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D‘g.\’-"EN Ciudad de Asuncién, Capital de Ila RepGblica del Paraguav, a
WENL o dlas del mes de felace Y O = del afio dos mil diez ysiate,

CANDIA, por ante mi la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: “DALPONTE &
CIA. LTDA C/RESOLUCION N2 118 DE FECHA 22/04/2008, DICT. POR LA DIRECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de resolver el Recurso de Apelacién contra el Acuerdo y Sentencia
N2 90 de fecha 23 de abril de 2.014, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.----~---=--=------

CUESTION

¢Se halla la Sentencia apelada ajustada a derecho?-—-——oe e

Practicando el sorteo de.ley para determinar el orden de votacion dio el siguiente
resultado: BENITEZ RIERA, SINDULFO BLANCO Y MYRIAM PENA CANDIA.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA dijo: Por Acuerdo vy
Sentencia N2 90 de fecha 23 de abril de 2014, dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala, se
resolvig: “1.) NO HACER LUGAR a la presente demanda contenciosa administrativa promovida por
DALPONTE & CIA. LITDA. C/RESOLUCION N2 118 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2008, DICTADA POR
LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL" de conformidad a lo expresado en el
considerando de la presente resolucidn, y en consecuencia, 2.-) CONFIRMAR el acto
administrative impugnado. 3.-) IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa. 4.-) NOTIFICAR, anotar,
registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia. (fs.182/186).

Que el Abogado Victor Abente Stewart , se agravid en contra del precitado fallo,
expresando que su mandante sostuvo y sigue sosteniende que las marcas en pugna son altamente
confundibles, y que existe un riesgo de confusidn y asociacién directa e indirecta ente
“DALBONTEX” Y “DAL PONTE”. Sostuvo que “DAL PONTE”, marca registrada y “DALBOTEX”, marca
solicitada no solamente tienen en comun el radical de uso comun “DAL”, como alega el Tribunal,
sino que en sus disinencias, “BONTEX"” y “PONTE”, coinciden en 4 de 5 letras. Acoto que del
procedente cotejo surge que ambas marcas estan formadas de 3 silabas y que de las 8 letras que
componen la marca registrada, 7 son reproducidas en idéntico orden en la solicitada,
diferenciandose tan solo en 2 letra, que son la consonante “P”, reemplazada por la solicitante por
la consonante “B”, con la que guarda semejanzas graficas y fonéticas, y en la consonante final “X”,
agregadas por la solicitante,_lgealmente manifestd que la secuencia de vocales de las marcas
enfrentadas es tambiépa€producida idénticamente, dado que la secuencia en ambas es A—- O - E,
i dichos cambios hacer a la solicitud un signo distintivo, puesto que evoca a la
marcas son altamente confundibles desde el pltano
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la misma fue solicitada para cubrir especificamente los siguientes servicios de la clase 35:
“Comercializacion, importacion y exportacién de articulos deportivos y juguetes, encontrandose la
marca gque representa registrada en las clases 25 y 28 para cubrir: Clase 25: “Vestidos, calzados,
sombreria”; Clase 28: “Juegos, juguetes, articulos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras
clases; decoraciones para arboles de navidad”, por lo que surge a todas luces la estrecha retacion
existente entre las clases de las marcas enfrentadas, puesto que la marca que representa protege
articulos deportivos vy juguetes, y la solicitud de marras pretende proteger los servicios de
comercializacion de dichos productos, por lo que la relacidn existente entre las mismas es
indiscutible. Resalté que de todo [o expuesto surge que la posibilidad de confusién entre las
marcas en pugna esta latente y, siendo la finalidad de nuestra legislacion marcaria tutelar las
marcas registradas y evitar justamente el peligro de confusién y asociacién directa o indirecta con
otras, debe hacerse lugar a la demanda contencioso administrativa, revocando en todas sus partes
la resolucién recurrida y rechazando el registro de la marca DALBONTEX, clase 35. Concluyd
solicitando la revocacion del Acuerdo y Sentencia N2 90 de fecha 23 de abril de 2014, y en
consecuencia la Resolucién N2 118 de fecha 22 de abril de 208, dictada por el Director de la

