CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guif .Iermo; PALAZZI, Pablo;

SANCHEZ HERRERO, Andrés; y SEREBRTNSKY, Dj-ego, 20!4. Derecho

de )a competencia desJeaT. Buenos Aires: Editoriaf Hel-j.astaoo liSt:r.l:..j.4 
* i ¿7.i S.R.L. pp. 305/306).
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Por todas estas consideraciones, corresponde revocar eI
fal1o impugnado.

Las costas deben lmponerse af demandado y perdidoso, en

fas tres instancias, por 1o que establecen fos arts. 792,

203 y 205 de Cód o PI esaf Civif.
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA C]VIL Y COMERCIAL

R E S U E L V E:

DECLARAR DESIERTO el Recurso de Nufidad. ----
REVOCAR ef Acuerdo y Sentencia N?- 98, con

S?iembre def 2.018, dictado por el Tribunal de A
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