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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 III5 DE FECHA 16 DE SEMEMBRE DE 2OI9 DISTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.á, MARCA "OXFORD
y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE Ne 33195/2013, SOLICITADA POR OXFORD PORCELANAS S/A --------

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de OXFORD

PORCELANAS S/A. contra la Resolución Ns 1115 de fecha l6 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección
de Marcas, yi ------------

RE SULTA:

Que, en fecha 14 de octubre de 2019 se presenta el representante convencional de OXFORD

PORCELANAS S/A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución Ne 1115 de fecha 16 de

septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 30 de octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
inte¡puesto

Que, en fecha O9 de marzo de 2020 , el representante convencional de OXFORD PORCELANAS S/A
expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 26 de junio de 2020.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la

citada maÍca, esta Dirección considera que la misma incurre en las Prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. b) ... Ios escudos, distintivos, emblemas,
nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demás personas jurÍdicas de derecho público o las

organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas". Oxford es una ciudad
universitaria británica ubicada en el condado de Oxfordshire, en Inglaterra, y es la sede de la Universidad
de Oxford. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.(.-)" --------

Que, se agravia el apelante y expresa: "Que con un somero análisis se desvirtúa totalmente el
fundamento del A-quo, desde el momento que OXFORD es una marca registrada, no solo en Paraguay sino
en varios paises del mundo, a nombre de mi mandante y de varias empresas. No necesariamente a nombre
de la Universidad o de la ciudad de Oxford.../... Adjuntamos a la presente el listado de la marca OXFORD

concedidas en nuestro país por esta misma institución.../... Es importante destacar que esta institución ya se

expidió con respecto al carácter de registrabilidad o no de la marca OXFORD, con relación a la marca
propiedad de la Universidad de Oxford, Inglaterra, según constancia de autos.../... Existen numerosos
registros en nuestro paÍs con las mismas caracteristicas que la marca solicitada por mi mandante OXFORD

PORCELANAS S/A, sin embargo ninguna de ellas fiteron rechazadas en base al art. 2 inc. b citado en el caso

de autos.../... Debemos destacar la marca OXFORD, el cual es que el nombre comercial de mi mandante de
mi mandante, contando en consecuencia con una mayor protección.../... Sobre la base de las breves

consideraciones que anteceden, a loa Sra. Directora solicito dictar resolución revocando la Resolución N"
I 115/20t9.

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la no del recurso
interpuesto contra la Resolución N" Ne 1115 de fecha 16 de septiembre de 2019, Dirección de

Marcas.-----

Cristaldo
Interina

tí,

Dirección Ge de Pro;;icrirC Industrial
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POR LA CUAL SE REVOCA tá. RESOLUCION N9 I1I5 DE FECHA Ió DE SEPTIEMBRE DE 2OI9 DICTADA POR
I.l DIREccróN op MARCAS EN EL ExpEDIENTE DE solrcrruD DE REGrsrRo DE tá, MARCA "oxFoRD
YETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE Ne 33t95120t3, SOLICITADAPOR OXFORD PORCELANAS S/A

Que, la solicitud de registro de la marca "OXFORD Y ETIQUETA", ha sido presentada para cubrir la
"totalidad" de los productos de la clase 21. -----------

Que, en pnmer lugar, al realizar el examen de registrabilidad de la citada denominación, conviene
precisar el alcance del inciso b) del Art. 2 invocado en la resolución recurrida, la cual dispone que no
pueden constituir marcas: "art.2 inc. b) los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde
al Estado, las demás personas jurÍdicas de derecho público o las organizaciones internacionales, salvo que
sean solicitados por ellas mismas. " En ese orden de ideas, para poder considerar incursa dentro de la
prohibición del inciso b) del Art. 2 a la solicitud de marca "OXFORD Y ETIQUETA", debemos determinar en
primer lugar qué constituye un nombre cuyo uso corresponde al Estado.

Al respecto, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS, expresa:"Debe
tenerse en cuenta que no está prohibida la utilización del nombre Paraguay, mientras no se pretenda
hacerlo aparecer como referido oficialmente al Estado paraguayo y en la medida en que no pueda ser
tenido en cuenta como una forma de utilización oficial. Cuando se nombre va acompañado de otros
vocablos de los que resulta evidente que el conjunto constituye una marca de fantasÍa, no se puede impedir
su registro. En lÍneas generales. igual criterio es válido para nombres de Estados extranieros Jt ciudades (...)'r
Así también, conviene traer a consideración las opiniones de los miembros del comité permanente sobre el
derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, donde se ha tratad o "la protección de
los nombres de países contra su registro y uso como marcas: Comentarios Singapur: seria admisible si el
nombre geográfico aparece en la marca sólo como una asociación fantasiosa". De ello se colige que la
denominación OXFORD Y ETIQUETA podrÍa prosperar en registro.

Que, analizado el aspecto de la etiqueta, vemos que la marca solicitada cuenta con la denominación
solicitada en color negro con un diseño en forma de espiral de la letra O, otorgando suficientes elementos
diferenciadores, como puede percibirse a continuación: ---------

Que, resulta tmportante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "OXFORD", constituye
a su vez parte de la razón social de la firma solicitante, Oxford Porcelanas S/A; es decir, que la marca
solrcitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se ieñala que la
ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada,la cual se
adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en
el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podria existir mala fe por parte áe la misma pues,
solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-

Que, en ese sentido, la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas
situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: " El nombre comercial podrá estar
constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación socjt
la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y,

propiedad a los efecto.s de esfa ley''. A su vez, elert.75 expresa: "El derecho exclusrrh.¡¡ú

Cristddo!h,I "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" - Carmelo Módica. Ed.. La Ley, Asunción. 2018. pág. t3o.

:!rC Indusuia.l
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 III5 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2OI9 DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.Á, MARCA "OXFORD
YETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE Ns 33lgSlzOl3,SOLICrrADApOROXFORD PORCELANAS S/A --------

comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre
comercial para ejercer los derechos acordados por esta l.y''.---------

Que, según la base de datos de la institución, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con la misma denominación. En ese sentido, se encuentran registradas las siguientes marcas: OIGORD,
clase 34, Registro N' 445745 a nombre de Tabacalera Boquerón S.a.; OXFORD, clase 11, Registro N" 427541a
nombre de Interdenim S.a.c.i.; OXFORD, clase 16, Registro N" 458058 a nombre de Holdham;OXFORD, clase
12, Registro N' 476096 a nombre de Oxford S,a.; extremo que demuestra la coexistencia dicha
denominación -OXFORD- a nombre de diferentes titulares y en distintas clases, , por ende, esta Dirección
no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en
registro.----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que la marca solicitada es un signo
con caracterÍsticas propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro de las

prohibiciones establecidas en el Art. 2' de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
corresponde revocar la resolución recurrida

ArLle

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución Ns 1ll5 de fecha 16 de septiembre de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "OXFORD

YETIQUETA", clase 21, Acta Ne 33195/2013, solicitada a nombre de OXFORD PORCELANAS

Arr.3s NOTIFÍQUESE.----------
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PoR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N' 1697 DEFEcHA 06 DE ocruBRE DEzoz3,DIcrADA poR
Lá, DIREcctóN or MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REcISTRo DE Lá, MARcA
"coNoFLEX ARGENTINA Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENIE N" 7735U2O22, A NOMBRE DE
GUILLERMO GONZALO RIGOM..

Asunción,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GUILLERMO
GONZALO RIGOM. contra la Resolución N" 1697 de fecha 06 de octubre de 2023, dictada por la Dirección
de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha O6 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de GUILLERMO
GONZALO RIGONI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 1697 de fecha 06 de
octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2023 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 12 de febrero de 2024, el representante convencional de GUILLERMO GONZALO
RIGONI expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 19 de febrero de 204.---

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "COFLEX",
registrada con los números 469000 en fecha 24 de agosto de 2018; 502997 en fecha 14 de abril de 2020 y
526499 en fecha 2O de agosto de 2021, clase 06 a favor de Coflex, S.a. De C.v. .../... Que ambas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.../... No ha lugar a lo solicitado,. -------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "Entre las denominaciones
CONOFLEX ARGENTINA y COFLEX, existen diferencias gráficas, ortográficas, fonéticas y conceptuales que
las vuelven disimiles, lo que permite la coexistencia pacÍfica entre las mismas.../... El hecho de que ambas
posean en común algunas letras no significa que exista entre ellas algún tipo de identidad o riesgo de
confundibilidad, que impida la coexistencia pacifica de las mismas.../... Más aún cuando sus
denominaciones contienen términos fonética y conceptualmente tan distintos como lo son COFLEX y
CONAFLEX ARGENTINA.../... Las marcas en cuesüón tampoco podrán ser asociadas o relacionadas
gráficamente, teniendo en cuenta que poseen elementos figurativos altamente distintivos y totalmente
disimiles.../... Las marcas son presentadas al público consumidor con la diferencia.../... Las marcas deben ser
analizadas en su conjunto, porque es de esa manera como se presentan ante el consumidor final. No se
presentan en forma desmembrada o mutilada.../...La marca marca solicitada en nuestro paÍs,, tuye
un derecho adquirido a favor de mi representado por los registros extranjeros citados y

clase

_ . . - . s ¡ . ¡ I r E ¡ ¡ ¡¡ ¡
urrerlmn Uenrral dc propiedad 

lndosrriai
ul«cc¡o¡ N¿cionrl Ce lropird,C Iorelcciual

goza de una gran notoriedad en la región.../... Si bien las marcas opuestas se encuen
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1697 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE2O23, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
'coNoFLEX ARGENTINA y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE N' 7735112022, A NOMBRE DE
GUTII J.ERMO GONZALO RIGOM..

06, de ninguna manera los productos ofrecidos se relacionan entre si.../... Por lo tanto, ruego a la Señora
Directora, revoque la Resolución N' 1697/2023" ---------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente

que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin

artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser

asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas

en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales

consumidores.--------- -

En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad
de confusión entre la solicitud de registro de la marca "CONOFLEX ARGENTINA y Eüqueta", clase 06, y la

marca base del rechazo "COFLEX", clase 06.----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CONOFLEX ARGENTINA'y la

marca registrada "COFLEX', se advierte que la solicitada se compone de dos vocablos y una etiqueta,

mientras que la registrada tan sólo de un vocablo, es decir, las marcas en pugna conüenen extensiones

disímiles y dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre
dichas marcas. En el aspecto conceptual, ambas denominaciones presentan un significado de fantasía. En

ese sentido, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su

conjunto, son muy diferentes una de la otra.------

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna
"CONOFLEX ARGENTINA" (solicitante) vs "COFLEX" (base de rechazo) por más que compartan la raízCO y
la desinencia FLEX no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende
tampoco tendrán pronunciación semejante. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes
semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.------------

Que, de las diferencias ortográficas, fonéticas y conceptual mencionadas se genera un distintivo
fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión
auditiva que generan ambas es diferente una de otra. --------

Que, esta Dirección considera oporfuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.

Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente imp)ica que esas marcas sean confundibles.d Así las

cosas, vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficlente para in
del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en c

'SánchezHerrero,Andrés. "ConfusióndeMarca§'EditorialLaLey.Asunción.2013.

ffi*i'.t'.¡,ffi**-*
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POR LA CUAL SE REVOCA t.A. RESOLUCIÓN N' 1697 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE2O23, DICTADA POR
Iá, DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
'coNoFLEX ARGENTINA Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE N' 7735U2022, A NOMBRE DE
GUILLERMO GONZALO RIGONI--

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no
existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, lo cual se puede
percibir en el siguiente cotejo:

marca solicitada marca registrada marcaregistrada

cffiF[EX. 6ffiamfldex

En sintesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son

diferentes, disÍmiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.--------

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracterÍsticas propias que la hacen diferente, original y distintiva
de su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. ---- -- -- - ---

PORTANTO,
LA DIRECTORA GEMRAL INTERINA DE Iá PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RESUELVE

Art.le REVOCAR la Resolución N' 1697 de fecha 06 de octubre de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca

"CONOFLEX ARGENflNA Y ETIQUETA", clase N' n35u2022,
solicitada a nombre de GUII LERMO GONZALO

ArL3e NOTIFIQUE§E.

laudta+¿mda Cristaldo
t_.q¡a General Inte¡ina

Ttneral dc Propicdad Indusr¡irl
N:ci.:rrl dc Prcpiedai Intelecrual

/

ABGENTIN



DIRECCIóN NACIONAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARAGUAY

Resolución-'-IH

V -\, GOBIERNOnTT I PARAGVÁI
\ T PARAGUAY I REKUAI

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1699 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEaO¿S,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA
'coNoFLEX ARGENTINA Y mQUETA" CLASE 19, EXPEDIENTE N" 7736412022, A NOMBRE DE
G1JILLERMO GONZALO RIGOM- - - -

Asunción, o 5 AüCI 202/-

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GUILLERMO

GONZALO RIGOM. contra la Resolución N' 1699 de fecha 06 de octubre de 2023, dictada por la Dirección
de Marcas, y; ------------

RES ULTA:

Que, en fecha 06 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de GUILLERMO

GONZALO RIGONI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 1699 de fecha 06 de

octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 14 de febrero de 2024, el representante convencional de GUILLERMO GONZALO

RIGONI expresó agravios. Esta Dirección üene por contestada la expresión de agravios y llama autos para

resolver en fecha 19 de febrero de 204.---

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de

antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "COFLEX",

registrada con los números 469000 en fecha 24 de agosto de 2O18; 502997 en fecha 14 de abril de 2020 y
526499 en fecha 2O de agosto de 2021, clase 06 a favor de Coflex, S.a. De C.v. .../... Que ambas

denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.../... No ha lugar a lo solicitado,. -------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "Entre las denominaciones

CONOFLEX ARGENTINA y COFLEX, existen diferencias gráficas, ortográficas, fonéticas y conceptuales que
las vuelven disimiles, lo que permite la coexistencia pacifica entre las mismas.../... El hecho de que ambas

posean en común algunas letras no signifrca que exista entre ellas algún tipo de identidad o riesgo de
confundibilidad, que impida la coexistencia pacÍfrca de las mismas.../... Más aún cuando sus

denominaciones contienen términos fonética y conceptualmente tan distintos como lo son COFLEX y
CONOFLEX ARGENTINA.../... Las marcas en cuestión tampoco podrán ser asociadas o relacionadas
gráficamente, teniendo en cuenta que poseen elementos figurativos altamente distintivos y totalmente
disÍmiles.../... Las marcas son pÍesentadas al público consumidor con la diferencia.../... Las marcas deben ser

analizadas en su conjunto, porque es de esa manera como se presentan ante el consumidor final No se

presentan en forma desmembrada o mutilada.../... La marca marca solicitada en nuestro país, ya consütuye
un derecho adquirido a favor de mi representado por los registros extranjeros citados y

(enc¡al I¡terina
Di¡ecciin Gcoer:l dc Propiedad Indr:srrial
Dirrcción Nlcion¡i de ProiiedaC Inrclecruzl

goza de una gran notoriedad en la región.../... Si bien las marcas opuestas se encuentran
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POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCTÓN N' 1699 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
T.A, DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICTTUD DE REGISTRo DE LA MARCA
"coNoFLEX ARGENTINA Y ETIQUETA" CI-ASE 19, EXPEDIENTE N" 7736412022, A NOMBRE DE
GUILLERMO GONZALO RIGOM-....

19, de ninguna manera los productos ofrecidos se relacionan entre sí.../... Por lo tanto, ruego a la Señora
Directora, revoque la Resolución N' 1699/2023" -------------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta miulera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestlón
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales
consumidores.----------

En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administraüva resolver si cabe o no la posibilidad
de confusión entre la solicitud de registro de la marca "CONOFLEX ARGENTINA y Eüqueta", clase t9,y la
marca base del rechazo "COFLEX', clase 06.----

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de
autos, vemos que la cobertura de la marca en trámite de registro solicita la cobertura en sla$.
comprende; "Delineadores-[conos de carretera fijos] de materiales que no sean metálicos;-señales de tráfico.
(no metálicas, ni luminosas ni mecánicas); barreras de seguridad no metálícas oara carreteras: rrlacas de
mateiales sintéticos fara la señalización horizontal de caneferas: fostes de demarcación de materiales no
metálicos."; mientras que la marca registrada en la clase 06: "Todos los artÍculos de la clase 6, incluyendo
mangueras reforzadas metálicas y conexiones flexible§'..1 .. Todos los artículos de la clase 6,

comprendiendose entre ellos metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos,
construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vÍas Íérreas, cables e hilos metálicos no
eléctricos, cenajería y ferretería metálica,tubos metálicos, cajas de caudales,productos metálicos no
comprendidos en otras clases, minerale§'

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7' de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase,
sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la
marca base del rechazo al no tener registrada la marca "COFLEX" en la clase 19, clase donde se pretende
registrar la marca solicitada "CONOFLEX ARGENTINA". De ello se colige que las marcas en pugna nq
comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una
eventual coedstencia pacífica entre las marcas CONOFLEX ARGENTINA y COFLEX

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la
cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacÍficamente
en el seno consumidor, al no poseer una coneión competitiva directa

Que, analizando el campo ortográfico y fonéüco de la solicitante "CONOFLEX ARGENTIN,+ y la
marca registrada "COFLEX", se advierte que la solicitada se compone de dos vocablos y una etr
mientras que la registrada tan sólo de un vocablo, es decir, las marcas en pugna contienen

ndu¡¡rial

disímiles y dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una
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Resolución*'-ffi;

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1699 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEhOZ3,DISTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I¿, MARCA
'coNoFLEX ARGENTINA Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N" n3il12u22, A NOMBRE DE
GUILLERMO GONZALO RIGOM- -

dichas marcas. En el aspecto conceptual, ambas denominaciones presentan un significado de fantasÍa. En
ese sentido, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su
conjunto, son muy diferentes una de Ia otra.------

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna
"CONOFLEX ARGENTINA" (solicitante) vs "COFLEX" (base de rechazo) por más que compartan la raízCO y
la desinencia FLEX no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende
tampoco tendrán pronunciación semejante. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes
semejanzas denominaüvas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.------------

Que, de las diferencias ortográficas, fonéticas y conceptuales mencionadas se genera un distintivo
fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión
auditiva que generan ambas es diferente una de otra. --------

Que, esta Direcclón considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para uülizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.d AsÍ las

cosas, vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor
del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente
resolución.

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no
existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, lo cual se puede
percibir en elsigurente cotejo:

marca solicitada marca registrada marcaregistrada

6srmfdex

En sÍntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son
diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación,--------

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacÍficamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracterÍsticas propias que la hacen diferente, origi tintiva
de su antecedente, por lo que podrÍa darse una coexistencia pacífica entre las mismas. alo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. ---- - - - -- ---

rlli,,¡n C,i,',i ¿. !ripicdad lndusrrial

',,,::l', :.,: .,r.ld!..[,t¡f ieC'i Irtcl((rt¿i
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I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcal' Editonal La Ley. Asunción. 2013.
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poR I-A cuAL sE REVocA Lá, RESoLUcTóN N' 1699 DE FEcHA 06 DE ocruBRE DEzozS, DISTADA poR
LA DIREcctóN pE N¿ARcAs, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA N{ARcA
'coNoFLEX ARGENTINA Y mQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N" n3Ul2O22, A NOMBRE DE
GUII LERMO GONZALO RIGONI.--.-

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RE SUE LVE

Art.le REVOCAR la Resolución No 1699 de fecha 06 de octubre de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

Ar[ 2e

Ar[ 3e

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro

"CONOFLEX ARGENTINA Y ETIQUE"IA", clase 19, Expediente. No

de la marca
' 7736412022,

i?I Liistajdr,
I In re¡ina

I I¡durrri¡i
I¡rehc¡ual
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ResoluciónNo_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' ITOO DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE2O23, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Lá, MARCA
'coNoFLEX ARGENTINA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N" n36712O22, A NOMBRE DE
GUILLERMO GONZALO RIGOM--

Asunción, 05iti ?0Zl+

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GLJILLERMO
GONZALO RIGONI. contra la Resolución N" 1700 de fecha 06 de octubre de 2023, dictada por la Dirección
de Marcas, y; ------------

RES ULTA:

Que, en fecha O6 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de GUILLERMO
GONZALO RIGONI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" l70O de fecha 06 de
octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 14 de febrero de 2024, el representante convencional de GUILLERMO GONZALO
RIGONI expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 19 de febrero de 204.---

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "COFLEX",

registrada con los números 4ó9O0O en fecha 24 de agosto de 2018; 502997 en fecha 14 de abril de 2020 y
526499 en fecha 20 de agosto de 2021, clase O6 a favor de Coflex, S.a. De C.v. .../... Que ambas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.../... No ha lugar a lo solicitadoil. -------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "Entre las denominaciones
CONOFLEX ARGENTINA y COFLEX, existen diferencias gráficas, ortográficas, fonéticas y conceptuales que
las vuelven disÍmiles, lo que permite la coexistencia pacífrca entre las mismas.../... El hecho de que ambas
posean en común algunas letras no significa que exista entre ellas algún tipo de idenüdad o riesgo de
confundibilidad, que impida la coexistencia pacÍfica de las mismas.../... Más aún cuando sus
denominaciones contienen términos fonética y conceptualmente tan distintos como lo son COFLEX y
CONOFLEX ARGENTINA.../... Las marcas en cuestión tampoco podrán ser asociadas o relacionadas
gráficamente, teniendo en cuenta que poseen elementos figurativos altamente distintivos y totalmente
disimiles.../... Las marcas son presentadas al público consumidor con la diferencia.../... Las marcas deben ser
analizadas en su conjunto, porque es de esa manera como se presentan ante el consumidor final. No se
presentan en forma desmembrada o mutilada.../... La marca marca solicitada en nuestro pais, ya coglltuye
un derecho adquirido a favor de mi representado por los registros extranjeros citados y ade
goza de una gran notoriedad en la región.../... S¡ bien las marcas opuestas se encuentran

Di¡ecciún 0entral de Piopicdad Indusrriai
Djrecció¡ N¿cio¡rl de Propirdad Inrclecrual



DIRECCIóN NACIONAL DE

V "\,PROPIEDAD\§d rNrELECruAr
PARAGUAY

5t0
W*3, GOBIERNO r>sr. I PARAGVÁI\iI PARAGUAY I REKUAI

ResoluciónN"

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 17OO DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE2O23, DICTADA POR
I.¿. DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
'coNoFLEX ARGENTINA Y ETIQUETA, CLASE 37, EXPEDIENTE N" 7736712022, A NOMBRE DE
GTJILLERMO GONZALO RIGONI- -.. -

37, de ninguna manera los productos ofrecidos se relacionan entre sí.../... Por lo tanto, ruego a la Señora
Directora, revoque la Resolución N" 170O/2023" --------'

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado

desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales

desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con

la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde Ia óptica de los eventuales

consumidores.----------

En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad

de confusión entre la solicitud de registro de la marca "CONOFLEX ARGENTINA y Eüqueta", clase 37,y la

marca base del rechazo "COFLEX", clase 06.----

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de

autos, vemos que la cobertura de la marca en trámite de registro solicita la cobertura en slAsq]]
comprende: "mstalación de señ

construcción de señales: instalación de carteles viales informativos."; mientras que la marca registrada en la

clase 06: "Todos los artÍculos de la clase 6, incluyendo mangueras reforzadas metálicas y conexiones
flexible§'..1.. Todos los artículos de la clase 6, comprendiendo entre ellos metales comunes y sus aleaciones,

materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para
vias férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferreterÍa metálica,tubos metálicos, cajas de
caudales,productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerale§'

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7" de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase,
sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la
marca base del rechazo al no tener registrada la marca "COFLEX" en la clase 37, clase donde se pretende
registrar la marca solicitada "CONOFLEX ARGENTINA". De ello se colige que las marcas en pugna De
comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una
eventual coexistencia pacifica entre las marcas CONOFLEX ARGENTINA y COFLEX

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la
cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CONOFLEX ARGENTINA" y la
marca registrada "COFIIX", se advierte que la solicitada se compone de dos vocablos y una etiqueta,
mientras que la registrada tan sólo de un vocablo, es decir, las marcas en pugna contienen
disÍmiles y dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una

A! s. !-§- ^ 
»i69.c ris tal do

ni¿tllot, Gcncral trnterina
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dichas marcas. En el aspecto conceptual, ambas denominaciones presentan un significado de
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Resolución N':

POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'ITOO DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE2O23, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
'coNoFLEX ARGENTINA Y mQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N' 7736712022, A NOMBRE DE
GUILLERMO GONZALO RIGOM--

Art.le

PORTANTO,
I-A. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I¿' PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUE LVE

REVOCAR la Resolución N" 1700 de fecha 06 de octubre de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"CONOFLEX ARGENTINA Y ETIQUE"IA", clase 37, Expediente. No n36712O22,

;,--j
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' ITOO DE TECTTA 06 DE OCTUBRE DEIO}S,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
'coNoFLEX ARGENTINA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N" TT36712022, A NOMBRE DE
GTJILLERMO GONZALO RIGONI----

ese sentido, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su

conjunto, son muy diferentes una de la otra.------

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna
"CONOFLEX ARGENTINA" (solicitante) vs "COFLEX" (base de rechazo) por más que compartan la raizCOy
la desinencia FLEX no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende
tampoco tendrán pronunciación semejante. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes
semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.------------

Que, de las diferencias ortográficas, fonéticas y conceptuales mencionadas se genera un distintivo
fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión
auditiva que generan ambas es diferente una de otra. --------

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.

Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confrindibles.4 AsÍ las

cosas, vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor
del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente
resolución.

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no
existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, lo cual se puede
percibir en el siguiente cotejo:

marca solicitada marca registrada marcaregistrada

6,$cmfdmx

En sintesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son
diferentes, disÍmiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.--------

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacÍficamente con el antecedente, en igualdad

de su antecedente, por lo que podrÍa darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Confr
anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. --- - -- - - --- -

Abg. Claudia Pa aldo
. Direiro¡a Gcnc¡rl Inte¡ina

Di¡cccion Cr¡cr¿l lL fic¡;:d;d InCLstrial
Dirrcción,r*adonil de propirdrd Inrelecrual

] {,}

' Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcat Editorial La Ley. Asunción.2013.

ARGENTIN

de condiciones, ya que es un signo con caracterÍsticas propias que la hacen diferente, original y
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Resoluciónr.l"-ffi i ü

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCTÓN N9 1024 DE FECHA 16 DE JUNIO DEaO¿¿,DISIADA POR I.á,
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"FarmaExpress', Cl.dSE 05, EXPEDIENTE T46TSI2O2I,SOLICITADAPORDYSAHEAfjftICARE S¿"-------------

Asunción, l\ il ii 2021'

PARAGUAY

VISTO: El recurso
HEALTHCARE SA contra

OE

de apelación interpuesto por el representante convencional de DYSA

la Resolución Ns 1024 de fecha 16 de junio de 2022, dictada por la Dirección de

Marcas, y;

RESULTA

Que, en fecha 0l de julio de 2022 se presenta el representante convencional de DYSA HEAUIHCARE

SA e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución Ne 1024 de fecha t6 de junio de 2O22,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 22 de agosto de2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 0l de sepüembre de2022 el representante convencional de DYSAHEAUIHCARE S.A
expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 27 de septiembre de 2022.'-'----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de Ia

citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "FARMACENTER EXPRESS",

registrada con el número 455101 en fecha 07 de febrero de 2018 a favor de CADENA FARMACENTER S.A.

Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacifica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de

conformidada]artÍcu]o6'delaLeyN,}294/98deMarcas,nohalugara]oso]icitado

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Cabe aclararquelasmarcasen
pugna han sido depositadas en servicios diferentes.../... Si bien es cierto que ambas marcas poseen
denominaciones similares no es menos cierto que los productos que protegen son diametralmente
distintos, a pesar de ambas se encuentran en la clase 05.../... la marca de mi principal FARMAEXPRESS se

trata de una especialidad específica y además ha sido limitada para cubrir Exclusivamente desinfectantes,

productos medicinales y veterinarios en la clase 05 .../... Cabe destacar que existen varios antecedentes de

denominaciones similares cuyos registros han sido concedidos en la clase 05, 35 y 44. debido a que la

cobertura de productos hace que no exista posibilidad de confusión entre unas y otras.../... Coexisten de

manera pacífica dado que a pesar de ser similares en el aspecto denominativo.../... No resulta lógico que sea

vedada la posibilidad de registro de la marca de mi mandante, ya que esta cumple con |os requisitos
precitados desde ningún punto de vista pretende apropiarse de un signo notorio.../... Sírvase por tanto
Señora Directora dictar resolución revocando la Resolución Np 1024/2022."

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o
interpuesto -----¡-'---

Abg. Cristaldo
I)i¡ecto¡a Glneial lri.ri".

Biteco',án.Gencr¡l di i,r¡, j,i Iri ui,;,r
ut¡ección )l¡cionrl dc prr¡ieC:d 
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N9 IO24 DE FECHA 16 DE IUNIO DEhOLL,DICTADA POR Iá,
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE soLIcTTUD bE REGISTRo DE LA MARCA
"FarmaExpress", CIASE 05, EXPEDIENTE 7467512021, SOLICIADA POR DYSA HEAIIIHCARE S-A"-------------

Que, en primer término, las marcas en cuesüón deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas.