Propiedad Industrial. -

Que entrando a estudiar el fondo de la cuestion planteada, observo que el ad-quem se
basé para no hacer lugar a la presente demanda, en que la marca solicitada “DALBONTEX”,
comparte el prefijo “DAL”, con la marca registrada, con la diferencia que en la marca solicitada se
agrega el vocablo “BONTEX”, y en la marca ya registrada se tiene el vocablo “PONTE". Agregaron
que aparte de poseer otros agregados, la nota esencialmente diferenciadora entre ambas marcas
radica en que la marca solicitada esta constituida ademads por una etiqueta original y distintiva que
le otorga una mayor fuerza diferenciadora con respecto a su oponente, lo cual acentua el marco
de novedad, otorgdndole capacidad distintiva suficiente, y haciéndola claramente distinguible en
el mercado para los consumidores. Sostuvieron que no se puede dar curso favorable a la oposicion
planteada por la actora, ya que, la unica similitud existente entre las marcas mencionadas consiste
en la utilizacion de una particula de uso comin, la que bajo ningin sentido puede ser
monopolizada por la actora. Pusieron de resalto la situacion particular de autos, debido a que la
marca oponente se encuentra registrada en las clases 25 y 28, las cuales comprenden productos
tales como prendas de vestir, calzados, y juegos, juguetes entre otros; y por su parte, |la marca
pretendida busca su registro en la clase 35, la cual no comprende productos sino servicios tales
como publicidad, administracién comercial, trabajo de oficina, etc, consolidando esta circunstancia
el argumento de la no confusién entre las marcas en pugna. Por todo ello, consideraron que la
comparacién en conjunto entre las marca “DALPONTE”, y ETIQUETA , clase 25 y 28, propiedad de
la firma DALPONTE & CIA. LTDA. y la marca “DALBONTEX"” Y ETIQUETA, clase 35 (solicitada),
existen notorias diferencias entre los planos visual, gréfico, ortogréfico y fonético las que las

vuelven inconfundibles entre si.

Que auscultando si las marcas en litigio se prestan o no a confusion, debo sefialar como ya
reiterara en fallos anteriores que la esencia de la marca esté en poder excluir a otros en el uso de
marcas confundibles. El espiritu de la legislacién marcaria, conforme la doctrina imperante, es el
de evitar la confusidn, tanto es asi que ya no se habla de gue las marcas deben ser claramente
inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone acento asi en la necesidad de
una clara diferenciacion de las marcas en pugna. En el caso sub-examine, (son las marcas en pleito
confundibles? Al respecto debo sefialar que a la marca “DALBONTEX” Y ETIQUETA, solicitada en la
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EROPETIQUETA, inscripta en las clases 25 y 28. _

i due contrastando los diversos argumentos expuestos en este juicio, debo en mi caracter
de magistrado colocarme en el papel de piblico consumidor, como aconseja la ortodoxia
interpretativa para estos casos, a fin de determinar la confundibilidad o no de |as citadas marcas.
En ese sentido, estoy de acuerdo con el criterio sustentado por el Tribunal Inferior, en que la
marca “DALBONTEX” ¥ ETIQUETA, presenta los caracteres distintivos de novedad y especialidad,

requeridos por la legistacién marcaria para su inscripcidn. En efecto, se distinguen en el plano
ortografico por que a marca solicitada, porque como dijera |a autoridad administrativa se escriben
de manera diferente, se pronuncian de manera distinta, no encontrdndose configurados los
presupuestos de asociacidn o confusién previstos en el art.15 de la Ley 1294/98. Ademas, las
marcas en pugna comparten solamente el prefijo de uso comin “DALY, el cual no puede ser
monopolizado por nadie, dada la caracteristica que lo adorna, y menos aun por la actora. Alo que
. cabe agregar, que esa diferenciacién que he notado entre las marcas en litigio, se prolongo al
efectuar el contraste visual entre las mismas, aprehensidn ésta que se extendio en los posteriores
cotejos que he realizado. Es decir, la percepcién prerreflexiva de las marcas enfrentadas no me
provocd una sensacion espontdnea de semejanzas capaz de suscitar equivocos entre ellas,, lo que
se acentda por que 2 marca solicitada estd constituida ademds por una etiqueta original y
distintiva, lo que otorga una mavyor fuerza diferenciadora. A todo esto hay que afadir, que la
marca cuya inscripcion se pretende fue solicitada solamente para la clase 35, la cual no
comprende productos sino servicios, tales como publicidad, administracién comercial, trabajos de
oficina y otros, mientras que la gponente estd registrada en las clases 25 y 28 las cuales
comprenden productes como prendas de vestir, calzados, juguetes, lo cual ahuyenta toda
posibilidad de que las marcas en pugna resuiten confundibles. e e

Que por tanto, teniendo en consideracion las manifestaciones realizadas

precedentemente, soy del parecer que el Acuerdo y Sentencia N2 90 de fecha 23 de abril de 2.014,

emitido por el Tribunal de Cuentas Primera Sala, debe ser confirmado in tottum, lo cual acarrea

. coma légico corolario, la confirmacién de 1a vigencia de la Resolucién Ne 118, de fecha 22 de abril

de 2008, dictada por el Director de la Propiedad Industrial. £n cuanto atafie a las costas, deben ser

impuestas en ambas instancias a la parte perdidosa, en virtud del principio consagrado en el
art.192 del C.P.C. ES MI VOTQ—=""rr2)
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ACUERDO Y SENTENCIA N“—'...z’.(.:.’.:.‘
Asuncién, O  de fe0ierd 2.013-
VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL

RESUELVE:
A

1.- CONPIRMAR in tottum eFAcuerdo y Sentencia N2 90 de fecha 23 de abril de 2014,
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