Que, corresponde a esta instancia administraüva resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de Ia marca "FarmaBrpress', clase 05, con el oponente "FARMACENTER
EXPRESS", clase 05 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los
eventuales consumidores- ---- - -- -- -

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que:
"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características
tÍpicas, la impresión general y los principales elementos del signo." En ese sentido, corresponde analizar si
en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados
en su conjunto.---------

En ese orden de ideas, se advierte que la marca base de rechazo cuenta con dos vocablos, mientras
que la solicitada se encuentra compuesta por un solo vocablo, siendo disÍmiles tanto en lo fonético como
en la longitud de ambas denominaciones, y además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las
coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o
significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista Ia diferencia existente entre las mismas:----

FarmaE:rpress (marca solicitada), y
FARMACENTERDPRESS (marca base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sÍ, no
necesariamente causarán confrrsión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión visual muy diferente.---- -- - - -- -

Que, de dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético, debido a que al
pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es
diferente una de otra.---------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo "FARMACENTER EXPRESS" registrada para la clase 35 comprende "importación,
exportación, comercialización de productos farmacéuücos en general y otros de uso médico"; mientras
que la marca en trámite de registro "EARMAEXPRESS" solicita la cobertura para los productos
comprendidos en laSl@, "fxclus¡vamente ae ». ---------

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7' de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios ma¡carios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la
categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna Ilg com
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eve
pacíficaentre]asmarcasFARMAExPRESSyFARMACENTEREXPRESS-------..--

ffi1
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Resolución.'#; i,5 3
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 IO24 DE FECHA 16 DE JUNIO DEaO¿L,DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD bN REGISTRO DE I.á, MARCA
"FarmaE4press', CLASE 05, EXPEDIENTE T46T5IZO2I,SOLICITADAPORDYSAHEAUIHCARE SÁ--------------

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo,
pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en
confusión.-

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente
para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que
deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese

sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio de un
producto, la diferencia de los servrcios/productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de

confusión.-

En sÍntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,
son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con características propias que la hacen diferente, original y distintiva
de su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. - - -- -- - -- - - -

ArL le

Ar[ 2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución Ns 1024 de fecha 16 de junio de 2022 dictada por la Dirección de

Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"FarmaExpress", clase 05, Acta 7467512021, solicitada a nombre de DYSA HEALTI{CARE

Art.3e NOTIFÍQUESE.

IlCnsraldo
I lnrerina

Indurtri¡l
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Resolución -" 0 f,
POR I-A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 1068 DE FECHA 20 DE JTJMO DEaO¿L,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICIIUD bg REGISTRO DE LA TVÍARCA
"FarmaBrpress', CLASE 42, E)GEDIENIE 7467912021, SOLICIIADA POR DYSA HEAf,il{CARE SA-------------

Asunción, ll,U+

VISTO: El recurso de apelación inteqpuesto por el representante convencional de DYSA
HEAUIIICARE SA contra la Resolución Ns 1068 de fecha 20 de junio de 2022, dictada por la Dirección de
Marcas, yi ------------

RESULTA:

Que, en fecha 0l de julio de2022 se presenta el representante convencional de DYSAHEAUIIICARE
SA e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución Ns 1068 de fecha 20 de junio de 2022,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 22 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 0l de septiembre de 2O22 el representante convencional de DYSA HEALII{CARE S¿"
expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 27 de septiembre de 2022. -------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la
citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "FARMACENTER EXPRESS",

registrada con el número 455101 en fecha 07 de febrero de 2018 a favor de CADENA FARMACENTER S.A.

Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacifica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de
conformidada]articuloó"de]aLeyN"1294/98deMarcas,nohalugara]oso]icitado

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Cabe aclarar que las marcas en

pugna han sido depositadas en servicios diferentes.../... Si bien es cierto que ambas marcas poseen
denominaciones similares no es menos cierto que los productos que protegen son diametralmente
distintos, a pesar de ambas se encuentran en la clase 42.../... la marca de mi principal FARMAEXPRESS se

trata de una especialidad específica y además ha sido limitada para cubrir Servicios de investigación
médica, biológica y bacteriológica en la clase 42 .../... Cabe destacar que existen varios antecedentes de
denominaciones similares cuyos registros han sido concedidos en la clase 05, lO, j5, 42 y 44. debido a que la
cobertura de productos hace que no exista posibilidad de confusión entre unas y otras.../... Coexisten de
manera pacifica dado que a pesar de ser similares en el aspecto denominativo.../... No resulta lógico que sea

vedada la posibilidad de registro de la marca de mi mandante, ya que esta cumple con los requisitos
precitados desde ningún punto de vista pretende apropiarse de un signo notorio.../... Sírvase por tanto
Señora Directora dictar resolución revocando la Resolución Ne 1068/2022

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre Ia procedencia
interpuesto --:-------
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ResoluciónN"-

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Ng 1068 DE FECHA 20 DE IUNIO DE}O}L,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE T4ARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD bg REGISTRo DE I-A MARCA
"FarmaExpress", CIáSE 42, EXPEDIENTE 7467912021, SOLICITADA POR DYSA HEALTHCARE Sá"-------------

Que, en primer término, las marcas en cuesüón deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no srmultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas.

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "FarmaExpress', clase 42, con el oponente "FARMACENTER
D(PRESS', clase 35 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los
eventuales consumidores- ---- ----- -

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que:
"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las caracterísücas
tÍpicas, la impresión general y los principales elementos del signo." En ese sentido, corresponde analizar si
en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados
en su conjunto.---------

En ese orden de ideas, se advierte que la marca base de rechazo cuenta con dos vocablos, mientras
que la solicitada se encuentra compuesta por un solo vocablo, siendo disímiles tanto en lo fonético como
en la longitud de ambas denominaciones, y además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las
coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o
significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----

FarmaExpress (marca solicitada), y
FARMACENTERDPRESS (marca base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sÍ, no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión visual muy diferente.-- - ------ --

Que, de dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonéüco, debido a que al
pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es
diferente una de otra.---------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo "FARMACENTER EXPRESS" registrada para la clase 35 comprende: "importación,
exportación, comercialización de productos farmacéuücos en general y otros de uso médico"; mientras
que la marca en trámite de registro "FARN4AEXPRESS" solicita la cobertura para los servicios comprendidos
en la g]ryp

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7" de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la
categorÍa de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna ng com
clase del nomenclador intemacional, por tanto, resulta plenamente viable una even
pacÍfica entre las marcas FARMAEXPRESS y FARMACENTER EXPRESS-----------

encia

Cnstaldo

Ditccción Gcneral dc Propitdad lndusrrirl
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ma
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Ng 1068 DE FECHA 20 DE IUNIO DEaO¿L,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A, MARCA
"FarmaExpress", CLASE 42, EXPEDIENTE 7467912027, SOLICIADA POR DYSA HEAIIHCARE SA-------------

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo,
pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en
confusión.-

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente
para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que
deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese

sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio de otro, la
diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.-

En sÍntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,
son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacÍficamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con características propias que la hacen diferente, original y distintiva
de su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -- - - -- --- -- -

Art.le

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución Ns 1068 de fecha 20 de junio de2022 dictada por la Dirección de

Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca

"FarmaExpress", clase 42, Acta7467912021, solicitada a nombre de DYSA HEAUIIICARE

ArL 3e NOTIFTQUESE.

Cristaldo
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rie Iropicdad lnrelecrual



I o,.e..,óu NAcT.NAL DE

V \PROPIEDAD
\$A ¡¡AELECTUAL

{f \GOBIERNOorr. I PARAGVÁI
\* PARAGUAY REKUAI

PARAGUAY

ResoluciónN' }E
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 IO2ó DE FECHA 16 DE IUNIO DEhOL¿,DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD bT REGISTRO DE LA MARCA
"FarmaExpress", CLASE 10, EXPEDIENTE 746801202l, SOLICffADA POR DYSA HEALTHCARE SA-------------

Asunción, 
r. i, i.,. -, :.i-tr

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DYSA
HEALIFICARE S.A. contra la Resolución Ns 1026 de fecha t6 de junio de 2022, dictada por la Dirección de
Marcas, y; - -- - - - - - - - --

RESULTA:

Que, en fecha Ol de julio de 2O22 se presenta el representante convencional de DYSA HEALTHCARE
SA e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución Ne 102ó de fecha 16 de junio de 2022,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 22 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 01 de septiembre de 2022 el representante convencional de DYSA HEALITICARE SA
expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 27 de septiembre de 2022. -------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la
citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "FARMACENTER EXPRESS",

registrada con el número 455101 en fecha 07 de febrero de 2018 a favor de CADENA FARMACENTER S.A.

Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacifica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresar "(...) Cabe aclararquelasmarcasen
pugna han sido depositadas en servicios diferentes.../... Si bien es cierto que ambas marcas poseen
denominaciones similares no es menos cierto que los productos que protegen son diametralmente
distintos, a pesar de ambas se encuentran en la clase 10.../... la marca de mi principal f¡n¡tt¡EXpnnSS se

trata de una especialidad especÍfica y además ha sido limitada para cubrir Aparatos e instrumentos
quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios en la clase 10 .../... Cabe destacar que existen varios
antecedentes de denominaciones similares cuyos registros han sido concedidos en la clase 05, 10, j5, y 44.

debido a que la cobertura de productos hace que no exista posibilidad de confusión entre unas y otras.../...

Coexisten de manera pacÍfica dado que a pesar de ser similares en el aspecto denominativo.../... No resulta
lógico que sea vedada la posibilidad de registro de la marca de mi mandante, ya que esta cumple con los
requisitos precitados desde ningún punto de vista pretende apropiarse de un signo notorio.../... Sirvase por
tanto Señora Directora dictar resolución revocando la Resolución Np 1026/2022."--------------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o
interpuesto

[lirectión Grneral de Propicdad Induitriai

DireaiónN{ionrl de Propicdad Intelectuel
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Resolución No

POR I-A CUAL SE REVOCA I"á. RESOLUCIÓN N9 1026 DE FECHA 16 DE IUNIO DEaOLL,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD bE REGISTRO DE LA MARCA
"FarmaE:rpress', CIáSE 10, EXPEDIENTE746801202l, SOLICIADAPORDYSAHEAIÍHCARE Sá--------------

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas.

Que, corresponde a esta instancia administrahva resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "FarmaBrpress', clase 10, con el oponente "FARMACENTER
EXPRESS", clase 35 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los
eventuales consumidores-----------

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que:
"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características
tipicas, la impresión general y los principales elementos del signo." En ese sentido, corresponde analizar si

en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados
en su conjunto.---------

En ese orden de ideas, se advierte que la marca base de rechazo cuenta con dos vocablos, mientras
que la solicitada se encuentra compuesta por un solo vocablo, siendo disÍmiles tanto en lo fonético como
en la longitud de ambas denominaciones, y además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las

coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o

significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----

FarmaBrpress (marca solicitada), y
FARMACENTERDGRESS (marca base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sÍ, no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión visual muy diferente.-- ---- -- - --

Que, de dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético, debido a que al
pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que Ia impresión auditiva que generan ambas es

diferente una de otra.---------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo "EARMACENTER HPRESS' registrada para la clase 35 comprende: "importación,
exportación, comercialización de productos farmacéuticos en general y otros de uso médico"; mientras
que la marca en trámite de registro "EARMAEXPRESS" solicita la cobertura para los productos
comprendidos en la clase l0 "Aparatos e instrunen ".

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7" de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la
categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugnaDg compartenEmrsqa
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual
pacífica entre las marcas FARMAEXPRESS y FARMACENTER EXPRESS-----------

Ilirección f, encral dL propirdad Indu,rrial
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ResoluciónN' f} ;'

_i *
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 1026 DE FECHA 16 DE IUMO DE2O22, DISTADA POR IA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"FarmaExpress", CLASE 10, EXPEDIENTE 746801202l, SOLICITADAPORDYSAHEALITICARE S¿--------------

Que, en sÍntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo,
pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en

confusión.-

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente
para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que

deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese

sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio de un
producto, la diferencia de los servicios/productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de

confusión.-

En sintesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,
son diferentes, disÍmiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacÍficamente con el antecedente, en igualdad

de condiciones, ya que es un signo con caracterÍsücas propias que la hacen diferente, original y disüntiva
de su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. ---- -- - - - -- -

Afi.19

ArL 2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTR1AL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución Ns 1026 de fecha 16 de junio de 2022 dictada por la Dirección de

Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca

"FarmaExpress', clase 10, Acta 746801202l, solicitada a nombre de DYSA HEALTHCARE

Art.3e NOTTFÍQUESE.

eug, Cifi*ia Crist¿ltlo
Di:ectóia Gcnerll Interina
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ResoluciónN"_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 1027 DE FECHA 16 DE IUNIO DE2022, DISTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD bE REGISTRO DE LA MARCA
"FarmaExpress', CLASE 03, EXPEDIENTE T46S2I2OZI,SOLICIADAPORDYSAHEAIiIHCARE SA-------------

Asunción' 
i, . -,rt

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DYSA
HMTjIHCARE SA contra la Resolución N0 1027 de fecha 16 de junio de 2022, dictada por la Dirección de
Marcas, y; ------------

RE S ULTA

Que, en fecha 0l de julio de 2022 se presenta el representante convencional de DYSA HEAIIIICARE
SA e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución Ne lO27 de fecha 16 de junio de 2022,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 22 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 0l de septiembre de 2022 el representante convencional de DYSA HEAIIHCARE SA
expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 27 de septiembre de 2022. -------

CONSIDERANDO

Que, Ia Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la
citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "FARMACENTER EXPRESS",

registrada con el número 455101 en fecha 07 de febrero de 2018 a favor de CADENA FARMACENTER S.A.

Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacifrca en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de
conformidad al artículo 6" de la Ley N" )294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.».------------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: " (...) Cabe aclarar que las marcas en
pugna han sido depositadas en servicios diferentes.../... Si bien es cierto que ambas marcas poseen
denominaciones similares no es menos cierto que los productos que protegen son diametralmente
distintos, a pesar de ambas se encuentran en la clase 03.../... la marca de mi principal FARMAEXPRESS se

trata de una especialidad especÍfica y además ha sido limitada para cubrir Productos de higiene y de aseo

personal en la clase 03 .../... Cabe destacar que existen varios antecedentes de denominaciones similares
cuyos registros han sido concedidos en la clase 03, 05, 10, 35 y 44. debido a que la cobertura de productos
hace que no exista posibilidad de confusión entre unas y otras.../... Coexisten de manera pacífica dado que a

pesar de ser similares en el aspecto denominativo.../... No resulta lógico que sea vedada la posibilidad de
registro de la marca de mi mandante, ya que esta cumple con los requisitos precitados desde ningún punto
de vista pretende apropiarse de un signo notorio.../... Sirvase por tanto Señora Directora dictar resolución
revocando la Resolución Np 1027/2022."

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o recurso
interpuesto -------- 

c.

. \---)tf
.ibg. Claudia F¡rála Cnstaldo
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ResoluciónN" a 
,

POR I.A CUAL SE REVOCA I..A, RESOLUCIÓN N9 IO27 DE FECHA 16 DE IUNIO DEaO¿L,DICTADA POR Iá.
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DT REGISTRO DE LA MARCA
"FarmaE:rpress", CIASE 03, EXPEDIENTE T46S2I2OZI,SOLICIIADAPORDYSAHEAIIIHCARE SA-------------

Que, en primer término, las marcas en cuesüón deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas.

Que, corresponde a esta instancia administraüva resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "FarmaE:rpress", clase 03, con el oponente "FARMACENTER
EXPRESS', clase 03 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los
eventuales consumidores--- --- -----

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que:
"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las caracterÍsticas
tÍpicas, la impresión general y los principales elementos del signo." En ese sentido, corresponde analizar si

en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados
en su conjunto.---------

En ese orden de ideas, se advierte que la marca base de rechazo cuenta con dos vocablos, mientras
que la solicitada se encuentra compuesta por un solo vocablo, siendo disímiles tanto en lo fonético como
en la longitud de ambas denominaciones, y además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las

coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o
significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----

FarmaExpress (marca solicitada), y
EARMACENTERDPRESS (marca base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sÍ, no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión visual muy diferente.-----------

Que, de dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético, debido a que al
pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es

diferente una de otra.---------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo "FARN4ACENTER EXPRESS" registrada para la clase 35 comprende: "importación,
exportación, comercialización de productos farmacéuticos en general y otros de uso médico"; mientras
que la marca en trámite de registro "FARMAEXPRESS' solicita la cobertura para los productos
comprendidos en la sl§..Q3 "proauctos ae n¡gie comprendidos en la clase 3".

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7' de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en Ia que se pretenda el registro, tramitándose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la
categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna re la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una
pacÍfica entre las marcas FARMAEXPRESS y FARMACENTER EXPRESS-----------

a Crisrelic
ulrectora Genc¡¡l Intcrin¡
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Resolución N" l, * &........--E-__

POR IA. CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Ng 1027 DE FECHA 16 DE IUNIO DEaOLL,DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD bg REGISTRO DE LA MARCA
"FarmaExpress', CI.ASE 03, EXPEDIENTE T46S2I2O2I,SOLIC[ADAPORDYSAHEAUI{CARE SA-------------

Que, en sÍntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo,
pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en
confusión.-

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente
para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que
deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese

sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio de un
producto, la diferencia de los servicios/productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de
confusión.-

En sÍntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,
son diferentes, disímiles, originales y distinüvas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con características propias que la hacen diferente, original y distintiva
de su antecedente, por lo que podria darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. ---- - -- - - - --

Art.le

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GEMRAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

REVOCAR la Resolución Nq 1027 de fecha 16 de junio de 2022 dictada por la Dirección de
Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"FarmaExpress', clase 03, Acta 7468212021, solicitada a nombre de DYSA HEALTI{CARE
sá"----------

Art.3e NOTIFIQUESE.
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Resolución *' 0 ;'
POR LA CUAL SE REVOCA 1á, RESOLUCIÓN N9 1069 DE FECHA 20 DE IUNIO DE}OLL,DICTADA POR 1.A
DTRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLTCITUD bT REGISTRO DE LA MARCA
"FarmaExpress", CLASE 37, EXPEDIENTE 7468312O2L, SOLICIADA POR DYSA HEALIIICARE Sá"-------------

PARAGUAY

Asunción,

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DYSA
HEAXruCARE SA contra la Resolución Nq 1069 de fecha 20 de junio de 2022, dictada por la Dirección de
Marcas, y; ------------

RE SULTA:

Que, en fecha 0l de julio de 2022 se presenta el representante convencional de DYSA HEALIHCARE
S"\. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución Ne 1069 de fecha 20 de junio de 2022,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 22 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 0l de septiembre de 2022 el representante convencional de DYSA HEALiIHCARE S.A
expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 27 de septiembre de 2022. -------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la
citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "FARMACENTER EXPRESS",

registrada con el número 455101 en fecha O7 de febrero de 2018 a favor de CADENA FARMACENTER S.A.

Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de
conformidad al artÍculo 6" de la Ley N" 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.u.------------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Cabe aclararquelasmarcasen
pugna han sido depositadas en servicios diferentes.../... Si bien es cierto que ambas marcas poseen
denominaciones similares no es menos cierto que los productos que protegen son diametralmente
distintos, a pesar de ambas se encuentran en la clase i7.../... la marca de mi principal FARMAEXPRESS se

trata de una especialidad específica y además ha sido limitada para cubrir Servicios de instalación,
reparación y mantenimiento de equipos quirurgicos, instalación de software y hardware, mantenimiento de
equipos informáticos, supervisión en instalaciones en la clase 37 .../... Cabe destacar que existen varios
antecedentes de denominaciones similares cuyos registros han sido concedidos en la clase 05, 10,35, 37,42
y 44. debido a que la cobertura de productos hace que no exista posibilidad de confusión entre unas y
otras.../... Coexisten de manera pacifica dado que a pesar de ser similares en el aspecto denominativo.../... No
resulta lógico que sea vedada la posibilidad de registro de la marca de mi mandante, ya que esta cumple con
los requisitos precitados desde ningún punto de vista pretende apropiarse de un signo notorio.../., Sírvase

por tanto Señora Directora dictar resolución revocando la Resolución Np 1O69/2022."--------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia

ffi5
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Resolución N"_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 1069 DE FECHA 20 DE JUMO DE}OLL,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE T,ÍARCAS EN EL DGEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"FarmaE:rpress", CLASE 37, HGEDIENTE 7468312021, SOLICIIADA POR DYSA HEALITICARE SA-------------

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultáneay, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas.

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "FarmaE:rpress", clase 37, con el oponente "FARMACENIER
D(PRESS', clase 35 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los
eventuales consumidores-----------

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que:
"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características
típicas, la impresión general y los principales elementos del signo." En ese sentido, corresponde analizar si

en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados
en su conjunto.---------

En ese orden de ideas, se advierte que la marca base de rechazo cuenta con dos vocablos, mientras
que la solicitada se encuentra compuesta por un solo vocablo, siendo disÍmiles tanto en lo fonético como
en la longitud de ambas denominaciones, y además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las

coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o
significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----

FarmaExpress (marca solicitada), y
FARMACENTEREXPRESS (marca base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sÍ, no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión visual muy diferente.---- --- - -- -

Que, de dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético, debido a que al
pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es

diferente una de otra.---------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo "EARMACENTER EXPRESS' registrada para la clase 35 comprende: "importación,
exportación, comercialización de productos farmacéuücos en general y otros de uso médico"; mientras
que la marca en trámite de registro "EARMAEXPRESS" solicita la cobertura para los servicios comprendidos
en Ia clase 37 "servicios de instala
software,v hardware. mantenimiento de equipos informáticos. supervisión en instalaciones".

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7" de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especralidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la
categorÍa de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna IX¡ c
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventu
pacÍfica entre las marcas FARMAEXPRESS y FARMACENTER EXPRESS-----------

Dirtcción Grneral de Propitdad Indu:rrial
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ResoluciónN' I
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 1Oó9 DE FECHA 20 DE JUNIO DEaO¿L,DICTADA POR I.á,
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD bE REGISTRO DE I.á, MARCA
"FarmaExpress', CLASE 37, EXPEDIENTE T 6SSITOZI,SOLICITADAPORDYSAHMLIHCARE Sá"-------------

Que, en sÍntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo,
pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caerÍa en
confusión.-

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente
para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que
deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese

sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio de otro, la
diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.-

En sÍntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,
son diferentes, disÍmiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con características propias que la hacen diferente, original y distintiva
de su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. ---- -- - - - ---

Art.le

Ar[ 2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RES UELVE

REVOCAR la Resolución Ns 1069 de fecha 20 de junio de2022 dictada por la Dirección de

Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de

"FarmaExpress", clase 37, Acta 7468312021, solicitada a nombre
registro de la marca

de DYSA HEAUII{CARE

Art.3e NOTIFIQUESE.

nela Cristaldr
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POR I.A. CUAL SE RECONSTITI,IYE EL EXPEDIEN]E
"BUGABOO y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENIE No

DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I-A MARCA
T361092. A NOMBRE DE ROYAÍIY BUGABOO

Asunción,06AGI 2021r

MSTO: El estado actual de estos autos y,

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a Io dispuesto en el Art. 350 del C.P.C., por providencia de fecha el
de febrero de 2023, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las
copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones
del Código Procesal Civil y Penal.

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 350 del Código Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: " Comprobada la pérdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo
expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconsütución; b) que el juez intimará a las partes
para dentro del plazo de cinco dias presenten las copias de los escritos documentos y diligencias gue se
encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan
acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que
considere necesarias.

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en Ia norma citada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca
"BUGABOO Y ffiQUETA" clase 35, Acta N' 1361092, solicitada a nombre de ROYAUIY BUGABOO GMBH, y
dar continuidad a su tramitación.----------

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales
citadas,

LA DIRECTORA GENERAL INTERTNA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL
RESUELVE:

l) TENER POR RECONSTITLJIDO el expediente de solicitud de registro de la marca "BUGABOO Y
ETIQUETA", Acta N" 1361092, clase 35, solicitada a nombre de ROYAIIIYBUGABOO GMBH.-----

2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se

tK,\ GOBIERNOoTT. I PARAGUÁI\# PARAGUAY I nrruÁI

Resorución*.0 5 6 6

3) NOTIFÍQUESE por cédula.
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Resorución..05 6 7
POR LA CUAL SE RECONSTITI.IYE EL EXPEDIENTE O' 

'O**D 
DE REGISTRO DE LA MARCA

"BUGABOO Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N" 1361091, A NOMBRE DE ROYALTY BUGABOO
GMBH.----.

Asunción,064G0 2021+

MSTO: El estado actual de estos autos y,

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravÍo del expediente, la Dirección General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del C.P.C., por providencia de fecha Z
de marzo de 202?, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias
de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones
del Código Procesal Civil y Penal.

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 350 del Código Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconsütución de un expediente extraviado, y reza: " Comprobada la pérdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo
expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconsütución; b) que el juez inümará a las partes
para dentro del plazo de cinco dias presenten las copias de los escritos documentos y diligencias gue se
encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan
acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que
considere necesarias.

Que, en la fecha se han realizado todas Ias diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de Ia marca
"BUGABOO Y ETIQUETA" clase 12, Acta N" 13ó1091, solicitada a nombre de ROYAUIY BUGABOO GMBH, y
dar continuidad a su tramitación.----------

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales
citadas,

LA DIRECTORA GENERAL INIERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRIAL
RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de Ia marca "BUGABOO Y
ETIQUETA', Acta No 136109I, clase 12, solicitada a nombre de ROYALIY BUGABOO
GMBH..----

2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se.

3) NOTIFÍQUESE por cédula.
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Resorución*"O 5 $ I
POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS'IRO DE LA MARCA
.SUPERLONA ELECTROPLASTTC', CLASE 35, E)GEDIENTE N" 1420841, A NOMBRE DE CENTRO DE LOS
COMPRESORES Sá"----

Asunción'o6AGo 2|,2lt

VISTO: El estado actual de estos autos y,

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el fut. 350 del C.p.C., por providencia de fechall
de iulio de 2024, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias
de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones
del Código Procesal Civil y Penal.

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que elArt. 350 del Código Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza'. " Comprobada la pérdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo
expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconsütución; b) que el juez intimará a las partes
para dentro del plazo de cinco dÍas presenten las copias de los escr¡fos documentos y diligencias gue se
encontraren en .su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan
acerca de su autenücidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno,las medidas que
considere necesarias.

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca
"SUPERLONA ELECTROPI¿.STIC" clase 35, Acta N" 142084I, solicitada a nombre de CENTRO DE
COMPRESORES S.A., y dar continuidad a su tramitación.--------

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a Ias disposiciones legales
citadas,

LA DIRECTORA GENERAL INIERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

l) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca "SUPERLONA
ELECTROPLASTIC", Acta N' 1420841, clase 35, solicitada a nombre de CENTRO DE COMPRESORES
s.A----------

2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que

3) NOTIFÍQUESE por cédula.
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Resorución*'0 5 6 g
POR LA CUAL SE RECONSTITI.IYE EL EXPEDIENTE DE
"SUPERLONA ELECTROPLASTIC", CLASE 17, EXPEDIENTE
COMPRESORES SA.--.

SOLICTTUD DE REGISTRO DE I.A, MARCA
N" 1420844, A NOMBRE DE CENTRO DE LOS

Asunctón, 00 A00 2021t

MSTO: El estado actual de estos autos y,

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravÍo del expediente, la Dirección General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el fut. 350 del C.p.c., por providencia de fecha22
de julio de 2024, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco dÍas para que presenten las copias
de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.

Que, el Art. 13ó de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones
del Código Procesal Civil y Penal.

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 350 del Código Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza'. " Comprobada la pérdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo
expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes
para dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escritos documentos y diligencias gue se
encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan
acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que
considere necesarias.

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por Io que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca
"SUPERLONA ELECTROPLASTIC" clase 17, Acta N' 1420844, solicitada a nombre de CENTRO DE
COMPRESORES S.A., y dar continuidad a su tramitación.--------

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales
citadas,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

l) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca "SUPERLONA

ELECTROPLASTIC", Acta N" 1420844, clase 17, solicitada a nombre de CENTRO DE COMPRESORES

s.A----------

2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se

nd:,ti. I{,*0iru¡ldr

3) NOflFÍQUESE por cédula.

uil
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Resorución*.0 5 i ü
POR LA CUAL SE RECONSTITI.IYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"CICATRIZAN', CLASE 05, EXPEDIENTE N' 93047], A NOMBRE DE KENfI.JE INC.....---

Asunción,00AGI 202/*

MSTO: EI estado actual de estos autos y,

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del C.P.C., por providencia de fecha 02
de iulio de 2024, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias
de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones
del Código Procesal Civil y Penal.

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 350 del Código Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: " Comprobada la pérdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo
expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución;b) que eljuez intimará a las partes
para dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escritos documentos y diligencias gue se
encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan
acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno,las medidas que
considere necesarias.

Que, en la fecha se han realizado todas Ias diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca
"CICATRIZAN" clase 05, Acta N' 9304771, solicitada a nombre de KENVUE INC., y dar continuidad a su
tramitación

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales
citadas,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

l) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca "CICATRIZAN",
Acta N' 93O477I, clase 05, solicitada a nombre de KENVUE INC.---------

2) DAR contrnuidad a los trámites procesales en el punto en el que se

3) NOTIFÍQUESE por cédula.
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Resorución.'0 5 7 1
POR I.á, CUAL SE REVOCA I*A RESOLUCIÓN N' T4DEFECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL E)(PEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS1RO DE Iá, MARCA "PERFEXION",
CLASE 07, EXPEDIENTE N'17I13I5 SOLICTTADAANOMBRE DE SCHOTTAKTIENGESFIISCI{$T.

Asunción,00AGI 2021-

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SCHOTT
AKflENGESELLSCHAFT, contra la Resolución N' 74 de fecha 07 de febrero de 2018, dictada por la Dirección
de Marcas, y;------------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de marzo de 2017 se presenta SCHOT| AK|IENGESELLSCHAFT y solicita el registro
de la marca PERFEXION, para amparar servicios de la clase 07.----

Que, en fecha 20 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de SCHOTT
AKTIENGESELLSCHAFT e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 74 de fecha 07 de
febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 09 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 07 de agosto de 2018, el representante convencional de SCHOT|
AKTIENGESELLSCHAFT expresó agravios. Esta Dirección üene por contestada la expresión de agravios y
llama autos para resolver en fecha 22 de mayo de 2019.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden consütuir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio paru calificar o describir alguna caracterÍstica del producto o servicio."

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(...) En primer lugar, creemos que
"perfeXion" es una marca inherentemente distintiva y no es ni descriptiva ni genérica para la clase 07.

"perfeXion" No dice al público consumidor qué producto es; siendo su reconocimiento internacional el que
lleva al público consltmidor a asociar a la marca con los productos que ella protege .../... En segundo lugar,
mi mandante niega categóricamente que la marca peffeXion" sea genérica; por el contrario, "petfeXion'es
unag4ts¿gy@para la clase 07.

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto
o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores
en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 0l de autos se aprecia que la solici
"PERFEXION" fue presentada para cubrir servicios de la clase O7 del
textualmente describe: "Máquinas y máquinas herramientas para la
comprendidas en la clase 7".------------

aci

de la marca
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Resolución,u"05 7 i

POR I.lq, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 74DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, DISTADA POR I¿.
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL E)(PEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERJ'EXION",
CLASE 07, EXPEDIENTE N'I71I315 SOLICITADAANOMBRE DE SCHOTTAKTIENGESELLSCHAFT

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PERFEXION" resulta genérica
para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la
designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "PEMEXION"
no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase o7 del nomenclador
internacional, la cual comprende "Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas;motores,
excepto motores para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para
vehÍculos terresfres,' instrumentos agrícolas que no sean herramientas de mano que funcionan
manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos." I - - - - -

Que, en el presente caso de autos, la solicitud de registro de marca en cuestión "perfeXion" parece ser
una alteración ortográfica de "perfección", lo que sugiere que los productos son de alta calidad o altamente
precisos. Esto la coloca más en Ia categorÍa de marcas sugestivas, que son signos que sugieren o evocan de
manera indirecta alguna idea acerca de las caracterÍsticas o propiedades de los productos o servicios que
pretenden distinguir, ya que no describe directamente el producto pero sugiere una cualidad de perfección
o precisión deseada. Las marcas sugestivas son registrables porque requieren un cierto nivel de
interpretación por parte del consumidor para entender la relación entre la marca y el producto.---------------

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracterísücas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
ütular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
mismas propiedades o características."--- ----

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Alrespecto,lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o'las
caracterÍsticas especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su producto, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio.------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, izado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que osee las
caracterÍsticas necesarias para prosperar; por consiguiente, y al no de las
prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la

Cristaldo
al.Interina

Indusui¡l

Prcpiedad Intrlecturl

'https://nclpub.wipo.int/esen/?basic_numbers=show&class_number=7&explanatory_notes=show&gors=&lang-es&menulang=s5§rnsds=f
lat&notion=&pagination=no&version=20240101
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Resolución."O§ 7 "H

POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N' 74DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, DISTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL E)(PEDIENTE DE SOLICMUD DE REGISTRO DE I.A MARCA "PERFEXION",
CLASE 07, EXPEDIENTE N'1711315 SOLICTMDAANOMBRE DE SCHOTTAKTIENGESEI lSc¡¡,q¡ry

PORTANTO,
Iá, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPTEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N" 74 de fecha 07 de febrero de 2018 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art. le

Art.2s ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
a nombre de SCHOTT"PERFEXION", clase 07, Acta No. 1711315,

AKNENGESELLSCHAFT

Art.3s NOTTFÍQUESE.-----------
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Resolución."ffi7 2
POR LA CUAL SE REVOCA TA RESOLUCIÓN N' T3DEFECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL E)(PEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE I.A, MARCA "PERFEXION',
CLASE 09, EXPEDIENIENO 1777322 SOLICIIADAANOMBREDE SCHOTTAKTIENGESELLSCHAFT.

Asunción,06AGI 2021r

VISTO: EI recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SCHOTT
AKTIENGESELLSCFIAFX, contra la Resolución N" 73 de fecha 07 de febrero de 2018, dictada por la Dirección
de Marcas, y-- -- - - - - - -- -

RESULTA:

Que, en fecha 03 de marzo de 2017 se presenta SCHOT| AKTIENGESELLSCHAFTy solicita el registro
de la marca PERFEXION, para amparar servicios de la clase 09.----

Que, en fecha 20 de marzo de 2018 se presenta el representante convencional de SCHOTT
AKTIENGESELLSCHAFT. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N'73 de fecha 07 de
febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 09 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 13 de agosto de 2018, el representante convencional de SCHOTI
AKTIENGESELLSCHAFT expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y
llama autos para resolver en fecha 2l de febrero de 2019.--

CONSIDERANDO:

Que, Ia mencionada Resolución considera que: "(...) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para califrcar o describir alguna característica del producto o servicio."

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En primer lugar, creemos que
"perfeXion" es una marca inherentemente distintiva y no es ni descriptiva ni genérica para la clase 09.

"perfeXion'No dice al público consumidor qué producto es; siendo su reconocimiento internacional el que
lleva al público consumidor a asociar a la marca con los productos que ella protege .../... En segundo lugar,
mi mandante niega categóricamente que la marca "perfefion" sea genérica; por el contrario, "perfeXion" es

una IIESSí¡SW§AI¡yS para la clase 09.

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma

o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que los
en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la soli

Abg. C.laudia

Dircct

"PERFEXION" fue presentada para cubrir servicios de la clase 09 del

t'i. Direcci';ir Cc

constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al
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Resorución..0 5_ 7 2
POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 73 DE FEC}IAO7 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR Iá,
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL DGEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.-A MARCA "PERFEXION',
CLASE 09, EXPEDIENTE NO 1III322 SOLICNADAANOMBRE DE SCHOTTAKTIENGESELLSCHAFT.

textualmente describe'. "Máquinas y máquinas herramientas para la inspección de calidad del vidrio
(aparatos de testeo y control de calidad) comprendidos en la clase 9 ". 

--------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PERFEXION" resulta genérica
para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la
designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que Ia denominación "PERFEXION"

no constituye el nombre habitual con el que se desrgna a los productos de Ia clase 09 del nomenclador
internacional, la cual comprende "Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación,
geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización,
de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de
conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del
consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento
de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, softvvare, soportes de registro y
almacenamiento digitales o análogos vÍrgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas;
cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo,
máscaras de buceo, tapones para los oidos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores,
guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores

Que, en el presente caso de autos, la solicitud de registro de marca en cuestión "perfeXion" parece ser
una alteración ortográfica de "perfección", lo que sugiere que los productos son de alta calidad o altamente
precisos. Esto la coloca más en la categorÍa de marcas sugestivas, que son signos que sugieren o evocan de
manera indirecta alguna idea acerca de las características o propiedades de los productos o servicios que
pretenden distinguir, ya que no describe directamente el producto pero sugiere una cualidad de perfección
o precisión deseada. Las marcas sugestivas son registrables porque requieren un cierto nivel de
interpretación por parte del consumidor para entender la relación entre la marca y el producto.---------------

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en d que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracterÍsticas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
ütular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
mi smas propi edades o característi c as. " - - - - - - -

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto,lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las
características especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, qu

circunloquios

naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su producto, es
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un r

Direcciór Nacionrl derhttps://nclpub.wipo.int/esen/?basic numbers=show&class_number=9&explanatory_
fl at&nonon=&paginahon=no&version=20240101

notes=show&gors=&lang=ssgmenulang= ssgmode=
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Resorución*.0 5 7 2
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUCIóN N' 73DE FECHA 07 DE FEBRERo DE 2018, DISIADA poR tá.
ompcclóN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE soLICrruD DE REGISTRo DE LA MARCA "pERFExtoN',
CLASE 09, EXPEDIENTE N'I7I1322 SOLICMADAANOMBRE DE SCHOTTAKTIENGESELLSCHAFT.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que es un signo que posee las

caracterÍsticas necesarias para prosperar; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las
prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida

Art.le

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEML TNTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución No 73 de fecha 07 de febrero de 2018 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de

'PERFEXION", clase 09, Acta
trámites de la solicitud de registro de la marca

a nombre de SCHOTTNo. 1711322,

AKTIENGESELLSCHAFT

NOrrFÍQUESE.-----------Art.3e

,l iláu:trial
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Resolución-'-m 7
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 62SDEFECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICIADA POR
LA DIRECCIÓN NT ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

14, E)(PEDIENTE ñ 9463312018, SOLICITADA pOR ]OSE JEN TSENG

Asunción, 07AC$ 202,,

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CASIO KEISANKI
KABUSHIKI KAISHA (CASIO COMPUTER CO. tID.) contra la Resolución N" 628 de fecha 18 de noviembre
de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2020 se presenta el representante convencional de CASIO
KEISANKI KABUSHIKI KAISHA (CASIO COMPUTER CO. ttD.) e interpone recurso de apelación en contra
de la Resolución N' 628 de fecha 18 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos.

Que, en fecha 04 de marzo de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 21 de mayo de 2021, el representante convencional de CASIO KEISANKI KABUSHIKI
KAISHA (CASIO COMPUTER CO. [Í[D.) expresó agravios; y en fecha 06 de octubre de 2021, fue contestada
la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 14 de octubre de 2021,

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Al realizar el cotejo de las marcas C-SHOCK (marca
solicitada) vs. G-SHOCK (marca oponente) en un análisis en conjunto y sucesivamente se puede notar que
entre las marcas en pugna existen diferencias en los aspectos fonético, visual e ideológico .../... al pronunciar
ambas denominaciones puede notarse que tienen diferencias .../... existen otras marcas que llevan insertas
en su.e denominaciones la palabra SHOCK en diversas clases y a nombres de diferentes titulares .../... es

criterio de esta Dirección que la oposición debe ser declarada improcedente". ----------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "La marca pedida se limita solamente a

sustituir la letra G de Ia marca de mi mandante por la letra C, siendo ambas consonantes, pero en el mismo
lugar, misma posición y con un sonido extremadamente similar pues las consonantes GE y CE producen
prácticamente el mismo sonido .../... visualmente, la letra G sólo se diferencia de la letra C en un pequeño
trazo realizado en su parte inferior .../... las marcas enfrentadas se encuentran en una misma clase .../... la
marca C-SHOCK carece de los requisitos para el registro de marcas nuevas".

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "Aunque las

dos marcas tengan en común en su ortografra la palabra SHOCK este hecho de ninguna maneÍa es decisivo
para que las marcas se confundan entre si, ni siquiera debe ser tenido en cuenta para el cotejo debido a su
condición de palabra de uso común .../... el conjunto ortográfrco formado por diferentes consonantes al
inicio de ambas marcas C-SHOCK y G-SHOCK impresionan al primer golpe de vista por la diferencia.../...la
palabra SHOCK no es creación de la oponente ni mucho menos originalidad en el nombre de su marca
G-SHOCK".

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver
interpuesto -------- 

,.,.

'''
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Resolución N'-gÉ-fr-

POR T.A, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 628 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, DISIADA POR
Iá, DIRECCIÓN OE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "C-SHOCK", CLASE 14, EXPEDIENTE N" 9463312018, SOLICTTADA POR IOSE IEN TSENG
CHEN.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a Ia hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "C-SHOCK" y la marca oponente
"G-SHOCK', se advierte que la marca solicitada es ortográficamente similar a la marca oponente,
diferenciándose simplemente la solicitante por reemplazar el radical G por la I pero en su conjunto ambas

cuentan con una consonante, un guión y el vocablo SHOCK, estando compuestas ambas por 6 letras,
teniendo la misma longitud y generando una similitud visual. En el siguiente cotejo se puede corroborar la

similitud entre las marcas en pugna.--

C-SHOCK (solicitada),y
G-SHOCK (oponente)

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 14. Al respecto, tanto la marca oponente, "G-SHOCI« como la marca solicitada
"C-SHOCIC se encuentran registradas para la totalidad de los productos de la clase 14: "Metales preciosos y
sus aleaciones; artículos de joyerÍa, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojeria e instrumentos
cronométricos". Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a Ia clase y que los
productos cubiertos son idénticos, teniendo en cuenta que ambos abarcan la totalidad de los productos de
la clase que comparten. En ese sentido, esta instancia considera que debe ser mantenido un criterio estricto
y riguroso a la hora de otorgar registros para productos de la misma clase, atendiendo a la defensa del
interés del público consumidor.----------- --

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaria Ia confusión en la mente del
consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "C-SHOCK" en la misma clase 14. En tal sentido, el
comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud
ortográfica y fonética, sino que serÍan comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la
posibilidad de confusión. Ahondando aún más en el análisis, el Dr. forge Otamendi, en su obra DERECHO
DE MARCAS se refiere a la dilución de marcas diciendo: "la teorÍa de la dilución ha sido creada para
defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el ongen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los
pro ductos (...)."' - - - - - - - -

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dlrección arriba a la
conclusión de que son bastante confundibles por las similitudes existentes y que no es viable la
coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

REVOCAR la Resolución N' 628 de fecha 18 de noviembre de 2020 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR el archivo de Ia solicitud de registro de la marca "C-SHOCI«, clase 14, Acta N"
9463312018, solicitada a nombre de fOSE JEN TSENG CHEN.

NOTF'ÍQUESE por Cédula.

Abg.
Di¡cc

I OTAMENDI, )orge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág.458.

Di¡rc:irin
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCTÓN N" 208 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2012, DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPRENIA
GAMA SA Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE No 37O9912OO9 A NOMBRE DE IMPRENTA GAMA S.A. ---

Asunción,
n 7 A00 202t+

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de IMPRENTA GAMA
S.A en contra de la Resolución N" 208 de fecha 12 de abril de 2012, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de abril de 2012 se presenta el representante convencional de MPRENTA GAMA S¿"
e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N'208 de fecha 12 de abril de 2012, dictada
por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 06 de julio de 2012 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 1O de febrero de 2022, el representante convencional de IMPRENIA GAMA SA
expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 23 de febrero de2022.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Que, habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, esta Jefatura considera que la misma incurre en la prohibición de la Ley
de Marcas 1294/98 Art. 2 inc) a aquellos signos que puedan inducir a engaño o confusión respecto a la
procedencia, el modo de fabricación, las caracteristicas o la aptitud y finalidad del empleo de los productos
o servicios de que se trate. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "La solicitud de marca IMPRENTA

GAMA S.A. en la clase 16, pretendida por mi mandante, ha sido presentada para amparar los siguientes
productos: "Productos de imprenta en general". La clase 16 comprende: Papel y cartón; productos de
imprenta, material de encuadernación... .../... para que una marca sea considerada engañosa debe "inducir
intencionalmente a error", lo cual se puede ver que claramente no es el caso de la marca solicitada por mi
principal .../... la mencionada marca se trata de una IMPRENTA cuyo nombre es GAMA y cuyos productos o
servicios están relacionados a los de una imprenta."-----------

Que, corresponde a esta Direccrón resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee la característica de inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia de un
producto o servicio, cuando inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen
determinadas características. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los

consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 0l de autos se aprecia que la solicitud de

registro de la marca "IMPRENTA GAMA S.A. Y ETIQUETA S.A.C.I." fue presentada para cubrir
ional. -----------

ía Pnnrcla Cristaldo
'.r . ,l¡n:rrri Intcrina
:::r:ii rll Pro¡¡redad Indusuid

especÍficam ente "Prodltctos de imprenta en general" de la clase 16 del nomencl
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Resorución..O5 7 4
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'208 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2012, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPRENTA
GAMA S-A" Y ETIQLTEIA", CLASE 16, EXPEDIENTE N' 37099/2009 A NOMBRE DE IMPRENTA GAMA SA ---

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "IMPRENTA GAMA S.A. Y ffiQUETA" es el

resultado de la conjunción de dos palabras y Ia abreviatura S.A., las cuales en su conjunto proyectan una
denominación novedosa y original y alejan cualquier posibilidad de que pueda inducir a engaño o
confusión al público consumidor. ------------

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas

engañosas, diciendo: "Son marcas engañosas aquellas "que sean susceptibles de inducir a error respecto de
la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras
características de )os productos o servicios a distingurr'i Adicionalmente, manifiesta: "La Ley de Marcas
tiene por fin mediato asegurar la buena fe y la lealtad en el desarrollo de las actividades comerciales,
agrÍcolas e industriales. Y este fin último se procura obtenerlo a través de fines intermedios, uno de los
cuales es el de evitar confusión entre los productos que circulan dentro de la economia del paÍs (sea esta
confusión relativa a los productos mismos o a su procedencia) lo cual se procura por la aplicación de signos
marcarios suficientemente distintivos. (Causa 682, "Destilico SRL v. Institut National des Appelations
d'Origine des Vins et Eaux de Vie", sala entonces única, 14/9/1967).»t -------------

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en elArt. 2 inciso a) de la Ley. Al respecto, lo
que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan inducir a error respecto de la
naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras
caracterÍsticas de los productos o servicios a distinguir. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca,

que no induce a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración,
función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a disünguir y está dotado de
cierta personalidad que permite distinguirla de otras. La clase 16 cubre una amplia gama de productos
relacionados con la impresión y publicación, desde libros y folletos hasta material impreso diverso. En este
contexto, la marca'IMPRENTA GAMA S.A." simplemente describe la naturaleza de los productos ofrecidos
(productos impresos) sin sugerir un método particular de fabricación que pueda confundir a los
consumidores. ---------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que es un signo que posee las

características necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de
las prohibiciones de la Ley N" 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art.ls REVOCAR la Resolución N" 208 de fecha 12 de abril de 2012 Dirección
de Marcas.

6*ntr.:

ÉsÍ fit..[\..., C ri,crrl lntcnna

:r (i:Y;:..1 tlc I'rc;:ictl:'d lndussid

' "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. g' Ed.. CABA, Abeledo perrot, 2017

Cristaldo
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Resolución."ff 7 4
POR LA CUAL SE REVOCA Iá, RESOLUCIÓN N" 208 DE FECHA 12 DE ABRIL DE2OIZ, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPRENIA
GAMA SA Y ETIQUE"TA',, CLASE 16, EXPEDIENTE No ?7O9912OO9 A NOMBRE DE IMPRENTA GAMA S.A- ---

Art.2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
"IMPRENTA GAMA S.A. Y ffiQUETA", clase 16, Expediente N" 37099/2009,

solicitada a nombre de IMPRENTAGAMASA. ---------

Arr.3e NOTIFÍQUESE. ----------
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Resorución,*_0_l/5"'""
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N" 940 DE FEcHA 03 DE SEmEMBRE DE 2019, DISIADA
poR LA ompccróN DE MARcAS EN EL DpEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARcA
"AERMEC Y ETIQUE"TA',, CLASE 37, EXPEDIENTE N' 36958/2018, A NOMBRE DE AERMEC SPA"

Asunción, 07 AG0 202(

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AERMEC SPA

contra Ia Resolucrón N' 940 de fecha 03 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; --------

RESULTA:

Que, en fecha l8 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma
AERMEC SPA e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 940 de fecha 03 de septiembre de
2019, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveÍdo de fecha 30 de octubre de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 05 de diciembre de 2019. Y por proüdencia de fecha 24 de febrero de 2020
esta Dirección llama Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de
la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca AIRMEC, registrada con el número
43jj51 a favor de FRANK STEPHAN REGIER; Comentaria; Que ambas denominaciones son casi idénticas,
muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión
entre los consumidores; por lo que de conformidad al artÍculo 6'de la Ley N" 1294/98 de Marcas, no ha
lugar a lo solicitado

Que, se agravra el apelante, y entre otros argumentos expresa: "La denominación AERMEC Y
ETIQUETA suena diferente a AIRMEC en razón de que, si bien contienen letras en común,la marca de mi
mandante posee una etiqueta característica que la hace inconfundible .../... referente al aspecto visual, la
marca de mi mandante se percibe diferente a la marca base de objeción .../... la marca de mi mandante se

encuentra registrada en otros países, es una marca reconocida y de gran renombre en el mercado". -----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "AERMEC Y ETIQUETA", clase 37, con el antecedente "AIRMEC Y
ETIQUETA", clase 77. -----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "AERMEC Y ETIQUETA" y la marca
base de rechazo "AIRMEC Y ETIQUETA', se evidencia que en la denominación de la solicitante se

encuentra reproducrda la marca base de rechazo, diferenciándose simplemente la solicitante por el

reemplazo de la letra I por la letra E. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud,
debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión gráfica y fo4Étrqque
generan ambas es muy similar: -------Z
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 940 DE FECHA OI bP SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA OMTCCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"AERMECYETIQLJE"TA", CLASE 37, EXPEDIENTE No 36958|2OL8,ANOMBRE DEAERMEC SpA

AERMEC Y ETIQUEIA (solicitada), y
AIRMECYETIQUETA (base de rechazo)

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 37. Al respecto, la marca base del rechazo, "AIRMEC Y ETIQUETA" se encuentra
registrada para "servicios de asistencia en mecanica, reparacion, averias y mantenimiento de vehículos en
general, asimismo instalacion y reparacion de aparatos de aire acondicionado de automóviles"y la marca
solicitante "AERMEC Y ffiQUE-IA" fue solicitada para "servicios de mantenimiento, reparación e
instalación de aparatos de ventilación; servicios de mantenimiento, reparación e instalación de aparatos de
refrigeración; servicios de mantenimiento, reparación e instalación de sistemas y aparatos de aire
acondicionado; servicios de mantenimiento, reparación e instalación de convectores con ventilación;
servicios de mantenimiento, reparación e instalación de serpentin-venülador (fancoil); servicios de
mantenimiento, reparación e instalación de termoconvectores; servicios de mantenimiento, reparación e
instalación de ventiladores; servicios de mantenimiento, reparación e instalación de bombas de calor;
servicios de mantenimiento, reparación e instalación de enfriadores refrigerados por aire y enfriadores
refrigerados por agua; servicios de mantenimiento, reparación e instalación de deshumidificadores;
servicios de mantenimiento, reparación e instalación de piezas, componentes y accesorios, todos para los
productos antes mencionados". Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y
que los servicios cubiertos se encuentran muy vinculados, teniendo en cuenta que ambas abarcan
reparación de aire acondicionado. ---------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generarÍa la confusión ideológica en la mente del
consumidor al pretender, la solicitante, registrar la marca "AIRMEC Y ETIQUETA" en la misma clase 37.

Ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a Ia
dilución de marcas diciendo: "la teoria de la dilución ha sido creada para defender la relación
marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con
ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...):'l

Que, si bien la solicitante se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene
irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada y sobre todo, por encontrarse en
la misma clase. -------

Que, siguiendo este criterio doctrinario y jurisprudencial, esta Dirección considera que corresponde
aplicar la prescripción prohibitiva contenida en Ia ley que rige nuestra materia a la presente solicitud de
una denominación extremadamente confundible con otra ya registrada que fuera solicitada para la misma
clase 37, teniendo en cuenta que el signo solicitado "AERMEC Y ETIQUETA" no podrá coexlstir
pacíficamente con la marca registrada "AIRMEC Y ETIQUETA" sin atentar contra los derechos adquiridos
del titular de la marca registrada y el interés público.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la
conclusión de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugn correspo
Resolución recurrida.

la

¡ OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argenüna. 2012. 8ü. Pág.458.
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Resorución..Q57 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'940 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DISIADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"AERMEC Y ETIQLJE"IA',, CLASE 37, EXPEDIENTE No 3695812Ot8,A NOMBRE DE AERMEC SpA

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 940 de fecha 03 de septiembre de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.

Ar[ le

ArL 2e

Art.3e

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "AERMEC Y ETIQUETA", clase

37, Acta N'3ó958/2018, solicitada a nombre de AERMEC SPAr--\-
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Resorución.'S5 7 6
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N', 1267 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2018, DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTEDE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "HIDRADERM" CLASE 03, EXPEDIENTE N' 6240912016, SOLICTMDA POR DISTRIBTJIDORA
A]V&qILqLLTDA.

Asunción,07A00202{

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LABORATORIOS
CRESPAL contra la Resolución No 1267 de fecha 09 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de julio de 2018 se presenta el representante convencional de LABORAIORIOS
CRESPAL e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' 1267 de fecha 09 de julio de 2018,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha l8 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 16 de mayo de 2019, el representante convencional de LABORATORIOS CRESPAL

expresó agravios; y en fecha 27 de agosto de 2019, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección
llamó autos para resolver en fecha 30 de septiembre de 2010. -------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Analizando las marcas HIDRADERM (solicitada) vs.

HIDRODERM (oponente), encontramos que las marcas cuentan con diferencias gramaticales, fonéticas y
visuales, como también cuenta diferencias en los productos y servicios que pretenden proteger de la clase

3; cosméticos, productos de perfumería y articulos de higiene personal, siendo Ia marca registrada para la
clase 5 .../... es criterio de esta Dirección no hacer lugar a la oposición deducida".

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "A simple vista se puede observar la
identidad absoluta y el choque visual idéntico que producen las raices de las denominaciones de la
oponente con la solicitud de mi representada .../... comparten raices idénticas y desinencias idénticas .../...

existe riesgo de confusión total y relacionamiento Íntegro entre ambas denominaciones y clases, por lo que
la solicitud presentada debe rechazarse".

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "No existen
fundamentos legales que impidan el registro de la marca solicitante .../... HIDRADERM no es una
reproducción total ni parcial de la marca oponente, ni trata de imitarla en plano alguno .../... la marca base

de oposición ya coexiste actualmente con otros registros que comparten con ella la partícula DERM, como
radical y también en la desinencia .../... los productos cubiertos por la marca base de oposición y los
productos a ser cubiertos por la marca de mi mandante no guardan relación alguna".

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no

auclia Pamela
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Resorución.'-05 7 6
poR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" L267 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2018, DISIADA pOR LA
OMECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTEDE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "HIDRADERM", CLASE 03, EXPEDIENTE N" 6240912016, SOLICITADA POR DISTRIBUIDORA
AMARALUIDA

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre Ia solicitud de registro de la marca "HIDRADERM", clase 03, con la marca oponente "HIDRODERM",
clase 05.

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "HIDRADERM" y la marca oponente
"HIDRODERM", se evidencia que en la denominación de la solicitante se encuentra reproducida la marca
oponente, diferenciándose simplemente la solicitante por el reemplazo de Ia letra O por la letra A. De

dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud, debido que al pronunciarlas una a

continuación de la otra, tenemos que la impresión gráfica y fonética que generan ambas es muy similar: -----

HIDRADERM (solicitada), y
HIDRODERM (oponente)

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en clases

relacionadas. En ese sentido, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de
autos, vemos que la marca solicitada pretende cobertura en la clase 03 para: "Cosméticos, productos de
petfismeña y artículos de higiene personal incluidos en esta clase, como pastillas de jabón, aceites, cremas;
lociones; filtros solares; champús; acondicionadores; perfumes; acetona; preparaciones paÍa decolorar;
agua perfumada; colonia; productos para el baño; productos de maquillaje; preparaciones cosméticas", y la
marca oponente tiene cobertura para la totalidad de productos de la clase 05 "Todos los artÍculos de la clase
5, comprendiendose entre ellos productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos
para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para
improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos"
entre ellos también podemos mencionar: "los productos de higiene personal que no sean de tocador; los
champús, los jabones, las lociones y los dentÍfricos medicinales"l. Ambas cubren productos relacionados y
que podrÍan encontrarse en los mismos lugares de comercialización (farmacias, superrnercados).--------------

Que, si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se

puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294198, el cual expresamente prohÍbe el registro
de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que
acontece en el caso de autos. Siguiendo este criteno doctrinario y jurisprudencial, esta Dirección considera
que corresponde aplicar la prescripción prohibitiva contenida en la ley que rige nuestra materia a la
presente solicitud de una denominación bastante confundible con otra ya registrada que fuera solicitada
para clases relacionadas, teniendo en cuenta que el signo solicitado "HIDRADERM" no podrá coexistir
pacíficamente con la marca registrada "HIDRODERM'sin atentar contra el interés público ya que en ekaso
de autos claramente hay riesgo de confusión por la posibilidad de inducir a confusión o asociac
o indirectamente, a la marca regrstrada de manera tal que el consumid
marca o üenen un origen común.

r que

on:no&vclsio¡:20240 I fl I
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Resorución..05-7 6
PoR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcIóN N" 1267 DE FECHA 09 DE JULIo DE 2018, DICTADA poR LA
OMTCCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIoSoS EN EL EXPEDIENTEDE SoLICITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA "HIDRADERM" CLASE 03, EXPEDIENTE N' 6240912016, SOLICTTADA POR DISTRIBUIDORA
AMARALUIDA

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la
conclusión de que son bastante confundibles por las similitudes existentes y que no es viable la
coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL IN]ERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

Art.ls REVOCAR la Resolución N' 1267 de fecha 09 de julio de 2018 dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos.

ArL 2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "HIDRADERM", clase 03, Acta

Arb 3e
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Resorución."{t5 7 7
POR LA CUAL SE REVOCA I-A RESOLUCIÓN N" 573 DE FECHA 07 DE ABRIL DEZO22, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA JA)O( Y
ETIQUETA',, CLASE 34, EXPEDIENTE N' 04914/2021A NOMBRE DE AARDVARK BRANDS COLLECTION
INC. --------

Asunción,07 
AG0 202[

apelación interpuesto por el representante convencional de AARDVARK

en contra de la Resolución N' 573 de fecha 07 de abril de2022, dictada por la
Dirección de Marcas, y;

RE SULTA:

Que, en fecha 2t de abril de 2022 se presenta el representante convencional de AARDVARK BRANDS

COLLECTION INC. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 573 de fecha 07 de abril

de2022, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 09 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 22 de julio de 2022, el representante convencional de AARDVT\RK BRANDS

COLLECTION INC. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada Ia expresión de agravios y llama

autos para resolver en fecha l0 de agosto de2022.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Que, habiéndose realizado la búsqueda de

antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca AIAX,registrada
con el número 392471 a favor de EDGAR EUFEMIO ORIHLIELA BRITEZ; Comentario: Que, ambas

denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una misma

clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6'de la
Ley N' 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agraüa el apelante AARDVARK BRANDS COLLECTION INC. y
manifiesta: "Ambas marcas van acompañadas de otros elementos que resultan determinantes a la hora del
cotejo visual, el figurativo .../...la silueta de un halcón, con la denominación AJAX en letras rojas Qegistrada),
la silueta de una letra J estilizada con letras caracterÍsticas para \AXX en color gris .../... es impensable que un
fumador compre una cajetilla de cigarros en forma distarÍda .../... la propietaria de la marca por la cual se

rechazó no presente oposición".

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra

vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 392471de la marca!s" a

nombre de EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ venció el lOlOll2O24, venciendo a su vez

sil
rla

gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo
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Resorución..{-5 7 7
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 573D8 FECHA 07 DE ABRIL DE2022, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "IAxx Y
ETTQUETA", CLASiE 34, EXPEDIENTE NO 0/9I42O2I A NOMBRE DE AARDVARK BRANDS COLLECTION
INC. --------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del
registro de la marca 'JAXX Y ETIQUETA", solicitada por AARDVARK BRANDS COLLECTION INC.

PORTANTO,
I*A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE T.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

Ar[ le REVOCAR la Resolución N" 573 de fecha 07 de abril de2022 dictada por la Dirección
de Marcas.

Ar[ 2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
"IAXX Y ETIQUETA", clase 34, Expediente No 0491412021, solicitada a nombre de

ArL 3e NOTTFfQT,JESE. ----------

AARDVARK BRANDS COI I F'CTION INC.
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Resorución.Q57 8
PoR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N" 892 DE FEcHA 14 DE sEmEMBRE DEzozz,DIcIADA poR
LA DIREcctóN op ASUNToS MARcARros Lmclosos EN EL E)(PEDTENTE DE soLrcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA NOXMR" CLASE 03, EXPEDIENTE N" 39190/2020, A NOMBRE DE DI\¡ERSEY, INC. -.----.......

Asunción' 
o7Aoo2o2[

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DMERSEY, INC.
contra la Resolución N' 892 de fecha 14 de sepüembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y; - - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 07 de octubre de2022 se presenta el representante convencional de la firma DIVERSEY,
INC. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 892 de fecha 14 de septiembre de 2OZ?,
dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha OI de noviembre de 2O22 fie dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto, expresando agravios el apelante el 14 de diciembre de2022.----

Que, en fecha 03 de marzo de 2023, el representante convencional del oponente QUIMFA SA., a

través de la solicitud "OXMR', contesta el traslado de agravios dictandose providencia de Autos para
Resolver en fecha 16 de octubre de 2023; y en fecha 09 de marzo de2O23, el representante convencional del
oponente JOSE MARCOS SALVATIERRA CHAVEZ, a través de la marca "OXI HAIRY ETIQUEIA", contesta el
traslado de agravios dictandose providencia de Autos para Resolver en fecha 16 de octubre de 2023.-

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurida considera: "N cotejar las marcas OXIVIR (marca solicitada) vs. OXI HAIR
y OXIVIR (marcas oponentes) en conjunto, se aprecia que las marcas en pugna son semejantes en el aspecto
visual, fonético e ideológico .../... al visualizar/pronunciar de seguido las denominaciones de la solicitada
OXIVIR con la marca base de la segunda oposición OXIVIR se verifica que son idénticas, por lo cual cabe
afirmar que no podrán coexistir pacÍficamente en el mercado .../... las marcas enfrentadas pretenden
identificar productos de clases relacionadas, circunstancia que agrava la posibilidad de confusión .../... esta
Dirección concluye que las oposiciones deducidas deben ser declaradas procedentes." ---------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "OXIVIR es una marca creada y
registrada en varios paÍses del mundo en las c/ases 0j y 05 por Diversey, Inc. .../... la marca solicitada por la
adversa es una copia exacta de la marca OXIVIR que Diversey,Inc. explota en el mundo .../... de prosperar el
intento de bloquear el registro de la marca OXIVIR implicará facilitar el apoderamiento de una marca ajena
por parte de la adversa .../... en cuanto a la oposición del Sr. Salvatierra, las marcas comparten el prefijo OXI,
pero se diferencian suficientemente en la desinencia (VIR por un lado y HAIR por otro)'. ------------

Que, el representante convencional de la firma oponente QUIMEA S,A-, en base a la oposición que
promoviera a través de la solicitud "OXIVIR.', contesta el traslado de agravios y, entre otros argumentos,
manifiesta: "Cabe resaltar las carencias en los agravios del solicitante, cuanto sigue: l) No ha demostrado la
existencia de los registros que mencionada, 2) No posee un dictamen de la autoridad competente sobre si
corresponde o no la denominación OXIVIR, clase 05 a nombre de QUIMFA S.A. 3) No ha sustentado y
ninguna norrna marcaria o jurÍdica si la presente resolución es PROCEDENTE o IMPROCEDENTE, no
exponiendo la cuestión de fondo a evaluar por la Señora Directora .../... pn referencia a la
oposición, el solicitante se ha limitado a manifestar que OXIVIR, clase 03 y OXI HA

ll
I

I ¡dustri¡i

I nttlt ctu¡i
ücttcl'.t :

iguales, pero no ha demostrado porque no son iguales". ----------- -----------;

li¿cion¡l dc Pr
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Resorución.'j5 7 8
poR t¿, cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N" ggzDEFEcHA 14 DE SEmEMBRE DEzozz,DIgIADA poR
I¿, DIRECcTóI¡ op AsuNTos MARCARIoS LITIGIoSoS EN EL EXpEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA "OXMR', CI..ASE 03, E)PEDIENIE N' 39190/2020, A NOMBRE DE DIVERSEY, INC. ------------.

Que, el representante convencional de la firma oponente JOSE MARCOS SALVATIERRACFIAVEZ, en

base a la oposición que promoviera a través de la marca "OXI HAIR Y ETIQUETA', contesta el traslado de

agravios y, entre otros argumentos, manifiesta: "El apelante dice agravarse y como fundamento de su

agravio invoca simplemente una supuesta errónea valoración y análisis de la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos; nada más distante de la realidad, ya que al realizar un análisis en conjunto entre las

denominaciones en pugna "OXI HAIR" (registrada) y "OXIVIR" (solicitada), resulta evidente que las marcas
objeto del cotejo son confundibles .../... Las primeras letras <OXI> y las terminaciones <1R> son las mismas,

las clases son idénticas y las diferencias son mínimas". -----------

Que, corresponde a ésta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, el criterio al analizar a los signos marcarios es realizarlo de manera conjunta, sin artificlales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe o no posibilidad de confusión entre ellos. En ese

orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre Ia solicitud de registro de la marca "OXMR" (clase 03) con las oponentes "OXMR.' (solicitada en clase
05) y OXI HAIRY ffiQUE"IA (clase 03). ---------

Que, con relación a la primera oposición, corresponde realizar el cotejo entre la solicitud de registro
de marca "OXMR" (clase 03) y la marca oponente "OXMR" (solicitada en clase 05). En ese sentido, al

realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la solicitud
oponente "OXMR" tiene una cobertura limitada para productos de la clase 05 "ANTIVIRICO.

MEDICAMENTO EMPLEADO PARA TRATAR INFECCIONES CAUSADAS POR VIRUS"; mientras que la marca
en trámite de registro "OXMtr solicita la cobertura para productos la clase 03 "Preparaciones de limpieza y
preparaciones de pulido para uso en superficies duras en entornos comerciales, industria-les e
instituci onal es". - - - - - - - - -

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7" de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la
categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna re comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacÍfica, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro de artículos de limpieza por parte de la
solicitada y rubro farmacéutico por parte de la oponente).---------

Que, con relación a Ia segunda oposición, corresponde realizar el cotejo entre la solicitud de registro
de marca "OXMR'(clase 03) y Ia marca oponente "OXIHAIRYffiQUETA" (clase 25). Analizando el campo
ortográfico y fonético, se evidencia que la solicitada está compuesta de un solo vocablo mientras que la
oponente consta de dos vocablos, cuyas desinencias son disÍmiles (FIAIR vs. VIR), siendo similar
únicamente el vocablo "OXI", lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el
párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una fuerte diferencia
que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva

¡teilna
dad Indurt¡i¡l

cl l,lcionrl de Propitdad lnttlectual
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Resorución."!5 7 B
poR IA. cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N' ggzDEFEcHA 14 DE sEmEMBRE DEzozz,DIgrADA poR
LA DIREccróN or ASUNToS MARcARros Lmclosos EN EL DGEDTENTE DE sollcmuD DE REGrsrRo
DE LA MARCA "OXMR", CLASE 03, EXPEDIENTE N' 39190/2020, A NOMBRE DE DI\¡ERSEY, INC. ..--........-

OXMR (solicitada),y
OXI HAIR Y EflQUETA (oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones OXMR
(solicitada), y O)fl HAIR Y ETIQUETA (oponente), se comparte el vocablo "OXI", existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el
sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: OXY, clase 03, Registro
N" 515495 a nombre de THE MENTHOLATUM COMPANY.; SUPER OXI, clase 03, Registro N' 502872 a

nombre de FITSANCA SOCIEDAD ANONIMA; O)OüN, clase 03, Registro N' 576531 a nombre de GUSTAVO

JAVIER VIVEROS GARCETE; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del
mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo
con el cual ya coexiste previamente. ------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitada es un signo con características propias, y que no eiste riesgo de confusión ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. -- --- ---- ---

PORTANTO,
I.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución No 892 de fecha 14 de septiembre de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art le

Art.2e

Art.3e

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de regrgtr_o¡le
clase 03, Acta N" 39I9O12O2O. solicitada a nombre de DIVERpEY,INC.--)

NOTIFÍQUESE por cédula.

la marca "OXMR",

ffi
Q¡i,,nrd

Á§
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Resolución.'0-L7 g
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 902 DE FECHA }IDENOVIEMBRE DE 202I, DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDTENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "KIJRUVIKA" CLASE 35, E)PEDIENTE NO 3248412019, A NOMBRE DE ALFREDO YEGROS
CORONEL.

Asunción, 0 7 AG0 202t+

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ALFREDO YEGROS
CORONEL contra la Resolución N" 902 de fecha 29 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Liti giosos, y ; - - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 14 de enero de 2022 se presenta el representante convencional de la firma ALFREDO
YEGROS CORONEL e interpone recurso de apelación contra la Resolución No 902 de fecha 29 de
noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, en fecha 24 de marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 04 de agosto de2O22, el representante convencional de ALFREDO YEGROS CORONEL
expresó agravios; y en fecha 05 de diciembre de 2022, fue acusada la rebeldía del representante
convencional del oponente por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado
decaÍdo el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Con relación a la oposición deducida en base al registro de la
marca CURUVICA registrada en la clase 4j y KURUVIKA, solicitada para la clase 35, podemos apreciar que la
marca solicitada es cuasi-idéntica a la registrada, ya que reproduce casi en su totalidad la marca registrada,
reproduce 6 letras de un total 8 letras .../... la simple sustitución de la letra C por la letra K no le aporta
capacidad distintiva .../... es criterio de esta Dirección hacer lugar a la oposición deducida

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "La marca de la oponente CURIJVICA
distingue "servicios de restaurantes" en la clase 43. En cambio, la de mi pnncipal, KLIRUVIKA, ampara "venta
de productos de artesanía" en la clase 35 .../... entre una marca cuyo uso está destinado a bares y restaurantes
y otra gue se emplea para productos de artesanÍa, no puede haber colisión alguna, pues los respectivos
productos comercializados por ambas tienen mercados y público diferentes".

Que, corresponde a ésta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas KURLMKA (solicitada en clase 35) y
CURUVICA Y ETIQUETA (marca oponente en clase 43), vemos que al iniciar el análisis de las

denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es

regla general en el derecho marcario, sln artificiales desmembraciones y cuyo rsila
percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de i erto que
entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo KURUVIKA/CURUV

.' or-ñif*4!_1.!S'.i n r.,
n Ccrirrl JcTroPicdad Induslllál

Nlcionrl de ?ropitdad Inttlecrtal

que, en su con;unto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas de las mi
cierto
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ResoruciónN'05 7 I
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 902 DE FECHA }9DENOVIEMBRE DE 202I, DISTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL E)GEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS]RO
DE LA MARCA'KURUVIKA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 3248412019, A NOMBRE DE ALFREDO YEGROS
CORONEL.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente "CURUVICA Y ETIQUETA" está registrada para servicios de Ia clase 43 "servicios de
restauración (comidas y alimenücios); mientras que la marca en trámite de registro "KURUVIKA" solicita la
cobertura para los servicios comprendidos en la clase 35 "servicios de venta minorista de productos de
a¡tesanía".

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema segurdo por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7" de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una
sola sohcitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la
categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna p comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacÍfica, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro de artesanÍa por parte de la solicitada y
rubro de restauración por parte de la oponente)

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que Ia
marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. - -- -- -- -- - - -

ArL Ie

ArL 2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI-AL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N" 902 de fecha 29 de noviembre de 2021 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de Ia solicitud de registro de la marca "KURUVIKA',
clase 35, Acta No 3248r',12019, solicitada a YEGROS

Art 3e NOTIFÍQUESE por Cédula.

ic
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ccción Nacional dc d¡d Intrhcrual



OIRECCIóN NACIONAL DE

(,/ ,\PROPIEDAD
VP INTELECTUAL

V :H coBIERNo nrr. I PARAGpÁI
\l PARAGUAY I REKUAI

PARAGUAY

Resorución.'-05 I 0
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 82 DE FECHA 08 DE MARZO DEaOLL,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD
DE REGIS]n'O DE MARCA "BIO.FORCE", CLASE 35, EXPEDIENTE NO 9455U2OI9, SOLICNADA POR LA
FIRMA VTITIA PARAGUAY S.RL

Asunción, 0 7 AG0 202t+

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma GENOMMA
LAB INTERNACIONAL, S.AB DE C.V. contra la Resolución N' 82 de fecha 08 de marzo de 2022, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de noviembre de 2022, el representante convencional de la firma GENOMMA LAB

INTERNACIONAL, SAB DE C.V. interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 82 de fecha 08 de

marzo de2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 27 de diciembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso

interpuesto

Que, en fecha 28 de abril de 2023, el representante convencional de GENOMMA LAB

INTERNACIONAL, SA.B DE C.V. expresó agravios; y en fecha 14 de diciembre de 2023, fue contestada la

expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 20 de diciembre de 2023. ------------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "Al realizar el cotejo de las marcas BIO-FORCE (marca

solicitada) vs. M FORCE (marca oponente) se percibe a simple vista que existen diferencias en los aspectos
visual, fonético e ideológico. Si bien comparten la particula FORCE, poseen otros elementos que permiten
identificarlas, existen otras marcas que llevan insertas en su denominación la partÍcula FORCE y con las

cuales la marca oponente se encuentra coexistiendo pacíficamente .../... que la solicitada pretende el
registro para identificar los servicios de: importación, exportación y comercialización de fungicida
microbiológico, comprendidos en la clase i5, mientras que la marca base de oposición comprende todos los
productos de la clase 5 .../... esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene improcedente." -----

Que, se agravia el apelante GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.AB DE C.V. y entre otros

argumentos, expresa: "BIO FORTE, clase 35, intenta proteger la importación y comercialización de los

mismos productos que protege la marca de mi representada .../... FORCE no es una particula, es un vocablo
de fantasía para productos de la clase 5, y es el sustantivo que forma parte destacada en ambas marcas, al
punto tal, que es imposible distinguirlas una de la otra". -------

Que, el representante convencional de la solicitante WITLA PARAGUAY S.R.L., contesta el traslado de

agravios y, entre otros argumentos, manifiesta: "Las diferencias entre las denominaciones BIO-FORCE

(solicitada) y M-FORCE (oponente) están a simple vista, además de ser perfectamente diferenciables entre
sí, pueden coexistir pacíficamente sin causar riesgo de confusión o asociación de la misma manera que la

oponente ya coexiste con otras que poseen el vocablo FORCE en su composición.../... el término FORCE no
es una creación exclusiva del intelecto de la oponente y tampoco es indicativo para un tipo de

ión Ccncral de Prcpirdad Indusr¡ial
ón Nlciolrl de Prcpiedad inrclccrr:al

servicio .../... el término FORCE ha sido otorgado a otros titulares anteri,
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Resorución..O5 S 0
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N" 82 DE FEcHA 08 DE MARzo DEzozz,DIcrADA poR LA
omncctóN DE AsuNTos MARCARIos Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE oposlclóN A IA soLIcITLJD
DE REGISTRO DE MARCA "BIO.FORCE", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 9455112019, SOLICTTADA POR LA
FIRMA WTTIA PARAGUAY S.RL. ----.--

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "BIO-FORCE" y la marca
oponente "M FORCE", se evidencia que la denominación cuyo registro se solicita se compone de dos
vocablos separados por un guión y cuyo radical es disÍmil a la del oponente (BIO vs. M), siendo similar
únicamente el vocablo "FORCE', lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el
párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al

pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que Ia impresión auditiva que generan ambas no es

similar.

BIO.FORCE
M FORCE

(solicitada), y
(oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones
BIO-FORCE (solicitada), y M FORCE (base de oposición), se comparte el vocablo "FORCE", existen otras
marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada
en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: G FORCE, clase 35,

Registro N" 582213 a nombre de MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.; FORCET, clase 35, Registro N'
518867 a nombre de AMERICA LATINA AGRISCIENCES S.A. (ALAG S.A.); [tl6¡ FORCE - FORTALECIENDO
SU PRODUCCCION - SLOGAN, clase 35, Registro N" 540366 a nombre de GUSTAVO ALEXANDRE BOSCON;
extremo que demuestra la coexistencia pacÍfica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el
titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste
previamente. ------------

Que, siendo así, el vocablo "FORCE'deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado
en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser uülizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente elArt. 16 de la Ley N" 12941L998 de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio". -----------

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr.

Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona "lLna

partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede
invocarse privilegio sobre ella. El ütular de una marca que contenga una pafticula de uso común no puede
impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, 'ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado raz

fica

Grneral dc Propiedad Indusrrial
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de uso general o necesario". Por ello, se colige que podrÍa darse una s.-
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Resorución.'0 5 B 0
POR I.-A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 82 DE FECHA 08 DE MARZO DEaOL¿,DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA "BIO-FORCE", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 9455U2OI9, SOLICNADA POR LA
FIRMA WITIA PARAGUAY S.RL. ----.-.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la
conclusión de que es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la

Resolución recurrida.

ArL le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 82 de fecha 08 de marzo de2022, dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BIO-FORCE',

Acta N' 9455112019, clase 35, presentada por la firma VTITIA PARAGUAY S.R.L. -------

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

*-,)¡ln'ñt.t
c'1"",*,lTffi,,irl
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Resorución.'$§ B 1
POR LA CUAL SE CONFIRMA I¿, RESOLUCIÓN N' 936D8 FECHA 20 DE SEMEMBRE DE2O22, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "COALA DESDE 1989", CLASE 03, EXPEDIENTE N" 85064/2019, A NOMBRE DE
COALA ESSENCIAS AROTT¡ATIC¡S UTDA.

Asunción,07A00202[

MSTO: El

Resolución N'
recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de YP S.A. contra la

936 de fecha 20 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y;

RE S U LTA:

Que, en fecha 29 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma YP Sá- e
interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 936 de fecha 20 de septiembre de 2022, dictada por
la Direccrón de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 01 de junio de ZO23 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 2I de junio de 2aB, el representante convencional de YP SA expresó agravios; y en

fecha 12 de marzo de2024, fue acusada la rebeldÍa del representante convencional del solicitanteporno
contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaÍdo el derecho que dejó de usar y se

llamó autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Con relación a la oposición deducida, nos damos cuenta que
la marca solicitada conüene elementos distintivos propios, que lo hacen en sí un signo registrable .../...

examinando las marcas KOALA (oponente) y COALA DESDE 1989 (solicitada), esta Dirección es del criterio
que si bien la solicitada üene elementos en común con la base de la oposición, cabe mencionar que los
productos y servicios protegidos son totalmente distintas a la marca KOALA, registradas en clase 20, j5 y j8
y la solicitada protege productos de la clase O3, también cuenta con elementos propios que la vuelven
claramente novedosa y original .../... la oposición deducida deviene improcedente." --

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "N momento de que las marcas KOALA

y COALA sean puestas ante el consumidor local, existe el riesgo de que las confunda, por la identidad
gramatical que existe entre ellas .../... las marcas solicitada y registrada comparten idénticas similitudes en

cuanto a su construcción gramatical, conceptual y fonética. La adición de una desinencia genérica y de uso

común no aportan a la solicitud las caracterÍsticas novedosas". --------

Que, corresponde a ésta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas COAI¿. DESDE 1989 (solicitada en clase 03) y
KOAI-A y ETTQUETA" KOALA LUXOR DORMTR ES UN PIACER (SLOGAN) Y mQUET,\ KOALA MEMORY
DORMIR ES UN PIACER (SLOGAN) Y ETIQUETA, KOALA DORMILON DORMIR ES UN PLACER (SLOGAN)
y ETIQUE"TA , KOALA CONFORME DORMTR ES UN PLACER (SLOGAN) Y ETIQUETA, KOAL{
ORTHOMEDICAL DORMIR ES UN PLACER (SLOGAN) Y ETIQUETA (marcas oponentes en clase 35,20 y 38),

vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado

desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser

la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas el

vocablo COALA/KOALA, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser teni las

istaldo
fc.tOta G
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coberturas de las mismas.---- ---------'---)

Tecció¡ 
N¡cion¡l dt Prcpietl:d lrteicctr;l@
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Resotuciónr.l'058 1
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 936 DE FECHA 20 DE SEMEMBRE DE 2022, DISIADA
POR LA NNTCCTÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "COALA DESDE 7989", CLASE 03, EXPEDIENTE N" 85064/2019, A NOMBRE DE
coALA ESSENcIAS ¡.nouÁnces LrDA

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas anallzadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente "KOALA Y ffiQUETA, KOALA LUXOR DORMIR ES UN PLACER (SLOGAN) Y ETIQUETA,
KOALA MEMORY DORMIR ES UN PLACER (SLOGAN) Y MQUETA,, KOAIá. DORMILON DORMIR ES UN
PLACER (SLOGAN) Y ETIQUETA , KOALA CONFORME DORMIR ES UN PLACER (SLOGAN) Y ETIQUETA,
KOALA ORTHOMEDICAL DORMIR ES UN PLACER (SLOGAN) Y ETIQUETA" registrada para la totalidad de
productos de la clase 20 "Muebles, espejos, marcos; contenedores no metálicos de almacenamiento o
transporte; hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar
amarillo" y para servicios de la clase 35: "Venta, comercialización, importación, expoftación exclusivamente
de colchones"; mientras que la marca en trámite de registro "COAI-A DESDE 1989" solicita la cobertura para
los productos comprendidos en la clase 03 "Aceites esenciales; esencias etéreas; esencia de menta [aceite
esenciall; aceites para perfumes y esencias; productos de limpieza perfumados; aromatizantes y
desodorantes; desodorantes en spray".

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7' de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada
sohcitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna re comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexlstencia
pacífica, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro de aromatizantes por parte de la soltcitada y
rubro mobiliario por parte de la oponente).---------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitada es un signo con características propias, y que no efste riesgo de confusión ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ---------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE:

ArL le CONFIRMAR la Resolución No 936 de fecha 20 de septiembre de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "COALA
DESDE 1989", clase 03, Acta N" SSOó/,lZOlg. solicitada a

Ar[ 3e NOTIFÍQUESE por Cédula.
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Resorución* 05 B 2
POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 268 DE
FECHA 09 DE MAYO DEaO}4DICIADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD TNDUSTRIAL EN EL
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'EXPRESS", CLASE 25, ACTA N" 4307612013
SOLICIIADA POR FEND( S4..........

Asunción, 0 7 AG0 ?Üzl+

VISTO: El recurso de reposición interpuesto por el representante convencional de FENX SA. por
medio del escrito Acta N' 2453924 de fecha 27 de junio de2024y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de mayo de 2024,la Dirección General de Propiedad Industrial dictó la Resolución

N" 26812024, por la cual se confirma Ia Resolución N' 1452 de fecha 27 de noviembre de 2017 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 27 de junio de2O24, el representante convencional de FENX SA interpone recurso de

reposición por medio del escrito Acta N' 2.453924.

En tales condiciones, esta Dirección se declara competente para entender en el presente caso.

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 09 de mayo de 2024ha sido emitida la Resolución N" 26812024 dictada por la Dirección

General de Propiedad Industrial, por la cual se confirma la Resolución N' 1452 de fecha 27 de noviembre de

2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos y se ordena el archivo de la solicitud de

registro de la marca'EXPRESS', clase 25, Acta N" 43076/2013, solicitada a nombre de FENX S.A. ---------------

Que, manifiesta el representante convencional de FENIX S.A. en su escrito de recurso de reposición,

entre otros argumentos: "Qug en fecha 2O de septiembre de 2013 mi mandante ha solicitado el registro de

la marca "EXPRESS" Y ETIQUEM, bajo Acta N' 1343076 para "todos los artÍculos de la clase 25". Que, el
rechazo de la solicitud se funda, según lo expuesto en el considerando de la resolución recurrida, en la

existencia de la marca "EXPRESS", registrada con el número 378.603, Clase 25, en fecha 19 de abril de 2013 a

favor de la firma Express, Lic, A Delaware Limited Liability Company. Que, en fecha 4 de agosto de 2015, se

presentó la acción de cancelación del registro marcario No. i78.ó03 por falta de uso ante el Poder Judicial.
Que, cabe señalar que en fecha 27 de diciembre de 2018 bajo Sentencia Definitiva No. 625 y su aclaratoria
NO. 222 de fecha 2 de Julio de 2019, se libra oficio No. 825 en fecha ll de noviembre de 2019 ordenando la
anotación de la cancelación del registro No. 378.ó03 de la marca "EXPRESS" , clase 25, a nombre de la firma
Express, LIc, A Delaware Limited Liability Company. Que, en fecha 18 de noviembre de 2019, bajo Acta No,
1996823 se presenta el oficio No. 825 ante la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, solicitando se

tome nota de la cancelación del registro No.378.60i de la marca "EXPRESS", clase 25, a nombre de la firma
Express, LIc, A Delaware Limited Liability Company. Adjunto Oficio. Por tanto, solicito que se REVOQUE la

Resolución de Rechazo N' 268 y en consecuencia se disponga la prosecución del trámite de registro de la
marca EXPRESS" Y ETIQUETA, bajo Acta N" 1343076, clase 25 a favor de mi mandante, la firma FENIX 5.A.".--

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso

interpuesto, y, considerando las previsiones legales del Art. 124 de la Ley N" 1294198 de Marcas dispone

respecto a la interposición del recurso de reposición: "Contra toda resolución, sea interlocutoria o

definitiva, procederán los siguientes recursos: a) reconsideración o reposición ante la autori
la resolución... (...); y que la resolución atacada no es producto de otro recqllo, resulta
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Resorución..05 B 2
poR IA cuAL sE HAcE LUGAR AL REcuRso DE REpostcróN y sE REVocA LA RESor-ucróN N' 268 DE
FEcHA 09 DE MAyo Dgzoz4 DIcTADA poR LA ompccróN GENERAL DE pRopIEDAD INDUSTRTAL EN EL
EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXPRESS", CLASE 25, ACIA N" 4307612013
SOLICITADA POR FEND( S.A"........--

Que, tras la verificación de las constancias documentales de autos y del sistema informático de

marcas, se constató que la marca oponente "EXPRESS", con Reg. N' 378.603 en clase 25, a nombre de

Express, Llc, A Delaware Limited Liability Company, se encuentra con estado administrativo "Cancelada" en
fecha 08 de julio de 2024: "A fin de que se sirva disponer la inscripción de la S.D. Ne 625 de fecha 27 de
diciembre de 2018 que en la parte resolutiva dice: 1) CANCELAR POR NO USO la inscripción del registro N"
292.772, marca "EXPRESS", clase 25, concedida en fecha 21 de agosto de 2OOó, y del registro N" 378.603,

marca "EXPRESS", clase 25, concedida en fecha 19 de abril de 2013, correspondiente a la renovación de
registro N' 254.691, inscriptos ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual a nombre de Express LLC
A Dellaware Limited Liability Company, y su aclaratoria S.D. N' 222 de fecha 02 de julio de 2019 que en su
parte resolutiva dice: 1) HACER LUGAR al recurso de aclaratoria interpuesto por Abg. Hugo R. Mersan,
contra el resuelve de la S.D. Nro. 647 De fecha 27 de diciembre de 2018, debiendo quedar como sigue:
"Registro N' 291772, marca "EXPRESS", clase 25, concedida en fecha 2t de agosto de 2006, y del registro N"
378603, marca "EXPRESS', clase 25, concedida en fecha 19 de abril de 2013, correspondiente a la renovación
de registro N" 254691, inscripto ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual a nombre de Express
LLC A Dellaware Limited Liability Company".-

Que, en conclusión, a fin de acatar el principio de celeridad y economÍa procesal dispuesto en el Art.
32 de la Ley N' 6715 "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS" que textualmente cita: "Principio de
Celeridad y EconomÍa Procesal Los procedimientos administrativos se desarrollarán con economía,
simplicidad y celeridad, evitando la realización de trámites y diligencias innecesarias o que constituyan
mero formalismo, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello vulnere el ordenamiento
jurtdico", y en base a los considerandos precedentes formulados, procede hacer lugar al recurso de
reposición interpuesto y ordenar la prosecución de trámites de la la solicitud de registro de la marca
EXPRESS.--

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPTEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

HACERLUGAR al recurso de reposición interpuesto por la solicitante.-----------------

REvocAR la Resolución N' 268 de fecha o9 de mayo de zo24 dictada por la
Dirección General de Propiedad Industrial

Art.3e NOTIFÍQLJESE, y cumplido se dispone la prosecución d
registro de la marca "EXPRESS", clase 25, Acta N" 4307612013, soli aa
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Resorución..x5 I 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 255 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2019, DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "MUSIcKITY
ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE NO q\UíI^OII,SOLICTTADAPORAPPLE INC. ----....

Asunción,
0 7 AG0 2021t

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de APPLE INC., contra
la Resolución N" 255 de fecha 13 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 04 de junio de 2019 se presenta el representante convencional de APPLE INC. e
interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 255 de fecha 13 de mayo de 2019, dictada
por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 02 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 26 de julio de 2019, el representante convencional de APPLE [NC. expresó agravios.
Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agraüos y llama autos para resolver en fecha 12 de
septiembre de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Que, habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio."
La denominación se considera descriptiva para la clase solicitada. En consecuencia, no ha lugar a lo
solicitado".

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "MUSICKIT Y ETIQUETA es una
marca inherentemente distintiva y no es ni descripüva ni genérica para la clase 09, es t)na marca evocaüva
.../... la marca de mi mandante es un signo mixto, lo que le otorga suficiente disüntividad y novedad .../... ya
cuenta con registros en otras jurisdicciones .../... la marca MUSICKIT Y ETIQUETA de mi mandante es
notoria y además goza de fama ante el público consumidor por la excelente calidad de los productos y
servicios que ofrece".- - - - - -- --- - - -

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia
administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de
las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. En primer lugar, vemos que la
solicitud de la marca se compone de la denominación "MUSICKIT Y ETIQUETA', combj dos
vocablos en inglés. Y haciendo una investigación más adentrada, sobre la traducción de di

ristaldo

rección Gtnt¡¡l dÑropicdad Ind'.:srrial

inglés tenemos que: "MUSIC:música" y "KIT: equipo", es decir, equipo de4+*
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Resorución."O5 I 5
POR t.A, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 255 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECcIÓN DE MARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUSICKITY
mQUEtA", CLASE 09, EXPEDIENTE N' 926/,612077, SOLICmADA PORAPPLE INC. --------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "MUSICKIT Y ETIQUETA" resulta

descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos sl dicha denominación

constituye Ia designación usual de los productos que sohcita. En ese sentido, la solicitud de registro de

marca "MUSICKIT Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para la totalidad de productos de la clase 09,

que entre ellos comprende: "Aparatos e instrumentos cientificos, de investigación, de navegación,

geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización,

de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de

conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del

consumo de electricidad; aparatos e instumentos de grabación, tansmisión reproducción o tatamiento
de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y
almacenamiento digitales o análogos virgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas;

cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo,

máscaras de buceo, tapones para los oídos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores,

guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores. " Recordemos que la
denominación solicitada es "MUSICKIT Y ETIQUETA" o su traducción, "eqg!pg-dc-.!0úsi.ca" para cubrir
productos tales como aparatos e instrumentos de grabación. transmlsión. reproducción o tratamiento de

sonidos. De ello se cohge que, a diferencia de Io expresado por la apelante,la solicitud de autos sÍ define el

producto que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de las prohibiciones
previstas en la normativa aplicable, especÍficamente el inc. e) delArt. 2. ------------

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio,
nos preguntamos cuál sería la capacidad distintiva de la solicitud de registro, más aún teniendo en cuenta
que no existen reivindicaciones, por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya
factibilidad no resiste el menor análisis. Al solicitar MUSICKIT Y ETIQUETA como denominación, sólo
describe el senüdo o significado conceptual del producto. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas,
absolutamente descriptiva del referido producto y de ninguna manera puede decirse que es simplemente
evocativa, ya que hace alusión directa.

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se

refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y Ias evocativas, diciendo: "Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descnptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello gue se describe. La evocativa siempre tendrá en su
conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva

Que, seguidamente, Otamendi se refiere a los ejemplos de designaciones descriptivas: "Están
comprendidos en esta categoría "Enfriadora" para heladeras y acondicionadores de aire, "{Jltra Rápida" para
licuadoras, 'Oral' para remedios, "Cremosa" para leche, "VitamÍnico" para alimentos, entre otros."Que,
seguidamente el doctrinario Louis Van Bunnen, explica: "Aun cuando la marca descriptiva,

Gc ncml dt Proilüffl r'du;tri al

Nacional dt Prcpierl;il Ineltct'rll

propiedad, sea usual o genérica, todavía es necesario que ella no se refiera a
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Resorución.'Ll$ 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'255 DE FECHA B DE MAYO DE 2019, DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA"MUSICKITY
ETIQUE"IA", CLASE 09, EXPEDIENTE No 9264612017,SOLICmADApORAppLE INC. --------

evidente o banal, y bajo una forma tan directa, que una exclusividad de empleo pudiera entorpecer
notablemenfe en su lenguaje a la colectividad y a los medios interesados del comercio y l, induttna". Tras el
análisis del caso de autos, tenemos que "MUSICKIT Y ETIQUETA" se compone de términos genéricos que
informan al consumidor sobre el propósito del producto (un kit/equipo relacionado con la música). Esta
falta de originalidad puede hacer que la marca sea vista como una descripción funcional de los productos
que abarca, en lugar de un indicativo único de origen comercial

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada,
vemos que, desde el punto vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, y el hecho de agregar
un logotipo a la denominación no aleja la descriptrvidad del signo en relación al producto que se pretende
cubrir, pues no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición
mencionada. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido
producto y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa. --

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ------------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAI INIERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

Art. le

Art.2e

Art.3e

CONFIRMAR la Resolución No 255 de fecha 13 de mayo de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro "MUSICKIT Y
ETIQUETA', clase 09, Acta No.9264612017, solicitada lnombre de
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Resolución N'

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 72DE FECHA 20 DE FEBRERO DEaOLS,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA 'BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA.',, CI-A,SE 32, EXPEDIENTE N. 19904/2020 A
NOMBRE DE COMERCIAI. BAR{TODO S.RL.

Asunción, 124ü0202{

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CESAR LUIZ

QUADRI SANTI en contra de la Resolución N'72 de fecha 20 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Liti giosos, y ; - - - - - - - - - - - -

RE S ULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de CESAR LUIZ

QUADRI SANTI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N'72 de fecha 20 de febrero
de2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 17 de enero de2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 2O de marzo de 2024, el representante convencional de CESAR LUIZ QUADRI SANTI

expresó agravios; en fecha 09 de julio de 2024, el representante convencional de COMERCIAL BARATODO
S.R.L., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de

agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de julio de 2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución consrdera que: "(...) Sometidas las marcas en pugna a un análisis,

encontramos que, en cuanto al plano denominativo, surge que el solicitante no reproduce de manera total
a la marca oponente.../... Analizando las marcas BODEGA BARA BARATODO (marca solicitada) vs.

BARATOTE (oponente) , en conjunto, si bien es cierto notamos algunas similitudes en las denominaciones,
no es menos cierto que BARA BARATODO es totalmente diferente a la denomianción BARATOTE.../... Muy
dÍficil para que haya confusión al solicitar dichos productos, por lo que no existe impedimento psrs
denegar la presente solicitud.../... N visualizar y/o pronunciaruna marca seguida de la otra, se aprecian las
diferencias gráficas y fonéticas existentes, lo que aleja aún más la posibilidad de confusión entre las
mismas.../.. Por lo que cuenta con los requisitos de novedad y originalidad que hace una marcada diferencia
con la marca oponente.../... Por todo lo expuesto, es criterio de ésta Dirección que la oposición presentada
debe ser declarada improcedente .----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CESAR LUIZ QUADRI SANTI y manifiesta: "(...) La

protección a las marcas notorias es sumamente amplia a fin de garanüzar el derecho del ütular de una
marca notoria, como lo es en el caso de autos la marca BARATOTE.../... El Aquo no considero un elemento
sustancial en la marca solicitada, la palabra BARATODO que forma parte de la marca cuestionada.../... ta
palabra BARATODO no deja lugar a dudas de cuál es la intención del solicitante, de relacionar directamente
la marca hoy cuestionada con la marca propiedad de mi mandante.../... Conceptualmente ambas marcas son
idénticas, pues el mensaje que llega al consumidor es que los productos comercializados son los más
económicos del mercado.../... El elemento resaltante en la etiqueta de la marca cuestianada,
BARATODO.../.. La palabra BARATODO es totalmente genérica o descriptiva, cayend§ en lag p.. N.

,!t"
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Resolución N'a;-o ,1

POR IA, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 72DE FECHA 20 DE FEBRERO DE}OL3,DI TADA POR
LA DIRECCIÓN DEA,SUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTEDE SOLICITI.JD DE REGISTRO
DE LA MARCA 'BODEGA BARA BARATODO Y ffiQUETA:', CLASE 32, EXPEDIENTE No l99O4l2O2O A
NOMBRE DE COMERCI,AI BARATODO S.RL.---

de la Ley N" 1294/98 de Marcas.../... Sobre la base de las consideraciones que anteceden pido proveer el sgte
peütorio: Rechazar la solicitud de registro de la marca BARATODO.

Que, la representante convencional de la firma solicitante COMERCIAL BARATODO S.R.L. presenta el

escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice "(...)BARATOTE es una
marca notoria, la nuestra también es una marca notoria y registrada en nuestro país con los mismos
derechos que la supuesta marca notoria BARATOTE .../... Ps importante mencionar que mi representado
tiene registrada la marca BODEGA BARA BARATODO para la clase i5 desde 2017 y que la adversa en ese

momento no ha presentado oposición por no senürse agraviada.../... La marca solicitada por mi
representada forma parte de su nombre comercial. COMERCIAL BARATODO S.R.L.../... La oponente alega
que ambas denominaciones evocan una misma idea, pero la marca oponente BARATOTE no evoca nada.../...

Los argumentos expuestos no son suficientes para que esta oposición prospere, desde el momento que las

marcas en litigio se encuentran en clases distintas.../... No ex¡ste el menor riesgo de asociación o de
confusión exigida por la Ley.../... La marca de la oponente se encuentra inscripta en la clase 32 y la solicitada
por mi representado en la CLASE 32.../... Las diferencias gramaticales y fonéticas hacen que las marcas
consideradas er sus conjuntos, produzcan una impresión de total diferenciación, conservando cada una de
ellas su propio carácter distintivo.../... Y lo impoftante es que las marcas sean distinguibles para que no sean
consideradas confundibles.../... Es importanb señalar que mi poderdante no tiene ninguna intención de
apropiarse de lo ajeno y mucho menos del prestigio de otra marca.../.- Por estas breves consideraciones,
dicte resolución declarando improcedente la oposición deducida.--

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas

la marca

BODEGA BARA BARATODO Y ffiQUE"IA (solicitada en
CLASE 32) y BARATOTE (registrada en clase
35).---- --- ---

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales
consumidores. ---------

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de
autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 35 comprende: "servicios de
importación, exportación y comercialización de bebidas en general (alcohólicas y no alcohólicas)" ;

mientras que la marca en trámite de registro solicita la totalidad de la cobertura en la Cr ASE

2."----------

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema
conocido como uniclase, en virtud del ArL 7" de la Ley de Marcas, el cual supone la p
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 72DE FECHA 20 DE FEBRERO DEaAZ3, DISTADA POR
I..A DIRECCIÓN PPASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA NdARCA 'BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA',, CIáSE 32, EXPEDIENTE N. 19904/2020 A
NOMBRE DE COMERCIAI BARATODO S.RL.---

sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada

solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el

de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la
categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna ng comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacÍfica entre las marcas BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA y BARATOTE.------------

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo,
pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caerÍa en
confusión, al no compartir lugares de venta, y así la coexistencia se vuelve posible.-----

Que, otro elemento relevante a Ia hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario
es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese senüdo, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta, a
diferencia del oponente que es denominativa. -------

marca solicitada marca registrada

denominativa

En sÍntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,
son diferentes, disimiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, tal y como lo menciona el solicitante, COMERCIAL BARATODO S.R.L. cuenta el registro
marcario de la marca BODEGA BODEGA BARA BARATODO Y ffiQUEIA, clase 35, Registro N" 468885. En

ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la
solicitud hoy objetada, puesto que ya coexiste con la misma desde el año 2018. Sencillamente, el solicitante
pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-

Sobre el punto, forge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexrstencia de la

marca oponente diciendo: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute
la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. [Jna coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es 1a

mejor prueba de la inconfundibilidad, y asÍ se lo ha reconocido.'. --------

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "BODEGA BARA

BARATODO Y ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante,
BARATODO S.R.L.; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que pr

' "DERECHo DE MARCAS" - lorge otamendi.9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017 -
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POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 72DE FECHA 20 DE FEBRERO DEaOL3,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS }IARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE tÁ, MARCA "BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUEIA", CLASE 32, EXPEDIENTE N" 19904/2020 A
NOMBRE DE COMERCIAI BAII.ATODO S.RL.

propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo
propiedad a los efectos de Ia ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido,
estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no
podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre
comercial.-

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la

cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacÍficamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la
conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sÍ, originales, distintivas una
de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida,------

PORTANITO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 72 de fecha 20 de febrero de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro
"BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 32, Expediente No

solicitada a nombre de COMERCIAL BARATODO S.

ArL 39 NOTIFÍQI.JESE por Cédula.

üirecció¡ liecig¡

de la marca

1990412020,
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Resolución No--

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 73DE FECHA 20 DE FEBRERO DE2O23, DISIADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA ',BODEGA BARA BARATODO Y mQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N' 19905/2020 A
NOMBRE DE COMERCIAL BAIU{TODO S.RL.---

Asunción, f i,.r'tlll'

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CESAR LUIZ

QUADRI SANTI en contra de la Resolución N'73 de fecha 20 de febrero de2023, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Liti giosos, y i - - - - - - - - - - - -

RES ULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de CESAR LUIZ

QUADRI SANTI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 73 de fecha 20 de febrero
de 2023, dictada por Ia Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 02 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 23 de febrero de 2024, el representante convencional de CESAR LUIZ QUADRI SANTI
expresó agravios; en fecha 09 de julio de 2024, el representante convencionalde COMERCIAL BARATODO
S.R.L., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de

agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de julio de2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Sometidas las marcas en pugna a un análisis,

encontramos que, en cuanto al plano denominativo, surge que el solicitante no reproduce de manera total
a la marca oponente.../... Analizando las marcas BODEGA BARA BARATODO (marca solicitada) vs.

BARATOTE (oponente) , en conjunto, si bien es cierto notamos algunas similitudes en las denominaciones,
no es menos cierto que BARA BARATODO es totalmente diferente a la denomianción BARATOTE.../... Muy
díficil para que haya confusión al solicitar dichos productos, por lo que no existe impedimento psrs
denegar la presente solicitud.../... N visualizar y/o pronunciaruna marca seguida de la otra, se aprecian las
diferencias gráficas y fonéticas existentes, lo que aleja aún más la posibilidad de confusión entre las

mismas.../.. Por lo que cuenta con los requisitos de novedad y originalidad que hace una marcada diferencia
con la marca oponente.../... Por todo lo expuesto, es criterio de ésta Dirección que la oposición presentada
debe ser declarada improcedente .----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CESAR LUIZ QUADRI SANTI y manifiesta: "(...) La

protección a las marcas notorias es sumamente amplia a fin de garantizar el derecho del ütular de una
marca notoria, como lo es en el caso de autos la marca BARATOTE.../... El Aquo no considero un elemento
sustancial en la marca solicitada, la palabra BARATODO que forma parte de la marca cuestionada.../... ta
palabra BARATODO no deja lugar a dudas de cuál es la intención del solicitante, de relacionar directamente
la marca hoy cuestionada con la marca propiedad de mi mandante.../... Conceptualmente ambas marcas son
idénticas, pues el mensaje que llega al consumidor es que los productos comercializados son
económicos del mercado.../... El elemento resaltante en la etiqueta de la marca cuesüonada
BARATODO.../.. ta palabra BARATODO es totalmente genérica o descriptiva, cayendo en las

¡ect
Direcció¡

Direcció¡ N¿clo¡
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Resolución N'

POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N' T3DEFECHA 20 DE FEBRERO DE2O23, DIC"TADA POR
I.¿, DIRECCIÓNDEASUNTOS N4ARCARIOS LITIGIOSOS, ENELEXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGISTRO
DE LA MARCA ',BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N. 19905/2020 A
NOMBRE DE COMERCL{L BAIUqTODO S.RL....

de la Ley N" 1294/98 de Marcas.../... Sobre la base de las consideraciones que anteceden pido proveer el sgte
peütorio: Rechazar la solicitud de registro de la marca BARATODO

Que, Ia representante convencional de la firma solicitante COMERCIAL BARATODO S.R.L. presenta el

escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice "(...)"BARATOTE es una
marca notoria, la nuestra también es una marca notoria y registrada en nuestro país con los mismos
derechos que la supuesta marca notoria BARATOTE .../... es importante mencionar que mi representado
tiene registrada la marca BODEGA BARA BARATODO para la clase 35 desde 2017 y que la adversa en ese
momento no ha presentado oposición por no sentrise agrawada.../... La marca solicitada por mi
representada forma parte de su nombre comercial. COMERCIAL BARATODO S.R.L.../... La oponente alega
que ambas denominaciones evocan una misma idea, pero la marca oponente BARATOTE no evoca nada.../...
Los argumentos expuestos no son suficientes para que esta oposición prospere, desde el momento que las
marcas en litigio se encuentran en clases distintas.../... No exisfe el menor riesgo de asociación o de
confusión exigida por la Ley.../... La marca de la oponente se encuentra inscripta en la clase 32 y la solicitada
por mi representado en la clase 31.../... Las diferencias gramaticales y fonéticas hacen que las marcas
consideradas er sus conjuntos, produzcan una impresión de total diferenciación, conservando cada una de
ellas su propio carácter disünüvo.../... Y lo importante es que las marcas sean distinguibles para que no sean
consideradas confundibles.../... Es importante señalar que mi poderdante no üene ninguna intención de
apropiarse de lo ajeno y mucho menos del prestigio de otra marca.../... Por estas breves consideraciones,
dicte resolución declarando improcedente la oposición deducida.--

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUE"IA (solicitada en clase
31) y la marca BARATOTE (registrada en clase 35).----------

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales
consumidores. ---------

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de
autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 35 comprende: "servicios de
importación, exportación y comercialización de bebidas en general (alcohólicas y no alcohólicas)" ;

mientrasquelamarcaentrámitederegistrosolicitalatotalidaddelacoberturaenlaclase3l,

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el

conocido como uniclase, en virtud del Art. 7' de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tram
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fun

e5
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Resolución.' 0 il r5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 73DE FECHA 20 DE FEBRERO DE}O13,DIC-IADA POR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, ENEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA'BODEGA BARA BARATODO Y mQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N. 19905/2020 A
NOMBRE DE COMERCLAI BAItTttODO S.RL.

de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la
categorÍa de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna p comparten la misma
clase del nomenclador internacronal, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacÍfica entre las marcas BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETAy BARATOTE.------------

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo,
pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caerÍa en
confusión, al no compartir lugares de venta, y asÍ la coexistencia se vuelve posible.-----

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario
es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta, a
diferencia del oponente que es denominativa. -------

marca solicitada marca registrada

denominativa

En sÍntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,
son diferentes, disímiles, orrginales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacÍfica en el registro marcario nacional.--

Que, tal y como lo menciona el solicitante, COMERCTAL BARATODO S.R.L. cuenta el registro
marcario de la marca BODEGA BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA, clase 35, Registro N" 468885. En
ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la
solicitud hoy objetada, puesto que ya coexiste con la misma desde el año 2018. Sencillamente, el solicitante
pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la
marca oponente diciendo: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute
la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugnz IJna coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es.la
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asÍ se lo ha reconocido.ú. --------

Que, resulta importante destacar que Ia denominación cuyo registro se solicita "BODEGA BARA
BARATODO Y ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, COMERCIAL
BARATODO S.R.L.; es decir, que la marca solicitada se identifica con Ia razón social quepresen
propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria protege al nombre comercial, co
propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer usó públicoiL

/'

stddr
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I 'DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -

ón Nacrr,nrl dr Pro¡ierJ¡rl Inrrkitr:al



DIRECCION NACIONAL DE

V."*1, PROPIEDAD
\id TUTELECTUAL

PARAGUAY

Aft 19

ArL 2e

V ...i'*r GOBIERNO or:r I PARAGUÁI\i.l PARAGUAY I REKUAI

ResoluciónNo'' ',{;;_j'.- :.i: *i'

POR T.A. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 73DE FECHA 20 DE FEBFERO DE2O23, DICIADA POR
LA DIRECCIÓN DE A,SUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA ',BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N" 19905/2020 A
NOMBRE DE COMERCTAL BARATODO S.RL..--

estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no
podrÍa existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre
comercial.-

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la

cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente
en el seno consumidor, al no poseer una conedón competitiva directa

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la
conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sÍ, originales, distintivas una
de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.------

PORTA}ITO,
I-A DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRIVÍAR la Resolución N' 73 de fecha 20 de febrero de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
"BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA", clase 31, Expedrente No l99O5l2O2O,

solicitada a nombre de COMERCIAL BARATODO S.RL.---

ArL 3e
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Resolución-' CI l:.i

POR LA CUAL SE CONFIRMA IA, RESOLUCIÓN N' 583 DE FECHA L}DEAGOSTO DEaOaS,DICTADA POR
I.á, DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, ENELEXPEDTENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA ',BARA BARATODO Y ETIQUETA',, CLASE 30, E)GEDIENTE N" 106833/2021A NOMBRE DE
COMERCI,AL BARATODO S.R.L.------.

Asunción,
1 2 Ae0 202t+

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CESAR LUIZ

QUADRI SANTI en contra de la Resolución N" 583 de fecha 22 de agosto de2023, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos, y; - - -- -- - - - -- -

RESULTA:

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de CESAR LUIZ

QUADRI SANTI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 583 de fecha 22 de agosto
de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 26 de octubre de2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha O8 de abril de 2024, el representante convencional de CESAR LUIZ QUADRI SANTI
expresó agravios; en fecha 09 de julio de 2024, el representante convencionalde COMERCIAL BARATODO
S.R.L., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de

agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de julio de2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Realizado el análisis sobre la viabilidad o no del
registro de la marca BARA BARATODO Y ETIQUETA, ante la oposición deducida en base al registro de la
marca BARATOTE, si bien es cierto que las mismas comparten la expresión similar a BARATODO por un
lado y BARATOTE por otro, en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado o
consumidor, puesto que la marca a ser registrada y por ser compuesta, posee fuerza diferenciadora
suficiente como para absorber en el conjunto la parte similar.../... Cabe destacar que la marca similar que la
firma solicitante ya tiene registrada a su nombre la denominación BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA
en la clase 35, Registro N" 468.885, con lo que ya tiene derecho adquirido, y esta nueva presentación es con
la intención de proteger la misma denominación ya registrada pero con la supresión de la palabra
BODEGA.../... la marca cuestionada por la oponente, ya se encuentra coexistiendo pacíficamente con la
marca de la solicitante y en la misma clase i5.../... La marca solicitada es un signo registrable y distinguible
de la marca oponente.../... Esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada
improcedente. -----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CESAR LUIZ QUADRI SANTI y manifiesta: "(...) La

protección a las marcas notorias es sumamente amplia a frn de garantizar el derecho del titular de una
marca notoria, como lo es en el caso de autos la marca BARATOTE.../... El Aquo no considero un elemento
sustancial en la marca solicitada, la palabra BARATODO que forma parte de la marca cuestiionada.../... ta
palabra BARATODO no deja lugar a dudas de cuál es la intención del solicitante, de relacionar directamente
la marca hoy cuestionada con la marca propiedad de mi mandante.../... Conceptualmente
idénticas, pues el mensaje que llega al consumidor es que los productos comerc
económicos del mercado.../... El elemento resaltante en la etiqueta de la marca ciestiana
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ResoluciónN"__?J_, .)

POR LA CUAL SE CONFIRMALARESOLUCIÓN N'583 DE FECHA ¿}DEAGOSTO DEaO13,DTCTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL HPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA 'BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 30, E)(PEDIENTE N' 106833/2021A NOMBRE DE
COMERCI,AL BARATODO S.RL..---.---

BARATODO.../.. ta palabra BARATODO es totalmente genérica o descriptiva, cayendo en las prohibiciones
de la Ley N" 1294/98 de Marcas.../... Sobre la base de las consideraciones que anteceden pido proveer el sgte
petitorio: Rechazar la solicitud de registro de la marca BARATODO.

Que, la representante convencional de la firma solicitante COMERCIAL BARATODO S.R.L. presenta el

escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice "(...)"BA RATOTE es una
marca notoria, la nuestra también es una marca notoria y registrada en nuestro paÍs con los mismos
derechos que la supuesta marca notoria BARATOTE .../... es importante mencionar que mi representado
tiene registrada la marca BODEGA BARA BARATODO para la clase 35 desde 2Ot7 y que la adversa en ese
momento no ha presentado oposición por no sentrise agraviada.../... La marca solicitada por mi
representada forma parte de su nombre comercial. COMERCIAL BARATODO S.R.L.../... La oponente alega
que ambas denominaciones evocan una misma idea, pero la marca oponente BARATOTE no evoca nada.../...
Los argumentos expuestos no son suficientes para que esta oposición prospere, desde el momento que las
marcas en litigio se encuentran en clases distintas.../... No existe el menor riesgo de asociación o de
confusión exigida por la Ley.../-. La marca de la oponente se encuentra inscripta en la clase i2 y la solicitada
por mi representado en la clase 30.../... Las diferencias gramaticales y fonéticas hacen que las marcas
consideradas en sus conjuntos, produzcan una impresión de total diferenciación, conservando cada una de
ellas su propio carácter distinüvo.../... Y lo importante es que las marcas sean disünguibles para que no sean
consideradas confundibles.../... Es importante señalar que mi poderdante no üene ninguna intención de
apropiarse de lo ajeno y mucho menos del prestigio de otra marca.../... Por estas breves consideraciones,
dicte resolución declarando improcedente la oposición deducida.--

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre Ia procedencia o no del recurso interpuesto

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas BARA BARATODO Y ffiQUETA (solicitada en clase 30) y la
marca BARATOTE (registrada en clase 35).----------

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales
consumidores. ---------

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberluras de las marcas analizadas en el caso de
autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 35 comprende: "servicios de
importación, exportación y comercialización de bebidas en general (alcohólicas y no alcohólicas)" ;

mientras que la marca en trámite de registro solicita Ia totalidad de la cobertura en la clase 30, "-----------------

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema ma
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7" de la Ley de Marcas, el cual supone la
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tra
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 583 DE FECHA ¿}DEAGOSTO DE2O23, DISIADA POR
I.á, DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA',BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N'106833/2021A NOMBRE DE
COMERCIAL BARATODO S.R.L.-..-.--

solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el

de especialidad, el cual constituye la esencia misma de Ia marca pues, esta sólo adjudica protección a la

categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna ne comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacífica entre las marcas BARA BARATODO Y ETIQUETA y BARATOTE.------------

Que, en sÍntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo,
pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en

confusión, al no compartir lugares de venta, y así la coexistencia se vuelve posible.-----

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario
es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta, a
diferencia del oponente que es denominativa. -------

marca registrada

denominativa

En sÍntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,
son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, tal y como lo menciona el solicitante, COMERCIAL BARATODO S.R.L. cuenta el registro
marcario de la marca BODEGABARABARATODOYffiQUETA, clase 35, Registro N'468885. En ese sentido,

mal podrÍa el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con Ia solicitud hoy
objetada, puesto que ya coexiste con Ia misma desde el año 2018. Sencillamente, el solicitante pretende
ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-

Sobre el punto, forge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la

marca oponente diciendo: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute
la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es,la

mejorprueba de la inconfundibilidad, y asÍ se lo ha reconocido.il. --------

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "BARA BARATODO Y
ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, COMERCTAL BARATODO S.R.L.; es

decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese

respecto, se señala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a

de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estr

4irg,

lliiecrión Cencral iie

marca solicitada

I 'DERECHO DE MARCAS" - Jorge otamendi. g' Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017 -
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Resolución No

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 583 DE FECHA L?DEAGOSTO DE2O23, DI TADA POR
LA DTRECCIÓNDEASU}ffOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE I-A MARCA'.BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N.106833/2021ANOMBRE DE
COMERCTAL BARATODO S.RL.------- -

solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podrÍa existir mala
fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la

cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacÍficamente
en el seno consumidor, al no poseer una coneión competitiva directa

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la
conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintivas una
de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.------

ArL le

ArL 2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución No 583 de fecha 22 de agosto de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
"BARA BARATODO Y ETIQUE"IA", clase 30, Expediente N" 1068331202l, solicitada a

Ar¿ 3e

rr t:u,rF
ífi,,;;L;;;', o. ,"pl'1,'1 l'
Dirección h¡ciocll de ltoptecau t
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Resorución..15 íj 7
PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUCTóN N' 582 DE FECHA zzDEAcosro DEaIIS,DISIADA poR
LA DIRECCIÓN PT,A.SUNTOS MARCARIOS LMGIOSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICTTuD DE REGISTRo
DE LA MARCA',BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N.10683ó/2021ANOMBRE DE
COMERCI,AL BARATODO S.RL..-..-..

Asunción, 12Afffl 20Ur

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CESAR LUIZ

QUADRI SANTI en contra de Ia Resolución N' 582 de fecha 22 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos, y ; - - - - - - - - - - - -

RE S U LTA:

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de CESAR LUIZ

QUADRI SANTI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 582 de fecha 22 de agosto
de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 26 de octubre de2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interyuesto.--

Que, en fecha O8 de abril de 2024, el representante convencional de CESAR LUIZ QUADRI SANTI
expresó agravios; en fecha 09 de julio de 2024, el representante convencionalde COMERCIAL BARATODO
S.R.L., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de
agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de julio de2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Realizado el análisis sobre la viabilidad o no del
registro de la marca BARA BARATODO Y ETIQUETA, ante la oposición deducida en base al registro de la
marca BARATOTE, si bien es cierto que las mismas comparten la expresión similar a BARATODO por un
lado y BARATOTE por otro, en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado o
consumidor, puesto que la marca a ser registrada y por ser compuesta, posee fuerza diferenciadora
suficiente como para absorber en el conjunto la parte similar.../... Cabe destacar que la marca similar que la
firma solicitante ya tiene registrada a su nombre la denominación BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA
en la clase 35, Registro N" 468.885, con lo que ya tiene derecho adquirido, y esta nueva presentación es con
la intención de proteger la misma denominación ya registrada pero con la supresión de la palabra
BODEGA.../... la marca cuestionada por la oponente, ya se encuentra coexistiendo pacíficamente con la
marca de la solicitante y en la misma clase i5.../... La marca solicitada es un signo registrable y disünguible
de la marca oponente.../... Esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada
i mprocedente. - - -- - - - - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CESAR LUIZ QUADRI SANTI y manifiesta: "(...) La

protección a las marcas notorias es sltmamente amplia a frn de garantizar el derecho del titular de una
marca notoria, como lo es en el caso de autos la marca BARATOTE-./.- El Aquo no considero un elemento
sustancial en la marca solicitada, la palabra BARATODO que forma parte de la marca cuestionada.../... ta
palabra BARATODO no deja lugar a dudas de cuál es la intención del solicitante, de relacionar directamente
la marca hoy cuestionada con la marca propiedad de mi mandante.../... Conceptualmente
idénticas, pues el mensaje que llega al consumidor es que los productos c
económicos del mercado.../... El elemento resaltante en la etiqueta de la marca c
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N' 582 DE FECHA ¿?DEAGOSTO DE2O23, DICTADA POR
LA DIRECcIóNDEAsuNTos N,fARcARIos Lmclosos, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA "BARA BARATODO Y ETIQUETA", CIáSE 29, EXPEDIENTE N'106836/2021ANOMBRE DE
COMERCIAL BARATODO S.RL.........

BARATODO.../.. La palabra BARATODO es totalmente genérica o descriptiva, cayendo en las prohibiciones
de la Ley N" 1294/98 de Marcas.../... Sobre la base de las consideraciones que anteceden pido proveer el sgte
petitorio: Rechazar la solicitud de registro de la marca BARATODO

Que, la representante convencionalde la firma solicitante COMERCIAL BARATODO S.R.L. presenta el

escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice "(...)"BARATOTE es una

marca notoria, la nuestra también es una marca notoria y registrada en nuestro pais con los mismos
derechos que la supuesta marca notoria BARATOTE .../... fs importante mencionar que mi representado
tiene registrada la marca BODEGA BARA BARATODO para la clase 35 desde 2017 y que la adversa en ese

momento no ha presentado oposición por no sentirse agraviada.../... ta marca solicitada por mi
representada forma parte de su nombre comercial. COMERCIAL BARATODO S.R.L.../... La oponente alega

que ambas denominaciones evocan una misma idea, pero la marca oponente BARATOTE no evoca nada.../...

Los argumentos expuestos no son suficientes para que esta oposición prospere, desde el momento que las

maÍcas en liügio se encuentran en clases distintas.../... No existe el menor riesgo de asociación o de
confusión exigida por la Ley.../... La marca de la oponente se encuentra inscripta en la clase 32 y la solicitada
por mi representado en la clase 29.../... Las diferencias gramaticales y fonéticas hacen que las marcas
consideradas en sus conjuntos, produzcan una impresión de total diferenciación, conservando cada una de
ellas su propio carácter disünüvo.../... Y lo importante es que las marcas sean disünguibles para que no sean

consideradas confundibles.../... Es importante señalar que mi poderdante no tiene ninguna intención de
apropiarse de lo ajeno y mucho menos del prestigio de otra marca.../... Por estas breves consideraciones,
dicte resolución declarando improcedente la oposición deducida.--

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas BARA BARATODO Y ffiQUETA (solicitada en clase 29) y la

marca BARATOTE (registrada en clase 35).----------

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales
consumidores. ---------

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de
autos, vemos que Ia cobertura de la marca oponente registrada en g!q]l. comprende: "servicios de
importación, exportación y comercialización de bebidas en general (alcohólicas y no alcohólicas)" ;

mientras que la marca en trámite de registro solicita la totalidad de la cobertura en la clase 29. a

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el

conocido como uniclase, en virtud del ert. 7' de la Ley de Marcas, el cual supone la presentaci
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro,

/;
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Resorución-.s5,ij 7
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 582 DE FECHA ¿}DEAGOSTO DE2O23, DISTADA POR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA',BARA BARATODO y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N" 106836/2021A NOMBRE DE
COMERCIAL BARATODO S.RL.----- --

solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el

de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la

categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna ¡q comparten la misma

clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia

pacífica entre las marcas BARA BARATODO Y ETIQUETA y BARATOTE.------------

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo,
pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por 1o que el consumidor no caerÍa en

confusión, al no compartir lugares de venta, y así Ia coexistencia se vuelve posible.-----

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario

es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido,la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta, a
diferencia del oponente que es denominativa. -------

marca registrada

denominativa

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,
son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacÍfica en el registro marcario nacional.--

Que, tal y como lo menciona el solicitante, COMERCIAL BARATODO S.R.L. cuenta el registro
marcario de la marca BODEGABARABARATODOYffiQUETA, clase 35, Registro N" 468885. En ese sentido,

mal podria el oponente alegar que se verÍa afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy
objetada, puesto que ya coexiste con la misma desde el año 2018. Sencillamente, el solicitante pretende

ampliar su protección con la denominación sobre Ia cual ya tiene un derecho adquirido.-

Sobre el punto, forge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la

marca oponente diciendo: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute
la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es.la

mejor prueba de la inconfundibilidad, y asÍ se lo ha reconocido.'. --------

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "BARA BARATODO Y

ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, COMERCTAL BARATODO S.R.L.; es

decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese

respecto, se señala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a

de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentl.{0,."-1¡l

-DERECIrc DE MARCAS" - Iorge Otamendi. 9'Ed.. CABA, Abetedo Perrot, 2017 -
r';
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Resolución N'

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 582 DE FECHA L}DEAGOSTO DEaO}S,DICIADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS1RO
DE I.á, MARCA 'RARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N" 106836/2021A NOMBRE DE
COMERCIAL BARATODO S.RL.- ------.

solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podrÍa existir mala
fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la
cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacÍficamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa

Que, en base a Ias consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la
conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintivas una
de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.------

PORTANTO,
I-A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RE S UELVE

CONFIRMAR la Resolución No 582 de fecha 22 de agosto de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud
"BARA BARATODO Y ETIQUE"IA", clase 29, Expediente N"

de registro de la marca

106836 l2OZl, solicrtada a

Aft 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

Abg)

^.Dir..t,nrrEffiurrecció¡ Gcncr¡l dc Frnni
Dinr,id, N,,io.üi;i;,;
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Resolución N"

POR I.Á, CUAL SE CONFIRMA I.á, RESOLUCIÓN N' 584 DE FECHA ¿LDEAGOSTO DE2O23, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARTOS LMGIOSOS, ENEL EXPEDIEN]E DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA',BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N" 106838/2021 A
NOMBRE DE COMERCIAI BARATODO S.RL.

Asunción, 12400 2021r

VISTO: el recurso de apelación inte¡puesto por el representante convencional de CESAR LUIZ

QUADRI SANTI en contra de la Resolución N' 584 de fecha 22 de agosto de 2023, dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de sepüembre de 2023 se presenta el representante convencional de CESAR LUIZ

QUADRI SANTI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 584 de fecha 22 de agosto

de2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 26 de octubre de 2O23 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 08 de abril de 2024, el representante convencional de CESAR LUIZ QUADRI SANTI

expresó agravios; en fecha 09 de julio de 2024, el representante convencional de COMERCIAL BARATODO

S.R.L., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de

agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de julio de 2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(..) Realizado el análisis sobre la viabilidad o no del
registro de la marca BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA, ante la oposición deducida en base al
registro de la marca BARATOTE, si bien es cierto que las mismas comparten la expresión similar a
BARATODO por un lado y BARATOTE por otro, en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al
público interesado o consumidor, puesto que la marca a ser registrada y por ser compuesta, posee fuerza
diferenciadora suficiente como para absorber en el conjunto la parte similar.../... Cabe destacar que la marca
similar que la firma solicitante ya tiene registrada a su nombre la denominación BODEGA BODEGA BARA

BARATODO Y ETIQUETA en la clase 35, Registro N" 468.885, con lo que ya tiene derecho adquirido, y esta

nueva presentación es con la intención de proteger la misma denominación ya registrada pero con la
supresión de la palabra BODEGA.../... la marca cuestionada por la oponente, ya se encuentra coexistiendo
pacíficamente con la marca de la solicitante y en la misma clase 35.../... La marca solicitada es un signo
registrable y distinguible de la marca oponente.../... Esta Dirección concluye que la oposición presentada
d ebe ser decl arada improcedente. -----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CESAR LUIZ QUADRI SANTI y manifiesta: "(...) La

protección a las marcas notorias es sumamente amplia a fin de garantizar el derecho del titular de una
marca notoria, como lo es en el caso de autos la marca BARATOTE../., El Aquo no considero un elemento
sustancial en la marca solicitada, la palabra BARATODO que forma parte de la marca cuestionada.../... ta
palabra BARATODO no deja lugar a dudas de cuál es la intención del solicitante, de relacionar directamente
la marca hoy cuestionada con la marca propiedad de mi mandante.../... Conceptualmente ambas

idénticas, pues el mensaje que llega al consumidor es que los productos comerciali;

rneln Ctistaldo
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económicos del mercado.../... El elemento resaltante en la etiqueta de la marca
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Resolución No_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 584 DE FECHA L}DEAGOSTO DEaOL3,DICIADA POR
I.A DIRECCIÓN DEASUNTOS N{ARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA ',BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUE"TA", CLASE 39, EXPEDIENTE N" 106838/2027 A
NOMBRE DE COMERCIAL BAR.¡{TODO S.RL.---

BARATODO.../.. ta palabra BARATODO es totalmente genérica o descriptiva, cayendo en las prohibiciones
de la Ley N" 1294/98 de Marcas.../... Sobre la base de las consideraciones que anteceden pido proveer el sgte
petitorio: Rechazar la solicitud de registro de la marca BARATODO.

Que, la representante convencional de la firma solicitante COMERCIAL BARATODO S.R.L. presenta el
escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice "(...)"BARATOTE es una
marca notoria, la nuestra también es una marca notoria y registrada en nuestro país con los mismos
derechos que la supuesta marca notorja BARATOTE .../... 0s importante mencionar que mi representado
tiene registrada la marca BODEGA BARA BARATODO para la clase 35 desde 2017 y que la adversa en ese
momento no ha presentado oposición por no senfiise agraviada.../... La marca solicjtada por mi
representada forma parte de su nombre comercial. COMERCIAL BARATODO S.R.L.../... La oponente alega
que ambas denominaciones evocan una misma idea, pero la marca oponente BARATOTE no evoca nada.../...
Los argumentos expuestos no son sufrcientes para que esta oposición prospere, desde el momento que las
marcas en litigio se encuentran en clases distintas.../... No ex¡ste el menor riesgo de asociación o de
confusión exigida por la Ley.../... La marca de la oponente se encuentra inscripta en la clase 32 y la solicitada
por mi representado en la clase 39.../... Las diferencias gramaticales y fonéticas hacen que las marcas
consideradas en sus conjuntos, produzcan una impresión de total diferenciación, conservando cada una de
ellas su propio carácter distintivo.../... Y lo importante es que las marcas sean disünguibles para que no sean
consideradas confundibles.../... Es importante señalar que mi poderdante no tiene ninguna intención de
apropiarse de lo ajeno y mucho menos del prestigio de otra marca.../... Por estas breves consideraciones,
dicte resolución declarando improcedente la oposición deducida.--

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas BODEGA BAItr{ BAITATODO Y ETIQUE-IA (solicitada en clase
39) y lamarca BARATOTE (registrada en clase 35).----------

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la ópüca de los eventuales
consumidores. ---------

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de
autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 35 comprende: "servicios de
importación, expoftación y comercialización de bebidas en general (alcohólicas y no alcohólicas)" ;

mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 39 comprende: servicios
logisticos de transporte; reparto de mercancÍas encargadas por correspondencia;
mercancÍas; servicios de choferes; transporte; flete [transporte de mercancias];

de

almacenamiento de mercancias; distribución [reparto] de productos; reparto de,merc
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Resolución No_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 584 DE FECHA ¿}DEAGOSTO DEaOa3,DICTADA POR
LA DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA',, CLASE 39, EXPEDIENTE N" 106838/2021 A
NOMBRE DE COMERCIAL BARATODO S.RL.---

mercancias; acondicionamiento de productos; empaquetado de productos; reparto de paquetes;
distribución de paquetes.'L---------- -

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el

conocido como uniclase, en virtud del Art. 7' de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada

solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el

de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la

categorÍa de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna ¡q comparten la misma

clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacÍfica entre las marcas BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA y BARATOTE.------------

Que, en síntesis, Ias marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo,
pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en

confusión, al no compartir lugares de venta, y asÍ la coexistencia se vuelve posible.-----

Que, otro elemento relevante a la hora de anahzar la distintividad u originalidad de un signo marcario
es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta, a
diferencia del oponente que es denominativa. -------

marca registrada

denominativa

En sÍntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,

son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacÍfica en el registro marcario nacional.--

Que, tal y como lo menciona el solicitante, COMERCIAL BARATODO S.R.L. cuenta el registro
marcario de la marca BODEGA BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA, clase 35, Registro N'4ó8885. En

ese sentido, mal podrÍa el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la
solicitud hoy objetada, puesto que ya coexiste con la misma desde el año 2018. Sencillamente, el solicitante
pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cualya tiene un derecho adquirido.-

Sobre el punto, forge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de

marca oponente diciendo: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se

,:¡¡ í,ciürTflñcrina
Cerirri ie P¡ori¡¿lad lndustriel
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POR I.A CUAL SE CONFIRMA I.A. RESOLUCIÓN N' 584 DE FECHA L}DEAGOSTO DE}OLS,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS N{ARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS1RO
DE LA MARCA',BODEGA BARA BARATODO Y mQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N. tO683812O21 A
NOMBRE DE COMERCLAI BAII {TODO S.RL.---

marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusione.s es.la
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido.»1. ------------

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita 'BODEGA BARA
BARATODO Y ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, COMERCIAL
BARATODO S.R.L.; es decir, que Ia marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma
propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo
propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido,
estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no
podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre
comercial.-

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la
cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexisür pacíficamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la
conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintivas una
de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 584 de fecha 22 de agosto de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro
"BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA", clase 39, Expediente N"

Art 3e NOTIFÍQUESE por Cédula.

r 1. Lr;r,.li r i
r)irqttor*G{
:rc'Ciil Ceninl ,l

de la marca

1068381202t,

I "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. g" Ed.. CABA, Abeledo perrot,20t7 -

ResoluciónN'

solicitada a
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Resolución No J9
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N'568 DE FECHA II DE ABRILDE2023, DICIADA POR LA
omgccróN DE MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITr.rD DE REGISTRo DE I-A MARcA "soLMAx y
ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE No 59t69l202l,A NOMBRE DE ALTA SA----------

Asunción, '1 2021'

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ALTA S.A. en

contra de Ia Resolución N'568 de fecha 11de abril de2023, dictada por la Direccrón de Marcas, yi -------------

RESULTA:

Que, en fecha l0 de mayo de 2023, se presenta el representante convencional de AUIA S.A. e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 568 de fecha 1l de abril de 2023, dictada por
la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 0l de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 2l de septiembre de 2023, el representante convencional de AUIA S.A. expresó

agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha

27 de septiembre de 2023. -------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N' 568 de fecha 5 de octubre de 2019 considera: "(...) Que, habiéndose realizado la

búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca
"SOL MIX", registrada con el número 540160 en fecha 2l de Marzo de 2022 a favor de BUNGE PARAGUAY
5.A.../... que ambas denominaciones son casi idénücas, mlty semejantes, no podrán tener coexistencia
pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.../...no ha lugar a lo
solicitado.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Consideramos importante
mencionar que la denominación SOLMAX Y ETIQUETA de la marca que mi mandante ha solicitado es un
nombre de fantasia por lo que no hace alusión a ningún significado en particular, en tanto que la
denominación SOL MIX de la marca base motivo del rechazo tienen un significado conceptual propio.../...
Esta situación sirve para profundizar las diferencias exrsfentes entre ambas denominaciones, puesto que
difÍcilmente un consumidor pueda caer en confusión.../... Para determinar el nesgo de confusión entre las

marcas, es necesario realizar un cotejo de las mismas, siempre desde una visión de conjunto.../... El A-quo,
no ha tomado a los elementos confrontados como conjuntos, limitándose a determinar los elementos
comunes de los mismos para sostener sobre esta base su objeción.../... Al realizar el cotejo de las

denominaciones, a la luz de los principios enunciados, observamos que a pesar de alguna coincidencia
parcial, el elemento no común permite alterar la percepción del conjunto.../... Existen notorias diferencias
en los planos visual, gráfico, ortográfico y fonético.../... Luego de la pronunciación de cada marca, se percibe
con absoluta claridad que la sensación auditiva que cada uno de los conjuntos genera resulta
absolutamente distinta.../... La marca SOLMAX Y ETIQUETA y Etiquetaya estuvo registrada de mi
mandante para distinguir productos de la clase O7 desde el año 2OlO hasta el 2020;
337.848, por lo que ya co-existió pacificamente con la marca SOLMIX.../... Por lo

N"

peticiono revocar la Resolución N" 568/2023. ------------;
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Resolución No_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N'568 DE FECHA 11DE ABRILDE2OZ3, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA "SOLMAX Y
ETIQUETA',, CLASE 07, EXPEDIENTE N' 59L6912O21,A NOMBRE DE ALrA Sá"----------

Que, entre otros argumentos, el apelante presenta una manifestación: (...) Por Resolución N"
568/2023, la Dirección de Marcas ha rechazado de oficio esta solicitud en base a la marca SOL MIX y
Etiqueta, inscripta en la clase 07 bajo el registro N" 540160 a nombre de BUNGE PARAGUAY 5.A.../... N
respecto venimos a informar que en fecha 27 de septiembre de 2023 se procedió a la firma del acuerdo y
coexistencia entre la frrma BUNGE PARAGTJAY S.A. titular de la marca registrada SOL MIX, inscripta en la
clase 07 y la firma ALTA S.A. solicitante de la marca SOLMAX Y ETIQUETA en la clase O7 (se acompaña
copia del acuerdo firmado y sellado por ambas partes).../... Que, en virtud del acuerdo firmado hemos
procedido a solicitar ante la DINAPI la adecuación en la solicitud de registro de la marca SOLMAX Y
ETIQUETA y Etiqueta clase 07, Acta N" 2159169, estableciendo la siguiente cobertura de productos: " Todos
los productos comprendidos en la clase 07, excepto cultivadoras (máquinas), desgranadoras, sopladores
para comprimir, aspirar y transportar grano, trilladoras.../... Consideramos de la mayor relevancia poner a
conocimiento de esta Dirección General el hecho de que se ha suscripto un acuerdo de coexistencia con el
titular de la marca SOL MIX. fundado principalmente en la diferenciación de los productos que serán
amparados por ambas marcas y demás reiterar todos los argumentos expuestos en nuestro escrito de
expresar agravios respecto a que las marcas no resultarán confundibles.-----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega, a más de su escrito de
expresión agravios, la "ACUERDO DE COEXISTENCLA", en virtud del cual Ia firma "A.LIA S.A." 'Zas partes
acuerdan: Primero: Que, la firma ALTA S.A. presentará ante la DINAPI, dentro de los próximos 5 dÍas hábiles
de firmado el presente acuerdo, una adecuación consistente en la exclusión en la cobertura de los
productos comprendidos en la clase 07 relacionados directamente con el rubro de la firma BUNGE
PARAGUAY S.A. a saber : culüvadoras (máquinas), desgranadoras, sopladores para comprimb, aspirar y
tansportar grírno, tilladoras en el expediente de solicitud de registro de la marca SOLMAX Y ETIQUETA,
comprendida en la clase 07, Acta N" 2159169. Segundo: Que, la firma ALTA S.A. se obliga a no utilizar la
marca SOLMAX Y ETIQUETA la marca para la distribución de fertilizantes,la comercialización,la recepción
y el almacenaje de granos y la industrialización de oleaginosas (...)

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por
traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo
de actuaciones. ---------

Que, dada la actual coexistencia pacífica de las marcas de ambos titulares pues, no puede
desconocerse la notoriedad que poseen las marcas de los solicitantes como las de la firma propietaria de Ia
marca base del rechazo; es criterio de esta Dirección que no se justificarÍa la denegación total, conforme Io
dispone la parte final del Art. 6 de la Ley de Marcas.

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el regrstro de
la marca solicitada y que la mlsma coefsta con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han
acordado la presencia de las mismas en el mercado local e internacional.----------

Que, en base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente soli
mQuErA", dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2" de la, Eey ñ"
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Resolución N"

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N'568 DE FECHA 1I DE ABRILDE2023, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I..A MARCA "SOLMAX Y
ETIQUETA", CtA.SE 07, EXPEDIENTE N" 5916912021,A NOMBRE DE AIIA SA.----------

demostrado la coexistencia pacífica de las marcas arriba referidas, respetando el acuerdo al que han
arribado las firmas titulares; esta Dirección considera que existen suficientes argumentos para revocar las

resoluciones recurridas

Aft 19

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N" 568 de fecha 1l de abril de2023 dictada por la Dirección
de Marcas.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca

"SOLMAX YETIQUETA', clase 07, Expediente. No 5916912021, solicitada a nombre de

Aft.3e NOTIFÍQUESE. ----------

,,ffi;;¿ffi,f.lri:,?i,l



DIRECCIóN NACIONAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARAGUAY

Resolución N"_
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A, RESOLUCIÓN N' 1026 DE FECHA 05 DE SEMEMBRE DE 2019, DICIADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE [¿, MARCA
"IMMIGRA PARAGUAY RELOCATION COMPANY Y ETIQUETA',, CLASE 45, EXPEDIENTE N" 7512412077,

SOLICITADA POR CARLOS REINALDO SANCHEZ RECALDE

Asunción, 1 6 AG0 20Ul

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CARLOS

REINALDO SANCHEZ RECALDE, contra la Resolución N" 1026 de fecha 05 de septiembre de 2019, dictada
por la Dirección de Marcas, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 25 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de CARLOS

REINALDO SANCHEZ RECALDE e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 1029 de

fecha 05 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha22 de octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 05 de marzo de 2020, elrepresentante convencional de CARLOS REINALDO SANCHEZ

RECALDE expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada a la expresión de agravios y llama autos
para resolver en fecha 23 de junio de 2020.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incute en las prohibiciones de la

Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérica o designación del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio."
En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".--------"-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesla: "(...) Los fundamentos de la
Resolución no son correctos, pues la marca solicitada no tiene carácter genérico para describir los servrcios

que se pretenden prestar bajo la misma, ni puede servir en el comercio para calificar o describir alguna

característica de dichos servicios.../... Tiene carácter evocativo que reúne los requisitos de distintividad
exigidos por la Ley 1294/98 para ser registrada.../... La solicitante requirió el registro de la marca en la clase 45

para comercializar: servicios de reubicación de personas.../... IMMIGRA PARAGUAY RELOCATION

COMPANY no se usa ni por asomo para referirse a servicios personales y sociales prestados por terceros
para satisfacer necesidades individuales.../... El vocablo IMMIGRA, que cofiesponde a una palabra no es una

denominación irreemplazable para vender servicios de reubicación, pues en el lenguaje y entendimiento
corrientes no designan esos seruicios. Solo ellos materializaria la genericidad prohibida por la nonna en que

se basa la resolución.../... Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad distintiva de

transmitir a la mente del consumidor una imagen o una idea sobre el producto o servicio.../... Asi pues, el
signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y nto es

registrable.../... Está claro que la denominación IMMIGRA PARAGUAY RELOCATION COM. clase

45, es capaz de transmitir la idea de un servicio a través del cual puede obtenerse' que

,V l*" cOBIERNO nnr PARAGVÁI
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1026 DE FECFIA 05 DE SEMEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"IMMIGRA PARAGUAY RELOCATION COMPANY Y ETIQUETA", CI¿.SE 45, EXPEDIENTE N'75t2412017,
SOLICNADA POR CARLOS REINALDO SANCHEZ RECALDE

busca una Persona al establecerse en un país.../... Está claramente demostrado que la marca cuyo registro se
negó por considerarse genérica para la clase 45 tiene un carácter evocativo suficientemente distintivo para
ser registrada.../... Previa trámites de rigor, se sirya revocar la Resolución N" 1026/2019."------------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo
debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso
dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' I294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas hmitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constltuir una marca.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la
misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.
En primer lugar, vemos que la solicitud de la marca 'IMMIGRA PARAGUAY RELOCATION COMPANY" es la
combinación de cuatro vocablos, de los cuales dos de ellas están en inglés. Y haciendo una investigación
más adentrada en internet, sobre Ia traducción de dichas palabras tenemos que: "a) "RELOCATION:
reubicación"r y "COMPANY: compañia"z, es decir, hacen referencia a una compañia o empresa de
reubicación 3 -------------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "IMMIGRA PARAGUAY
RELOCAflON COMPAT{Y Y ETIQUEIA" resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden
de ideas, la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de
determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca
"IMMIGRA PARAGUAY RELOCATION COMPANY Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para servicios
de la clase 45, que textualmente describe: "servicios de reubicación de personas." Recordemos que la
denominación solicitada es "IMMIGRA PARAGUAY RELOCATION COMPANY Y ETIQUETA" o su traducción
Inmigra Paraguay compañia o empresa de reubicación, para cubrir servicios tales como Servicios de
reubicación de personas. De ello se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio nde
identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de Ias prohibiciones previst:
aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. ------------ -- ------ ;),,ii..----------

rhttos://transla
:httns:/ ranslate
I https:1/translatc.qoogle.cor¡/?hl:es&sl:en&tl=es&text=RELOCTATION%20COMPANY%0A&op:translarc
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N'1026 DE FEcHA 05 DE sEmEMBRE DE 2019, DICrADA
POR LA OMTCCIÓN DE MARCAS, EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA
TMMIGRA PARAGUAY RELOCAflON COMPANY Y ETIQUETA" CLASE 45, EXPEDIENTE N'75t2412O17,
SOLICMADA POR CARLOS REINALDO SANCHEZ RECALDE

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mrxta, viene acompañada de
una etiqueta que no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición
mencionada en el párrafo anterior, pues, dentro de la misma, contiene la denomlnación IMMIGRA
PARAGUAY RELOCATION COMPANY en letras imprenta en colores rojo, negro y gris, siendo la expresión la
denominación la parte más fuerte del signo pretendido

IMMIGR{PAITAGUAY

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio,
nos preguntamos cuál sería la capacidad distintiva de la solicitud de registro, más aún teniendo en cuenta
que no existen reivindicaciones, por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya
factibilidad no resiste el menor análisis.-----

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada,
vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar
IMMIGRA PARAGUAY RELOCATION COMPANY Y ETIQUETA como denominación, sólo describen el
sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido. La denominación solicitada es, sin lugar a

dudas, absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es

simplemente evocativa, ya que hace alusión directa.

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. forge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se

refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una línea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca serÍa engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracterisücas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su
conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasÍa. N concederse una marca
evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."a. Respecto a las

designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categorÍa, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."

Que, tras elanálisis del caso de autos, tenemos que "IMMIGRA PARAGUAY RELOCATION COMPANY",
indica claramente que se trata de una compañía que ofrece servicios de reubicación de personas en
Paraguay, lo cual podrÍa no ser suficiente para calificarla como una marca distintiva.--

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperabl ue la
solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla i la

prohibición establecida en el art. 2'inc. e) de la Ley N" 1294198 de Marcas. --_--:::,

Cristaldo
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!l'fiH+-m¡,;,'T,,;:ffi:f' 'DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. g" Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2olT - Pag.76.
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POR I.á. CUAL SE CONFIRMA I.A, RESOLUCIÓN N' 1026 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTfl,JD DE REGISTRO DE LA MARCA
'IMMIGRA PARAGUAY RELOCATION COMPAI.{Y Y mQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N'7512412Ot7,
SOLICTTADA POR CARLOS REINALDO SÁNCHEZ RECALDE

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su

registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar Ia Resolución recurrida. ---------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I-A, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 1026 del 05 de septiembre de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "IMMIGRA PARAGUAY
RELOCATION COMPANY Y ffiQUETA", clase 45, Acta N" 7512412017, solicitada a

nombTe de CARLOS REINALDO SÁNCHEZ RECALDET=:=:\-

\(i
-flrccción Grnr m[dc pr0rii d¿; l;;;srrial

$itccióe liatint lde Propiedrd Inrelectual

NOTIFÍQUESE.



DIRECCIóN NACIONAL DE

V ,\ PRoPIEDAD
\eB INTELECTUAL

PARAGUAY

$1

V :y cOBIERNOoe¡. I PARAGVÁI
\I PARAGUAY I REKUAI

Resolución N"

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'780 DE FECHA IO DE OCTUBRE DEaO¿S,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTEDE SOLICITUD DEREGISTRO
DE LA MARCA INDIGO CAPNAL TU IN\¡ERSION INTELIGENTE (SLOGAN) Y ETIQUETA', CLASE 3ó,
EXPEDIENTE N' 101233/2022 A NOMBRE DE ANDREA ISABEL TREMEZANO GRENES,IAVIER RODRIGUEZ
D1AZY PABLO MARTIN LIANES TESTA

Asunción, 1 0 A00 2021

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de INVERSOR

CASA DE BOISA S,A- en contra de la Resolución N" 780 de fecha t0 de octubre de 2023, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 31 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de INVERSOR CASA

DE BOLSA S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 780 de fecha 10 de octubre
de 2O23, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha lO de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 23 de febrero de 2O23, el representante convencional de INVERSOR CASA DE BOLSA

S.A. expresó agravios, en fecha 13 de marzo de2023, el representante convencional de ANDREA ISABEL

TREMEZANO GRENES, JAVIER RODRIGUEZ DIAZ Y PABLO MARTIN LLANES TESTA , contesta el traslado

de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para

resolver en fecha 15 de abril de2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Analizando las marcas "INDIGO CAPITAL TU
INVERSION INTELIGENTE (SLOGAN) Y ETIQUETA" (marca solicitada) vs. INVESTOR INVERSIONES

INTELIGENTES (SLOGAN) (marca oponente), en conjunto encontramos que se puede concluir
validamente que las marcas en cuestion no podrán de alguna manera causar confusión directa ni indirecta
o inducir en efior al publico consumidor, dado que las marcas impactan de manera disünta en la mente de
los consumidores, reuniendo la marca solicitada INDIGO CAPITAL los elementos necesarios para su registro
que son novedad y especialidad.../... Aunque se observa cierta que existe una cierta similitud entre las

marcas INVERSION INTELIGENTE SSLOGAN), debemos mencionar que debido a su uso común en la
industria financiera y de seguros, es importante tener en cuenta que este slogan puede ser utilizado por
multiples empresas y no puede ser monopolizado como una marca registrada exclusiva para un solo titular
.../...Cabe señalar que la marca solicitada INDIGO CAPITAL TU INVERSION INTELIGENTE (SLOGAN) Y
ETIQUETA cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que Ia diferencia de la
oponente.../... Por lo expresado, esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida por
corresponder asi en derecho.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Si bien la marca INDIGO
CAPITAL TU INVERSION INTELIGENTE (SLOGAN) Y ETIQUETA, cuyo registro se solicita en estos autos,
constituye una marca compleja, formada por más de un elemento integrante, y no es menos cierto que la
marca INWSTOR INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN), invocada como base de la
parcialmente reproducida en ella, transcribiendo casi toda la frase que constituye su

INVERSIONES INTELIGENTES/TU INVERSION INTELIGENTE se refieren a un mismo
referencia a una misma idea.../... Al compartir ambas marcas practicamente el mismo s.

Di
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POR LA CUAL SE CONFIRMA I..A RESOLUCIÓN N'780 DE FECHA IO DE OCTUBRE DE}OLS,DICIADA POR
LA DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA INDIGO CAPnAL TU INVERSTON TNTELIGENIE (SLOGAN) y ETIQUETA", CLASE 36,
EXPEDIENTE N" 101233/2022 A NOMBRE DE ANDREA ISABEL TREMEZANO GRENES,IAVIER RODRIGUEZ
DIAZ Y PABLO MARTIN LLANES TESTA

indefectiblemenfe se recordarán de manera análoga, siendo la una directamente evocativa de la otra.../... La
mera sustitución del vocablo INVESTOR por las palabras INGIGO y CAPITAL, siendo ésta última una
designación genérico y de uso común para la clase i6 y por tanto, carente de distintividad y originalidad ,

no son capaces de alejar la posibilidad de confusión y asociación existente entre las marcas en pugna.../...
Ante dos marcas que comparten una misma idea y conceptos, siendopor ende, extremadamente
confundibles y asociables entre sí, el consumidor no sabrá si ambas proceden de un mismo propietario o si
son parte de una misma familia de marcas.../... Niego categóricamente que la solicitud de registro INDIGO
CAPITAL TU INVERSION INTELIGENTE (SLOGAN) Y ETIQUETA reúna los elementos necesarios para su
registro .../.., Por lo tanto, dicte reolucion revocando en todas sus partes a Resolución N'780/2023.

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la
expresión de agravios y entre otros argumentos dice:"(...) La mencionada resolución administrativa, no
incurre en errores de forma ni de fondo al juzgar la cuestión debatida.../... La misma ha tenido en cuenta
muy justamente, al resolver la cuestión, no existe riesgo de confusión y similitud entre las denominaciones
en pugna, dado que a simple vista no se puede colegir la confundibilidad de las mismas.../.. Es importanb
destacar al respecto que la marca oponente carece de similitud e igualdad a nuestra marca INDIGO, la cual,
aparte de poseer una denominación novedosa, se halla acompañada de una etiqueta, las cuales la hacen
totalmente única.../... Resulta por demás ostensible que la marca solicitada no constituye una imitación y
menos una transcripción total de la marca concedida, por lo que no podrá conllevar a la confusión entre el
público consumidor.../... Es importante destacar que, para realizar el cotejo de las marcas, a la hora de
determinar si ex¡sfe riesgo de confusión debe realizarse con una visión sintética de conjunto, en su
integridad-sin artifrciales desmembraciones en forma sucesiva y no simultánea, por lo que si utilizamos esta
regla sobre las marcas señaladas más arriba, encontraremos que las mismas no impactan de manera iguales
en la mente del público consumidor.../... ta Resolución N" 780/2023 se halla ajustada a derecho en todas sus
partes y que es absolutamente improcedente la acción del apelante para obtener su revocatoria.../... Por
tanto dictar resolución confirmando en todas susparfes la citada resolución.

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, respecto a la pretensión del apelante, conviene recordar que en razónde la regla de la visión de
conjunto al momento de realizar el cotejo entre los elementos principales de las marcas, no se puede
realizar el cotejo únicamente sobre los elementos similares entre las denominaciones. Al respecto, expresa
el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: "Para apreciar la posibilidad de
confusión no son determinantes 1os diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y
los principales elementos del signo'^ Al respecto, corresponde analizar si en el caso de autos existen
suficientes diferencias entre los principales elementos del signo analizados en su conjunto. En ese orden de
ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte la expresión "II.I\¡ERSIÓN

INTELIGENTE", es decir, solo se comparten los dos últimos vocablos de los cinco que componen la
solicitada y 3 de la oponente, por ello no necesariamente causarán confusión en el seno del público
consumidor Pues, en su conjunto, son muy diferentes una de las otra y en conjunto dejan una impresión
muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusrón entre dichas marcas. Tras el análisis
ortográfico y fonético, se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:

INDIGO CAPITAL TU INVERSION INTELIGENTE (SLOGAN)Y ETIQUETA (solicitada
INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN)

' BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 1946.

(marca o
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 780 DE FECHA IO DE OCTUBRE DEaO}3,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA INDIGO CAPIIAL TU INVERSION INTELIGENTE (SLOGAN) Y ETIQUE"TA", CLASE 36,
EXPEDIENTE N' 101233/2022 A NOMBRE DE ANDREA TSABEL TREMEZANO GRENES,IAVIER RODRIGUEZ
D1AZ Y PABLO MARTIN LLANES TESTA

Que, de esta comparación se colige que la solicitada es más extensa que la registrada y al ser
pronunciada una tras la otra, vemos que la pronunciación es bastante distinta, quedando asÍ demostrada la
diferencia en los planos ortográfico y fonético.-

Que, aunque los slogans sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para
rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben
ser cotejados y que hacen a la drstinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese sentido,
esta Dirección considera que el signo solicitado presenta la suficiente originalidad y distintividad,
características que adquiere con la parte principal de su denominación- INDIGO CAPITAL- y no
especÍficamente por el slogan presentado. Ciertamente, con respecto a las frases publicitarias, también
conocidas como slogans, parte de Ia doctrina ha establecido que: " si bien deben tener originalidad, no exige
ciertamente novedad absoluta, ni ausencia de términos comunes, ni falta de sentido evocativd.

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Dr. Jorge Otamendi, quien expresa: "No debe confundirse la originalidad del conjunto con la de las

distintas palabras que lo forman. Éstas últimas, tomadas aisladamente, no importan un derecho exclusivo
por el solo hecho de formar parte del conjunto, aunque en forma individual algunas pueden ser marcas por
si mismas.d En ese mismo sentido, el Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero en su libro "Confusión de Marcas"
explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de uülizar el único signo que
compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente
implica gue esas marcas sean confundibles.'a AsÍ las cosas, vemos que el hecho de compartir los vocablos
'INVERSIÓN INTELIGENTE", no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún
teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución.

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante a la hora de analizar la
distintividad u originalidad de un signo marcario es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la
solicitante se erige en una solicitud de marca mixta, a diferencia del oponente que es denominaüva. ---------

marca solicitada marcaregistrada

Tu inversión inteligente
denominativa

Que, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, para reali
confrontación es necesario tomar a los signos marcarios en su conjunto. En el caso de autos, la r

: Fallo: "Pfizer SAI v. Odol SAIyC. Sala II, delZ3lllllgl|citado por Jorge Otamendi en su obra Derecho de Marcas. 8" Ediciórt. Abeledo
2012. P 50.
I "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. g' Ed. CABA, Abeledo Perrot,2017 - Pág. 50.
a Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2013.

,' í¡l'ü illiiffi ffi,X ii I I i i,',.1, iiirccciriahi¡tirnldc prcpicri:il Inr,l,r.,l
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'780 DE FECHA IO DE OCTUBRE DEaOL3,DICTADA POR
LA DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, ENELEXPEDIENTEDE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA \,ÍARCA INDIGO CAPMAL TU I}.IVERSION INTELIGENTE (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 36,
EXPEDIENTE N" 101233/2022 A NOMBRE DE ANDREA ISABEL TREMEZANO GRENES, JAVIER RODRIGUEZ
DIAZY PABLO MARTIN LLANES TESTA.----.---

está demostrada en el análisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de

fantasÍa, son diferentes, disÍmiles, originales y drstintivas una de otra en todos los planos de comparación,
de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno delpúblico consumidor. --------------

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con la marca registrada, en

igualdad de condiciones, ya que es un signo con caracterÍsticas propias que Ia hacen diferente, original y
distintiva de su oponente, por lo que podría darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas. Conforme a lo

anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida. ------------

PORTANTO,
Iá. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RE SUELVE

Ar[ le CONFIRMAR la Resolución N' 780 de fecha l0 de octubre de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca INDIGO

CAPIIAL TU II.IVERSION IN]ELIGENTE Y ffiQUETA", clase 36, Expediente No

l0l233l2022. solicitada a nombre de ANDREA ISABEL TREMEZANO GRENES,

ArL 3e NOTIFÍQUESE por Cédula. ------------------l

"§:'ggg-q,hrh6pam et a c¡i sltatd
Di¡ccrcr¡ Gcl:er¿l Interine

i¡tc, iáir Cc;r.r.:l :. p:r¡i..lrj Ir Ju,rri;.
':: ::": !l:. :, ,i. J:ri;l:. I l:;:, :.;"1
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Resorución*"05I2
POR LA CUAL SE DECI.ARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCI,A EN EL EXPEDTENTE DE
OPOSICIÓN A LA SOLICITIJD DE REGISTRO DE LA MARCA "MNA JUSTINA Y ETIQUE-TA,, EXPEDIENTE
2I2OOTS,SOLICTMDA POR MARIA VICTORIA BIBOLINI.----

Asunción, 'l $ AG0 202[

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la
Resolución N' 1084 de fecha t9 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, yi----------- 

;;;;;;,

Que, en fecha 05 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional del oponente e
interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 1084 de fecha 19 de octubre de2022, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providen cia " Exprese agrauios
el apelante"en fecha l0 de noviembre de 2023.--------

Que, en fecha 06 de agosto de2024 fue dictado el Informe de la Actuaria.-----------
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá de
pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de,los sers mes es de la úlüma actuación".

Que, la segunda instancia se activa con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese
momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de Ia instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que le causan agravio y que Io motivan a alzarse en apelación. ------------

Que, analizando el expediente a la üsta, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 05 de diciembre de 2022.--------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de Ia emisión de la
providencia que autoriza a expresa agraüos, 1O de noviembre de 2023,ha transcurrido con creces el plazo
de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del
recurrente.

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias
litigiosas, corresponde declarar Ia caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

fut. le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la
solicitud de registro de marca 'NINA IUSTINA Y ffiQUETA', Clase 25, Acta Ns
2L2OOL3, presentada por MARIA VICTORIA BIBOLINL--- -

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "NINA

IUSTINA Y ETIQUEIA', Clase 25, Acta Ns 2120013,

BIBOLINI.--

Art 39 NOTIFÍQIJESE por Cédula.

VICTORIA
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Resorución*.0 5 I 5
POR LA CUAL SE DECLARA OPEMDA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDTENTE DE
oposlctÓN A LA SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "pc PARAGRATN y EneuE"rA", EXPEDIENTE
2033594, SOLICMADA POR GRUPO TECH SOCIEDAD ANONIMA

Asunción, 'l $ A00 ll,ZL

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra
la Resolución N' 538 de fecha 06 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos,
y;------------

RE SULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2022 se presenta el representante convencional del solicitante e
interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 538 de fecha 06 de julio de 2OZZ, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providen cia " Exprese agrauios
el apelante" en fecha 16 de noviembre de 2022.--------

Que, en fecha 13 de agosto de 2024 fue dictado el Informe de la Actuaria.-----------

CONSIDERANDO:

Que, elArt. 56 de la Ley N' 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá de
pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de-Ios sersmeses de la úlüma actuación".

Que, la segunda instancia se activa con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese
momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que le causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelación. ------------

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 25 de julio de 2022.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agravios, 18 de noviembre de 2022,ha transcurrido con creces el plazo
de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias
litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI.AL

RESUELVE:

Art. le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la
solicitud de registro de marca 'PG PARAGRAIN Y ETIQUE*IA", clase 35, Acta Ns
203359 4, pres enta d a p or GRUPO TECH SOCIEDAD ANONIMA

Art.2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de m
ETIQUETA", clase 35, Acta Ne 2033594, presentada po
ANONIMA

oraT?idral Interina
Gtner¡l dr Püoiedrd I¡duttriel

ArT. 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.
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Resorución*.O 5 $ 
'{+

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE Iá. INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
oposlc¡óN A LA sollcmuD DE REGISTRo DE LA MARCA 1/IDANr, EXPEDIENTE lJ,ugtg,sollclrADA
POR LA QUTMICA EARMACEUTICA Sá"

Asunción, 1gAC0 202/-

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la
Resolución N' 167 de fecha t3 de agosto de 2014, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos, y;

RES ULTA:

Que, en fecha 30 de sepüembre de 2014 se presenta el representante convencional del oponente e
interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 167 de fecha 13 de agosto de 2014, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia"Exprese agrauios
el apelante" en fecha 23 de junio de 2015.

Que, en fecha 12 de agosto de 2024 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N" 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá de
pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de,los seri mes es de la úlüma actuación".

Que, la segunda instancia se activa con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese
momento corre el plazo para Ia caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que le causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelación. ------------

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la
inteqgosición del recurso de apelación en fecha 30 de septiembre de 2014.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agravios, 23 de junio de 2015, hatranscurrido con creces el plazo de seis
meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.---------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias
litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asÍ en derecho.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEML IN]ERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la
solicitud de registro de marca "Iy'IDANf, Clase 05, Acta Ns 1144918, presentada por
LA QUIMICA FARMACEUTTCA S.A.- - --- -- -- -

ArL 2e

Art.3e

ORDENAR la prosecución de trámites de la solici
Clase 05, Acta Ns ll49l8, presentada por LA QU

ectota Gener
lJirrcrión Ccneral

NOTIFIQUESE por Cédula.

Direcció¡ Nacion¡l dc

.VIDANT,
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Resorución*.0 5 I 5
poR LA cuAL sE coNFIRMA rA RESoLUCIóN N' 2r DE FECHA 08 DE FEBRERo DE 2013, DIcTADA poR
LA DIREccróN ogASuNTos MARcARros Lmcrosos, ENELEXpEDIENTE DE sol,lcrruD DEREGISTRo
DE I.á, MARCA'ROOSTER", CLASE 01, EXPEDIENTE NO 2I887I4, A NOMBRE DE FORTGREEN COMERCIAL
AGRICOLA SA" .--------

Asunción, 19AC0itii[

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del FORTGREEN

COMERCLAL AGRICOLA S.A en contra de la Resolución N' 2t de fecha 08 de febrero de 2023, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;------------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional del FORTGREEN

COMERCIAL AGRICOLA S.A e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 2l de fecha

08 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 24 de marzo de2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 09 de mayo de 2023, el representante convencional del FORTGREEN COMERCIAL

AGRICOLA S.A. expresó agravios; dictándose en fecha 12 de mayo 2023laprovidencia por Ia cual se tiene

por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término
de ley.------

Que, en fecha 23 de junio de 2023, se presenta la representante convencional de TECNOMYL S.A., y
contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y
llama autos para resolver en fecha 09 de septiembre de 2023.---'----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucrón considera que: "(..) al cotejar las marcas en pugna ROOSTER (marca

solicitada) vs. RTJSTER (marca oponente), en conjunto, se puede apreciar que entre las mismas existe
fonéticamente sonido inicial idéntico, al contrastar las marcas se aprecian las semejanzas en los aspectos

visual, fonético e ideológico, ésta dirección considera que existirÍa la posibilidad de confusión/asociación
de marcas por el público consumidor, ya que la marca solicitada ROOSTER denota fonéticamente más sus

similitudes'con el registro de marca RIJSTER .../... uno de los factores de mayor preponderancia, para
rechazar la solicitud en cuestión es la relación de clases entre las marcas enfrentadas, sabido es que, ante las

posibilidad de una confusión, debe de esfarse a favor de la protección al consumidor que exige

transparencia en el mercado .../... Se deduce que los productos comercializados bajo las ambas en pugna
serán puestos a la venta en locales comerciales afines, por ende, la posibilidad de confusión en el público
consumidor se ve exponencialmente aumentada .../... se dan los presupuestos e,

2 inc. 0, i), 15, S0 y 8l de la ley 1.294/98 de Marcas, como para justificar
solicitud, consecuentemente confirmar el Dictamen Ne 633, emitido por la je{{§ria.e'ldg

na

litigiosos y rechazar la solicitud de registro presentada en autos".-------:----------{ii--;:-------'-:--

lnduirtial

en los Articulos
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Resolución N"''

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 21DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2013, DICTADA POR
LA DIRECCTÓN OTASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA'ROOSTER", CLASE OI, EXPEDIENTE N' 2188714, A NOMBRE DE FORTGREEN COMERCIAL
AGRICOLA SA ---------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. y
manifiesta: "(...) La Resolución recurrida debe ser revocada en todas sus partes, por haber sido dictada
contrario a la ley, a la doctrina y a la jurisprudencia .../... Sobre el aspecto de la confusión debe esfarse desde
el punto de vista del consumidor de los productos de la clase 01, quienes se encuentran en el mercado
ambas marcas coexistiendo desde el año 2018 debido a que la marca ROOSTER se halla registrada a nombre
de mi mandante en su paÍs de origen, Brasil, por lo que la firma FORTGREEN COMERCIAL AGRÍCOLASA.
es titular legítima del registro internacional ROOSTER en la clase 01. A la hora de considerar al consumidor,
no debemos olvidar el intercambio comercial entre Brasil y Paraguay que permite el conocimiento por una
gran parte de la población de marcas de origen brasileño, productos que se hallan en el mercado local, por
lo que desde el 2018 RUSTER Y ROOSTER coexisten pacificamente en el sector (...)".-----

Que, contesta la expresión de agravios el oponente "(...) La Resolución Ne Z/23 del 08 de febrero de
2023 dictada por el Director de Asuntos Litigiosos y Apelada por la firma FORTGREEN COMERCTAL
AGRICOLA S.A. debe ser confirmada en todos sus términos, dado gue se ajusta a derecho .../... Afirma la
adversa que "entre las marcas RUSTER y ROOSTER" existen suficientes elementos que las hacen
distinguibles una de otra, nada más errado pues es evidente que entre ambas marcas existen notables
similitudes tanto visuales, ortográficas y fonéticos, la solicitud de registro de la firma FORTGREEN
COMERCIAL AGRICOLA S.A. atenta contra un DERECHO ADQUIRIDO de mi principal mediante Registro
RUSTER, clase 0l y 05, con registro Ne 469895 y 4ó9890 con vencimiento en fecha 30 de agosto de 2028
derecho tutelado y protegido por el ordenamiento jurÍdico marcario- lo cual constituye precisamente el
elemento fundamental para denegar el registro de la marca solicitada y confirmar la Resolución Ns 21/2i del
08 de febrero de 2023 (...)". ------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, en primer lugar, corresponde aclarar que la marca oponente, RUSTER, cuenta con registros
nacionales Número 469895 y 469890 en la clase 0l y 05 respectivamente. Conviene resaltar además,
conforme puede verse en el historial del sistema informático de marcas de la institución, el hecho de que la
solicitante de autos no presentó oposición contra la marca hoy registrada y base de la oposición de autos
"RUSTER" a nombre de TECNOMYL S.A..-----

Que, seguidamente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el
camPo ortográfico, visual y fonético de la solicitante "ROOSTER" y la oponente "RUSTER", se advierte que la
denominación cuyo registro se solicita reproduce casi en su totalidad a la marca registrada. Del cotejo de las
marcas en pugna surge que ambas poseen la misma estructura gramatical de un solo elemento. La
solicitante reproduce casi Íntegramente la marca de la oponente, incluyendo en su denominación cinco de
las seis letras que componen la marca registrada.

ROOSTER

RUSTER

(solrcrTANTE)
(oPoNENrE)

Que, asimismo, las

internacional, clase 01.

marcas en pugna se encuentran compartiendo la

aldo
ná

ldlnrlustr'irl

dad lnttleclu¡l

La marca solicitante para los siguientes

Dirección N¡c
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Resorución."05 $ 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 2I DE FECHA 08 DE FEBRERO DEaOI3, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN ONASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA'ROOSTER" CLASE OI, EXPEDIENTE N' 2188714, A NOMBRE DE FORTGREEN COMERCIAL
AGRICOLA SA --------.

fertilizantes y composf"; mientras que la marca oponente para: "EspecÍficamente Fertilizantes que
comprenden la clase l(uno) del decreto reglamentario vigente". Por tanto, se colige que el contenido de la
cobertura es el mismo y por ende, la confusión entre ambas está acreditada.---------

Que, a este respecto, esta instancia considera que la confusión conceptual que se generaría en la
mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "ROOSTER" en la misma clase 01, sería el

punto que desequilibra la balanza. En tal sentido, el consumidor podrÍa caer en confusión pues, las marcas
analizadas no solo presentan similitud ortográfica, visual y fonética, sino que podrÍan ser comercializadas
en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. ---------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se

refiere a la confusión en una misma clase, diciendo: "En las oposiciones en una misma clase se ha admitido
la posibilidad de confusión cuando existe entre los productos que amparan las marcas una "marcada

similitud", una "indudable proximidad', una "afinidad", o bien son "semejantes" o "notoriamente vinculados
por su función".../...Más allá de esfos fallos también se ha hecho lugar a oposiciones de este tipo frente "a

supuestos de mala fe, deslealtad comercial", o "marcas notorias". No obstante ello, el requisito esencial
parece ser el de la semejanza de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que
tienen un origen común."iAdicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En

efecto, el Dr. forge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "la teoría de la dilución ha sido
creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de
éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen
de los productos (...);'2

Que, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es

proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de

confusión ya que en el caso de autos se constató Ia posibilidad de que la solicitud de autos pueda induclr a

confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a la marca registrada de manera tal que el

consumidor pueda creer que tienen un origen común.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que no
es viable la coexistencia entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la resolución
recurrida emitida por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAI INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUE LVE

AIL le CONFIRMAR la Resolución N' 2l de fecha 08 de f,
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

I OTAMENDI, Jorge. DERECHo DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina.2OI2.8va. Ed.
I OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina.2Ol2. 8va. Ed. Pág.458.
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Resolución N"r-:-

POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N' 2I DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2013, DICIADA POR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, ENELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA N{ARCA "ROOSTER" CI.ASE OI, EXPEDIENTE N' 2I887I4, A NOMBRE DE FORTGREEN COMERCIAL
AGRICOLA SA .-..---..

ArL 2e ORDENAR el archivo de la sohcitud de registro de la marca "ROOSTER Y
ETIQUETA", clase 0i, Expediente No 218871 a a nombre del FORTGREEN

CoMERCT.AL AGRICOLA SA.- ----- - --- ---- --

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

aicia
Dittccióri icr.r¡!i C
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Resorución.'O§ I 6
POR IA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 2803 DE FECHA 12 DE SEMEMBRE DE 2017, DISTADA POR
LA DIRECCTÓN OT MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WILL"
CLASE 09, EXPEDIENTE NO 73626I2OI6,ANOMBRE DETURNERNETWORKTELEVISION,INC.

Asunción,214ü0?'02(

MSTO: EI recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de TURNER
NETWORK TELEVISION, INC. contra la Resolución N' 2803 de fecha t2 de septiembre de 2017, dictada por
la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de marzo de 2019 se presenta el representante convencional de la firma TURNER
NETWORKTELEVISION, INC. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'2803 de fecha 12 de
septiembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 25 de abril de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 22 de mayo de 2019, el representante convencional de TURNER NETWORK
TELEVISION, INC. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama
autos para resolver en fecha 26 de febrero de 2020.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca IWILL, registrada con el
número 387604 a favor de NPARTS S.A.; Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénücas, muy
semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre
los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6' de la Ley N" 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
solicitado.

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "La denominación WILL suena
diferente a IWILL ...1...\a marca de mi mandante se encuentra registrada con la misma descripción en otros
paÍses y fueron concedidas sin ningún obstáculo ...l...lamarca de mi mandante se encuentra limitada para la
clase 9 ".

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este senüdo, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 387604 de la marca "IWILL" a

nombre de NPARTS S.A. venció elTIO|2O2\ venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido
renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucrón recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del

tec
cción Genr

Naciolel de Propiedad Intlecrual

registro de la marca "WILL", solicitada por TURNER NETWORK TELEVISION, INC.
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Resorución.'$§9 6
PORLACUALSE REVOCALARESOLUCIÓN N" 2803 DE FECHA12 DE SEMEMBRE DE 2017, DICTADAPOR
LA DIRECCTÓN Og MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'W]LL",
CLASE 09, EXPEDIENTE NO 73626I2OI6,ANOMBRE DETURNERNETWORKTELEVISION,INC.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE:

ArL le REVOCAR la Resolución N" 2803 de fecha i2 de septiembre de 2017 dictada por la
Dirección de Marcas.

Ar[ 2e ORDENAR la prosecución de los trámites de Ia solicitud de registro de la marca "WIT I ",
clase 09, Acta N' 7362612016, solicitada a nombre de TELEVISION,

Art.3e NOTFÍQUESE por Cédula. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -):

¡

ió¡ N¡cion¡l de

y'Jdusr¡ial

d intelecrual

INC.
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Resorución."!5 I 7
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'658 DE FECHA 15 DE ABRIL DE2024, DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA LENTERÍA
- ómce y ETIeUETA", cLASE 09, EXPEDIENTE N" 2046312023, soLIctrADA poR MARÍA vERóNIcA
MARTINEZ TOTTIL.

Asunción, 214ff, ?lIr

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por elrepresentante convencionalde UenÍAVERÓNICA
MARTINEZ TOTTIL, contra la Resolucrón N' 658 de fecha 15 de abril de 2024, dictada por la Dirección de
Marcas, y; --- --- - -----

RE S U LTA:

Que, en fecha 22 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de MARÍA VERÓNICA
MARTINEZ TOTTIL e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 658 de fecha 15 de
abril de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 13 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 24 de mayo de 2024, el representante convencional de MARÍAVERÓMCA MARTINEZ
TOTTIL expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 30 de mayo de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Afi. 2 inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio .../...
La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea
proteger.../... En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado».--"---------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "Las conjunciones de palabras que
componen (LA LENTERíA) están estructuradas de forma que pueden llegar a distinguirse como una
empresa o producto, y no como erroneamente cataloga el Director de Marcas al denominarla descriptiva
por una parte, y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger .../... la palabra
LENTERIA es una palabra imaginaria o de fantasÍa, es decir creado por el ingenio del ser humano, la misma
no se encuentra ni en la RAE ni en cualquier otro diccionariou. -------------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto
o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores

"LA LENTERÍa - ÓpftCa Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la cl

ión Gcnerrl dc }\oPitd¡d I¡'ir:r¡irl

nomenclador internacional, que textualmente describe: "Aparatos e i.

Nrciorrl Cc Pi:Piedad lottitcturi

en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que Ia solicitud de registro de

ffi,)
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Resorución.._0§ Ü y
POR IA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 658 DE FECHA 15 DE ABRIL DE2024, DISIADA POR I.á.
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA LEI\MRÍA
- ómce y meuE"rA", cLAsE 09, ExrEDIENTE N" 2046312023, soLICITADA pon uenÍR vERóMCA
MARTINEZ TOTTIL.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LA LENTERÍA - ÓpflCe y
ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominación "LA LENTERÍA - ÓpUCn Y ETIQUETA", no constituye el nombre habitual con el que se

designa a los productos de "Aparatos e instrumentos ópticos" que el solicitante plantea cubrir con su
solicitud. El vocablo "Lenteria" no es un término estándar en el idioma españoly no se encuentra en los
diccionarios comunes. Podría considerarse una invención o una combinación creativa derivada de la
palabra "lentes", y su uso creaüvo y original contribuye a que la marca sea percibida como una
denominación novedosa en lugar de descriptiva. ----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "LA LENTERÍA - ÓpflcA Y ETIQUETA"
proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter descriptivo o genérico.
Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los productos cuya protección solicita,
ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podría calificarse a la misma
como evocativa (destinada a evocar una asociación con lentes o productos ópticos sin ser una palabra
comúnmente usada o reconocida en el idioma), no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios
para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-------------

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la acüvidad que desarrolla
su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
mismas propiedades o caracterÍsticas."--- ----

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Alrespecto,lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las
caracterÍsticas principales de su producto, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella
finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o
especificaciones técnicas principales de su producto, es eminentemente evocativo, dotado de cierta
personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos o el conjunto
de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa.

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de color
blanca y la denominación "LA LENTERÍA" en letras mayusculas de color negro en medi ra que
hace alusión al marco de un lente, y en la parte inferior la denominacrón

marca solicitada

@
LA LENTERíA
@

ristaldo

cctoraGneral Interi¡a
Gcneral de Propicdad Indusrrial

Nrcionrl de Propitdad Inlelectual
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poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcTóN N" 658 DE FECHA ls DE ABRIL DEzoz4, DIcTADA poR LA
nnrccróN DE MARcAS, EN EL ExpEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTRo DE LA MARcA "LR LgI.rrgRÍA
- ómce y ETIeUETA", cLASE 09, EXPEDIENTE N" 2046912023, soLIcITADA pon N¡ARÍA vpnómc¡.
MARTINEZ TOTTIL.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que es un signo que posee las
características necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de
las prohibiciones de Ia Ley N' 1294i98 de Marcas, corresponde revocar Ia Resolución recurrida

Art. le

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N" 658 de fecha 15 de abril de2O24 dictada por la Dirección
de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LA
LE}üERÍA - ÓmCe Y ETIQUE"IA", clase 09, Acta No, solicitada a

nombre de MARÍA vERÓNIcA MARTINEZ rorr1l.. - - - - - l- - - - - - - - )

Art.3s

ota Gc

Gtnerat dc Pr dad lndusrriai

N¡ciolal de l¡ttlectual
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ResoruciónNo 05I I
POR I.á, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" TaSDEFECHA ¿ZDEOCTUBRE DEaO¿I,DICIADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PANETOWN Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N" 23550/2018, SOLICITADA pOR GRUPO
3KS.A.------

Asunción,214ü[202/t

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GRUPO 3K SA
contra la Resolución N" 728 de fecha 22 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y ; - - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 29 de octubre de 2021 se presenta el representante convencional de GRUPO 3K S.A. e
interpone recurso de apelación en contra de la resolución N" 728 de fecha22 de octubre de 2021, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 05 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 12 de agosto de 2O22, el representante convencional de GRUPO 3K S.A. expresó
agravios; y en fecha 12 de noviembre de 2022, fue acusada la rebeldía del representante convencional del
oponente por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que
dejó de usar y se llamó autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N' 728 de fecha 22 de octubre de 2021 considera: "(...) Que, la parte oponente alega

que la denominación PANETOWN es producto de la inspiración y es creación suya junto a su hermano.
Igualmente, la creación del logotipo ha sido encargada por el solicitante a la diseñadora Diana Martinez.../...
esta dirección considera que se ha logrado acreditar que el oponente ha encargado la creación del
logotipo/distintivo a una diseñadora gráfica, en tal sentido se halla amparado por lo dispuesto en el artículo
14 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Se ha logrado acreditar que los correos electrónicos
en el que la diseñadora gráfica ha enviado el logotipo de la marca son de fecha anterior a Ia presente
solicitud .../... la marca solicitada PANETOWN se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada
en el inciso "h" del artículo 2 de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone: No podrán registrarse como marcas:
... los signos que infrinjan un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero".---------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Mi
mandante, la firma 3K 5.A., depositó la solicitud de registro de la marca PANETOWN Y ETIQUETA en la clase

43 en fecha 05 de abril de 2018, en tanto que el Señor Guido Campuzano depositó la solicitud de registro de
la marca PANETOWN Y ETIQUETA en la clase 43 fecha 12 de julio, según el Acta N" 56380/2019, según los
antecedentes obrantes en el Dinapi. Es decir, mi mandante depositó su solicitud con tres meses de
antelación, por lo que es mi mandante quien posee mejor derecho .../... en estos autos nunca fueron
discutidos derechos de autor, tan solo la viabilidad de registro de la solicitud de marca PANETOWN Y
ETIQUETA. Por tanto, la autoridad juzgadora emitió una resolución extrapetita .../... Cabe hacer mención
que el Señor Director de Asuntos Marcarios Litigiosos declaró que el derecho de autor del logoüpo y del
nombre PANETOWN es el Señor Guido Campuzano. En efecto, el mismo pudo haber encargado el diseño
del logotipo, pero nunca acreditó en virtud de que figura estaba actuando, es decir, nltnca fue probado que
la idea original fuera fruto de su creación intelectual'. -------------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interp
realizar el cotejo de las marcas en pugna: "PANETOWN Y ETIQUETA" (solicit

rl lntetlna
,,1rcd¡d Iirdusrri¡l

clase 43) y "PANETOWNYETIQUETA" (oponente Guido Campuzano en clase

iil:::ff ffiil;-ti o'pi't'a tnt't"ru'r
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Resorución."05$ [j
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 7Z}DEFECHAzz DE OCTUBRE DE 2021, DICIADAPORI-A
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PANETO\,VN Y ETIQUETA", C[-A.SE 43, EXPEDIENTE N" 23550/2018, SOLICITADA POR GRUPO
3K S-4"------

Que, si bien la apelante basa su oposición en la marca PANETOWN Y ETIQUETA, la misma fue
presentada en fecha 12 de julio de 2018, con posterioridad a la marca solicitada, quien fuera presentada en
fecha 05 de abril de 20I8. Recordemos que el artículo 12' de la Ley N' 1294198 expresa: "La prelación en el
derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección
de la Propiedad Industrial". Siendo asÍ, resulta claro, que la firma solicitante es quien trene la prioridad para
la obtención del registro de su marca en el Pais.--

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca oponente no reúne
los requisitos necesarios, y no posee las herramientas suficientes para oponerse al registro de la marca
PANETOWN Y ETIQUETA solicitada por GRUPO 3K S.A. Por tanto, corresponde revocar la Resolución
recurrida.--

ArL le

ArL 2s

ArL 3e

PORTANTO,
I.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S U ELVE:

REVOCAR la Resolución N" 728 de fechaZ2 de octubre de 2021, dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro marca "PANETOWN
Y ETIQUETA', clase 43, Acta N' 23550/2018, solicitada a nombre de GR 3KS.A.

NOTTFÍQT.JESE por céduta.----- 
ñr
li:,.. ,:<
tl .
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Resorución..05I E
POR I..A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 7I4 DE FECHA 2I DE OCTUBRE DE 202I, DICTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PANETOWN Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N" 56380/2018, SOLICTTADA pOR GLIDO
ENRIQUE CAMPUZANO FRANCO

Asunción, 2 1 [G[ 2021t

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GRUPO 3K Sá"
contra la Resolución N'714 de fecha 2t de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, yi - -- - - - - - - - - -

RES ULTA:

Que, en fecha 29 de octubre de 2021 se presenta el representante convencional de GRUPO 3K S.d e

interpone recurso de apelación en contra de la resolución N" 714 de fecha 2t de octubre de 2021, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, en fecha 05 de mayo de2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 16 de agosto de 2022, el representante convencional de GRUPO 3K S.A. expresó
agravios; y en fecha 12 de noviembre de 2022,fue acusada la rebeldÍa del representante convencional del
oponente por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaÍdo el derecho que
dejó de usar y se llamó autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N' 714 de fecha 2l de octubre de 2021 considera: "(...) Que, al contestar la
oposición, el solicitante alega que la denominación PANETOWN es producto de la inspiración y es creación
suya junto a su hermano. Igualmente, la creación del logotipo ha sido encargada por el solicitante a la
diseñadora Diana Martinez .../... esta dirección considera que se ha logrado acreditar que el solicitante ha
encargado la creación del logotipo/distintivo a una diseñadora gráfica, en tal sentido se halla amparado por
lo dispuesto en el artÍculo 14 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Se ha logrado acreditar
que los correos electrónicos en el que la diseñadora gráfica ha enviado el logotipo de la marca son de fecha
anterior a la presente solicitud .../... la marca solicitada PANETOWN para la clase 4i reúne los requisitos para
su registro y no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley de
Marcas".---

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: '(..)
PANETOWN es una transcripción literal de la denominación PANETOWN previamente solicitada por mi
mandante, con las mismas letras y en el mismo orden y posición .../... en estos autos lo que se discute es la
propiedad de la marca o quien posee mejor derecho, lo cual mi mandante ha demostrado con creces
poseer,pues es quien posee un derecho de prioridad.../... en estos autos nunca fueron discuüdos derechos
de autor, tan solo la viabilidad de registro de la solicitud de marca PANETOWN Y ETIQUETA. Por tanto, la
autoridad juzgadora emitió una resolución extrapeüta .../... Cabe hacer mención que el Señor Director de
Asuntos Marcarios Litigiosos declaró que el derecho de autor del logotipo y del nombre PANETOWN es del
Señor Guido Campuzano. En efecto, el mismo pudo haber encargado el diseño del logotipo, pero nunca
acreditó en virtud de que figura estaba actuando, es decir, nunca fue probado que la idea original fuera
fruto de su creación intelectual': -------------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso in
realizar el cotejo de las marcas en pugna: "PANETOWN Y ETIQUETA" (solicitada por GUID

CAMPUZANO FRANCO en clase 43) y "PANETOWNYETIQUETA" (oponente 3K S.A.
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Resolución."m , S
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 714 DEFECHA 2I DE OCTUBRE DE 202I, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA 'PANETOIVN Y ETIQUETA:', CLASE 43, EXPEDIENTE N' 56380/2018, SOLICITADA POR GUIDO
ENRIQT.JE CAMPUZANO FRANCO

Que, la apelante basa su oposición en la marca PANETOWN Y ETIQUETA, la misma fue presentada en
fecha 05 de abril de 2018, con anterioridad a Ia marca solicitada, quien fuera presentada en fecha 12 de julio
de 2018. Recordemos que el artÍculo 12' de la Ley N' 1294/98 expresa: "La prelación en el derecho a obtener
el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad
Industrial". Siendo así, resulta claro, que la firma oponente es quien tiene la prioridad para la obtención del
registro de su marca en el Pais.--

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca solicitante no
reúne los requisitos necesarios y al no contar con la prioridad de su solicitud, no posee herramientas
suficientes para prosperar ante la solicitud oponente. Por tanto, corresponde revocar la Resolución
recurrida.--

ArL le

Art.29

PORTANTO,
I,q' DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N' 714 de fecha 21 de octubre de 2021, dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Lrtigiosos.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "PANETOWN Y ETIQUE'TA"
CAIvIPUZAIIOclase 43, Acta N' 5638012018, solicitada a nombre de

ArL 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.....-

er¿l dt irdad Indusrrial

ción N¡cion rctual

FRANCO.
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Resotución.'-m- 0 0
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1432 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEaO¿L,DISTADA
PoR LA DIRECcIÓN DE ASUNToS MARCARIoS LmGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE oPoSIcIÓN A LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "BIO-FORCE", CLASE 05, EXPEDIENTE N'94552/2019, SOLICTIADA
POR LA FIRMA WITTA PARAGUAY S.R.L. .-..---

Asunción, Z1AGI 2021*

VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por el representante convencional de la firma
VICENTE SCAVONE & CtA. S.AE. y de la firma GENOMMA LAB INTERNACIONAL, SAB DE C.V. contra la

Resolución N' 1432 de fecha 29 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, yi - - - - - - - --- --

RE SULTA:

Que, en fecha 3l de marzo de 2023, el representante convencional de la firma VICENTE SCAVONE &

CtA. SA.E. y de Ia firma GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.AB DE C.V. interponen recurso de apelación

contra la Resolución N' 1432 de fecha 29 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos

Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 30 de mayo de2023 fue dictada la proüdencia que rechazó el recurso interpuesto por la

firma MCENTE SCAVONE & CIA S.AE. ; y en fecha 12 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que

concedió el recurso interpuesto por la firma GENOMMALAB INTERNACIONAL, S-A"B DE C.V.---------

Que, en fecha 16 de agosto de 2023, el representante convencional de GENOMMA LAB

INTERNACIONAL, SA.B DE C.V. expresó agravios; y en fecha 14 de diciembre de 2023, fite contestada la

expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 20 de diciembre de 2023. ------------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "Al realizar el cotejo de las marcas BIO-FORCE (marca

solicitada) vs. BIOKACIN y M FORCE (marcas oponentes) se percibe a simple vista que entre las maÍcas en

pugna existen diferencias en los aspectos visual, fonético e ideológico. Si bien comparten particulas en

común, poseen otros elementos que permiten identificarlas, existen otras marcas que llevan insertas en su

denominación la partícula BIO como también la particula FORCE y con las cuales la marca oponente se

encuentra coexistiendo pacificamente .../... esta Dirección concluye que las oposiciones deducidas
devienen i mprocedente." - - - - - -- - - -

Que, se agravia el apelante GENOMMA L-A,B INTERNACIONAL, S.A.B DE C.V. y entre otros

argumentos, expresa: "La marca solicitada BIO-FORCE, es la misma marca de mi representada M FORCE,

siendo que el vocablo BIO es de uso común , por lo que no puede incidir en el cotejo .../... FORCE no es una

partícula, es un vocablo de fantasía para productos de la clase O5 y es el sustantivo que forma parte
destacada en ambas marcas, al punto tal, que es imposible distinguirlas una de la otra". -------

Que, el representante convencional de la solicitante VTITIA PARAGUAY S.R.L., contesta el traslado de

agravios y, entre otros argumentos, manifiesta: "Las diferencias entre las denominaciones BIO-FORCE

(solicitada) y M-FORCE (oponente) están a simple vista, además de ser perfectamente diferenciables entre
si, pueden coexistir pacífrcamente sin causar riesgo de confusión o asociación de la misma manera que la

oponente ya coexiste con otras que poseen el vocablo FORCE en su composición .../... el término FORCE no
es una creación exclusiva del intelecto de la oponente y tampoco es indicativo para un tipo de

Abg.
Ilire
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servicio .../... el término FORCE ha sido otorgado a otros titulares an
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Resoluciónr.r'-f,$ il ü
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' T432 DE TPCUN 29 DEDICIEMBRE DE IOIL,DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIEN]E DE OPOSICIÓN A LA
SOLICITI.JD DE REGISTRO DE MARCA "BIO.FORCE", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 9455212019, SOLICITADA
POR LA FIRMA VTITI,A PARAGUAY S.RL. -----..

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje Ia visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "BIO-FORCE" y Ia marca
oponente "M FORCE', se evidencia que la denominación cuyo registro se solicita se compone de dos
vocablos separados por un guión y cuyo radical es disÍmil a la del oponente (BIO vs. M), siendo similar
únicamente el vocablo "FORCE", lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el
párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es

similar.

BIO-FORCE (solicitada),y
M FORCE (oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones
BIO'FORCE (solicitada), y M FORCE (base de oposición), se comparte el vocablo "FORCE", existen otras
marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada
en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: MAXFORCE, clase
05, Registro N" 510898 a nombre de DISCOVERY PURCHASER CORPORATION; P-FORCE, clase 05, Registro
N' 441069 a nombre de ISSOFARM S.R.L.; INFORCE, clase 05, Registro N" 537691 a nombre de TECNOMyL
S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el
titular de la marca oponente pretender uülizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste
previamente. ------------

Que, siendo así, el vocablo "FORCE" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado
en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N" 129411998 de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consista en una eüqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio". -----------

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr.

Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona "IJna

partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede
invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partÍcula de uso común no puede
impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, 'ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raÍz
de uso general o necesario".Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. -

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección a

conclusión de que es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por
Resolución recurrida.
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Resorución..f)-$ Ü 0
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 1432 OP PECTN 29DEDICIEMBRE DEIO}L,DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "BIO.FORCE', CLASE 05, E)PEDIENTE N" 9455212019, SOLICITADA
POR LA FIRMAWITTA PARAGUAY S.RL. -.--..-

4ft.19

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 1432 de fecha 29 de diciembre de 2O22, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BIO-FORCE",

Acta N' 9455212019, clase 05, presentada por la fiTmaVTITIAPARAGUAYS.RL. -------

Art.3e NOTIFÍQUESEpoTCédula.-----
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Resoluciónll'O6 1
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 552 DE FECH,IOS DE AGOSTODEhO}3,DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA "MIBIOGEN", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 3062912019, SOLICITADA POR LA
FIRMA PSICOFARMA SA DE C.V. ---..----

Asunción, ?1AG0 202[

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma BIOGEN
MA INC. contra la Resolución N' 552 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y: ------------

RE SULTA:

Que, en fecha 11 de sepüembre de 2023, el representante convencional de la firma BIOGEN MA INC.

interpone recurso de apelación contra la Resolución No 552 de fecha 09 de agosto de2023, dictadaporla
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 0I de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 19 de marzo de 2024, el representante convencional de BIOGEN MA INC. expresó
agravios; y en fecha 29 de mayo de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos

para resolver en fecha 04 de junio de 2024.

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "Corresponde a esta instancia administrativa determinar la

procedencia o no del registro de la marca solicitada MIBIOGEN y analizada la controversia de autos se

constata que la marca base del oponente BIOGEL fue rechazada y remitida al archivo en fecha 09/01/2023,
con lo cual qued+o extinguido su derecho a la prelación .../... entre el signo solicitado MIBIOGEN y el
registrado BIOGEN no existen más aproximaciones que la utilización de la denominación de uso común
BIOGEN, lo cual sabido es que no constituye materia de cotejo. El poder distintivo entre las mismas vienen
dado por el agregado de la raÍz MI en la solicitada .../... La marca solicitada ya se encuentra coexistiendo
pacificamente con marcas registradas en la clase 5 que tambien incluyen a su denominación la expresión
BIOGEN tales como: BIOGENESIS, BIOGENIX, BIOGENTA, entre otras .../... esta Dirección concluye que la
oposición presentada debe ser declarada improcedente." ----------

Que, se agravia el apelante BIOGEN MA INC. y entre otros argumentos, expresa: "La marca BIOGEN
(registrada) y MIBIOGEN ( solicitada), son visualmente considerablemente similares. A ello debemos
agregar que el vocablo MI no aporta ningún tipo de distintiwdad .../... mi mandante utiliza la frase "My
BIOGEN" para promocionar sus productos y servicios .../... A más de la solicitud en el plano visual y fonético,
la solicitud ha sido depositada en la clase 5, la misma en la cual se encuentra registrada la marca de mi
mandante': --------- ----

Que, el representante convencional de la solicitante PSICOFARMA SA. DE C.V., contesta el traslado
de agravios y, entre otros argumentos, manifiesta: "La marca oponente coexiste pacíficamente. en clase 5,

con las marcas: BIOGENTA, BIOGENESIS, BIOGENIX; si las citadas marcas pueden coexistir con la marca
base de esta oposición, pese a la similitud, también lo podrá hacer la solicitud de mi mandante .../... la marca
de mi mandante no es solo BIOGEN sino MIBIOGEN, asÍ dispuesta en Ltn
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como intenta mostrarlo la adversa".
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Resorución*$§tÜ t
poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUCIóN N'552 DE FEcm ogDE Acosro DEzoz3,DIgtADApoRLA
omgcctóN DE AsuNTos MARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE oposlctóN A LA solrcrruD
DE REGISTRO DE MARCA "MIBIOGEN", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 3062912019, SOLICNADA POR lj.
FIRMA PSICOFARMA SA DE C.V. .--.-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "MIBIOGEN" y l^ marca
oponente "BIOGEN", se evidencia que en la marca solicitada se encuentra reproducida la marca oponente,
diferenciándose simplemente la solicitante por la incorporación del vocablo MI, lo cual no impide que el

elemento principal y preponderante sea "BIOGEN", evidenciándose asÍ la existencia del riesgo de confusión
entre las marcas analizadas.

MIBIOGEN (solicitada), y
BIOGEN (oponente)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada MIBIOGEN, resulta
indudablemente evocadora de la marca oponente BIOGEN. Esto es asÍ, ya que el elemento en común es lo
suficientemente fuerte para recibir toda la atención sobre sÍ, asumiendo el papel principal y protagónico en
la denominación. Al respecto, es importante traer a colación doctrina sobre la MOT VEDETTE: "En muchas
hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio
que el mismo üene significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las
llamadas 'Mot Vedette'...', "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los
componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento "decisivo" gue es lógicamente el que
desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos.'r-------------

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, vemos que las marcas en pugna se

encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 05. Tanto la marca
solicitante, "MIBIOGEN', como Ia marca oponente "BIOGEN" abarcan la totalidad de los productos de la
clase 05. Con esta comparación queda demostrada la identidad de clase y de productos cubiertos. ------------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generarÍa la confusión ideológica en la mente del
consumidor al pretender, la solicitante, registrar la marca "MIBIOGEN" para productos idéntlcos a los
comprendidos por la marca oponente. En tal sentido, el comprador podrÍa caer en confusión pues, las

marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica y fonética, sino que podrÍan ser comercializadas
en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. ---------

Que, si bien el vocablo BIOGEN podrÍa ser considerado de uso común en la clase 05 como menciona
el solicitante, no es menos cierto que en el caso de autos, la incorporación del vocablo MI por parte de la
solicitante no aporta disünción alguna, ya que fonéticamente genera la misma impresión a diferencia de las

marcas BIOGENTA, BIOGENESIS, BIOGENIX, cuya desinencias aportan mayor distintividad.
MIBIOGEN y BIOGEN presentan una similitud estructural más cercana, con MIBIOGEN
estrechamente con BIOGEN en términos de fonética y apariencia visual.

1)

Gc rt

'aste,

más

Iu¡¿rtna
oritdrd Indu¡tttet

,n'nitdad lrrtltcruil

I Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.

$l'
Nacionri dt



DIRECCIóN NACIONAL DE

V \PROPIE,DAD
\¿P II{TELECTUAL

PARAGUAY

,V 
.\, GOBIERNO nr¡. PARAGVÁI

\*P PARAGUAY REKUAI

Resoluciónr.r'ff f i
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 552 DE TPCTM. Oq DE AGOST O DEIOL3,DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA "MIBIOGEN", CLASE 05, EXPEDIENTE N'30629/2019, SOLICNADA POR LA
FIRMA PSICOFARMA S.A. DE C.V. .-----.-.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la
conclusión de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde revocar la
Resolución recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

ArL le REVOCAR la Resolución N' 552 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos.

ArL2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de Ia marca "MIBIOGEN", Acta No

3062912019, clase 05, presentada por la firma PSICOFARMA SA

Art.3e NoTIFÍQUESEporCédula.--..--@----Á------------

{í:r:,,.Sñ6
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Resorución.'_fl§ A 2
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' IIT}DEFECHA 29 DE AGOSTO DE 2023, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS'IRO DE LA MARCA "PERFORMA
FULL Y mQUETA", CLASE 35, EXPEDIEN]E N" 56892/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILTZANIES DO
BRASIL UTDA

Asunción, L 1 A0ü 2024

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MOSAIC
FERTILIZANTES DO BRASIL U[DA. contra la Resolución N" 1372 de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por
la Dirección de Marcas, y: ------------

RE SULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de MOSAIC
FERTILIZANTES DO BRASIL UIDA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1372

de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 26 de octubre de 2O23 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 23 de noviembre de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES

DO BRASIL UIDA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama

autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2023. -------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera qrl.e: "Habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PERFORMAX", registrada con
el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../... que ambas denominaciones son casi
idénticas, muy semejantes, nq podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de
confusión entre los consumidores .../... no ha lugar a lo solicitado». -------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "La marca solicitada por mi
mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras
mientras que la base de rechazo de una .../... la recurrente ya ha solicitado previamente en nuestro paÍs la
misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición
.../... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de
SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante
busca la protección de su marca PERFORMA FULL y declara su conformidad para ello". --------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión
agravios la "CARTA DE CONSENTMIENTO', en virtud del cual la firma SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.

"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas
de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa
HE Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no obj
opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el uso de

.¡,Í?tlfl§
i!'i
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PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afrliados".
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Resoluciónli'-fl$'Ü 3
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' L372 DEFECHA 29 DEAGOSTO DE }OI3,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA
FULL Y ETIQIJETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 56892/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO
BRASILUIDA

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por
traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requendos para este tipo
de actuaciones. ---------

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de

la marca solicitada y que la misma coedsta con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han
acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolución
recurrida.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE IÁ, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

REVOCAR la Resolución No 1372 de fecha 29 de agosto de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"PERFORMA FULL Y ffiQUETA", clase 35, Expediente. N" 5689212022, solicitada a

nombre de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL L

Art.3s NOTIFÍQUESE. ----------
Z+§
§i
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Resorución,u._s$ ffi 5
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N' I376DEFEcHA29 DEAGosroDEzozS,DIcrADApoRLA
omrccróN DE MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE soLICITUD DE REGISTRo DE Lt MARcA "pERFoRMA
PLUS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N'56912/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILTZANTES DO
BRASILUIDA

Asunción, ? 1 AG0 tl,?t+

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MOSAIC
FERTILIZANIES DO BRASIL LTDA. contra Ia Resolución N' 1376 de fecha 29 de agosto de2O23, dictada por
la Dirección de Marcas, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de MOSAIC
FERTILIZANTES DO BRASIL UIDA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1376

de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 23 de noviembre de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES

DO BRASIL U[DA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama

autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2023. -------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PERFORMAX", registrada con
el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../... que ambas denominaciones son casi
idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de
confusión entre los consumidores .../... no ha lugar a lo solicitado". -------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "La marca solicitada por mi
mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras
mientras que la base de rechazo de una .../... la recurrente ya ha solicitado previamente en nuestro paÍs la
misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición
.../... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de
SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante
busca la protección de su marca PERFORMA PLUS y declara su conformidad para ello". --------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión
agravios la 'CARIA DE CONSENTMIENTO", en virtud del cual la firma SYNGENIA PARTICIPATIONS AG.

"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas
de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa
HE Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no obj
opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el uso de
PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afrliados".--
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Resorución..-$-$ i, 5
poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcIóN N' IST6DEFEcHA 29 DE Acosro DE 2023, DICTADA poR LA
omecclÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "PERFoRMA
PLUS Y ETIQUEIA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 56912/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILTZANTES DO
BRASILLIDA

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por
traductor público matnculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo
de actuaciones. ---------

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de

la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han

acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolución
recurrida.--

orneccróx NAcToNAL DE

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL IN]ERINA DE Iá, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art.le

Art.2e

Art.3e

REVOCAR la Resolución N' 1376 de fecha 29 de agosto de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"PERFORMA PLUS Y ffiQUETA", clase 35, Expediente. N" 5691212022, solicitada a

nombre de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL

General de

NOTrFÍQUESE.
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Resolución-'mffi .&

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' BN DE FECHA 29 DE AGOSTO DEaOaS,DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE F.EGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA
PLUS Y mQUETA',, CLASE 01, D(PEDIENTE N' 56914/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILTZANTES DO
BRASILUIDA

Asunción, I 1 AGo 2021t

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MOSAIC

FERTILIZANTES DO BRASIL LIDA. contra la Resolución N" 1377 de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por
la Dirección de Marcas, yi ------------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de MOSAIC

FERTILIZANTES DO BRASIL UIDA e interpone Recurso de Apelación en contra de Ia Resolución No. 1377

de fecha 29 de agosto de2023, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 23 de noviembre de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES

DO BRASIL LIDA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada Ia expresión de agravios y llama

autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2023. --------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera qte: "Habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes

de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PERFORMAX", registrada con
el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../... que las denominaciones son casi

idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfrca, en una misma clase, sin crear riesgo de
confusión entre los consumidores .../... no ha lugar a lo solicitado". -------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "La marca solicitada por mi
mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras
mientras que la base de rechazo de una .../... la recurrente ya ha solicitada preuiamente en nuestro paÍs la
misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición
.../... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de
SyNGEN?} PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante
busca la protección de su marca PERFORMA PLUS y declara su conformidad para ello". --------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones

obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión

agravios la "CARIA DE CONSENTIMIENTO', en virtud del cual la firma SYNGENIA PARTICIPATIONS AG.

"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas maÍcas PERFORMA en las clases y listas

de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa
HE Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no
opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el uso

PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados".'- ---.)
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Resolución No_
poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUCIóN N" Bn DE FEcHA 29 DE Acosro DE 2023, DICTADA poR LA
omrccróN DE MARCAS, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "pERFoRMA
PLUS Y E"nQUETtr, CI^A,SE 01, D(PEDIENTE No 569L412O22 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILTZANTES DO
BRASIL UTDA

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por
traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo
de actuaciones. ---- -----

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de

la marca solicitada y que la rnisma coexista con el antecedente, puesto que efecüvamente sus titulares han
acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que coffesponde revocar la resolución
recurrida.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL le

ArL 2e

Ar[ 3e

REVOCAR la Resolución No 7377 de fecha 29 de agosto de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud
"PERFORMA PLUS Y ETIQUETA", clase 0i, Expediente.

de registro de la marca

N" 56914/2022, solicitada a

;- Clauüa Cristaldo
torz Interrna

General dc Propiedad Industnal

nombre de

NOTrFÍQTJESE.
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Resorución*.s$ Ü 5
PORLA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'1378 DEFECI{F29DEAGOSTODEhO¿3,DISTADAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIEN1E DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'PERFORMA
UUIRA Y mQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N" 5692u2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILTZANTES DO
BRASILUTDA

Asunción,
21 A00 

'l\):tt+

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MOSAIC

FERTILIZANTES DO BRASIL LIDA. contra la Resolución N' 1378 de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por
la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de MOSAIC

FERTILIZANTES DO BRASIL UIDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1378

de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 23 de noviembre de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES

DO BRASIL LXDA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama

autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2023. --------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes

de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PERFORMAX", registrada con
el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../... que las denominaciones son casi

idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfica, en una misma clase, sin crear riesgo de

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "La marca solicitada por mi
mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras
mientras que la base de rechazo de una .../... la recurrente ya ha solicitado previamente en nuestro paÍs la

misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición
.../... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de

SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante
busca la protección de su marca PERFORMA ULTRA y declara su conformidad para ello". --'----'

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el anállsis de las documentaciones

obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión

agravios la "CARTA DE CONSENTIMIENTO", en virtud del cual la firma SYNGENIA PARTICIPATIONS AG.

"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas

de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa IJltra, Performa Plus, Performa Neo, Performa
HE Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no obj,

opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el uso

PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados".-------------.,=

'll';'t'"' "t'\;:'fl
r'l\

Abg. Claudia aldo
Directorl General Inie¡ina

Dirección Cc¡cral cle propicrlrd indusuialI I'
i :.'..... ,-.!,"
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Resolución No_
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1378 DE P'ECIT;. Zq.OP ÁCOSTO DE(OI3,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I¿. MARCA "PERFORMA
ULTRA Y ETIQUETA.', CLASE 01, EXPEDIENTE N" 5692U2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZAN]ES DO
BRASILLIDA

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por
traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo
de actuaciones. ---------

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de

la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han
acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolución
recurrida.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE IA PROPTEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N' i378 de fecha 29 de agosto de ZO23 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"PERFORMA UtiIRAY ETIQUEIA", clase 01, Expediente. No 5692U2O22, solicitada a
nombre de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

NOTTFIQUESE. ---------- ------ --_

,a-: _'

¡i" '
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Resotuciónlr'm-0 6
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 137I DE FECHA 29 DE AGSOTODEaO13,DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA
uurRA y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 56870/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO
BRASIL UIDA

DtREcctóN NActoNAL DE

PROPIEDAD
INTETECTUAL
PARAGUAY

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por
FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. contra la Resolución N"

Asunción,
2 1 I\00 202tt

el representante convencional de MOSAIC

1371 de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por
la Dirección de Marcas, y;

RE S U LTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de MOSAIC

FERTILIZANTES DO BRASIL LIDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1371 de

fecha 29 de agosto de2023, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 23 de noviembre de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES

DO BRASIL LTDA expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama

autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2023. ------'

CONSIDERANDO:

Que, Ia mencionada Resolución considera que: "Habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes

de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PERFORMAX", registrada con

el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../... que ambas denominaciones son casi

idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifrca, en clases relacionadas, sin crear riesgo de

confusión entre los consumidores .../... no ha lugar a lo solicitado". -------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "La marca solicitada por mi
mandanteNO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras
mientras que la base de rechazo de una .../... la recutente ya ha solicitado previamente en nuestro país la

misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición
.../... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de

SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante
busca )a protección de su marca PERFORMA ULTRA y declara su conformidad para ello". --------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones

obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión

agravios la "CARTA DE CONSENTIMIENTO', en virtud del cual la firma SYNGENIA PARTICIPATIONS AG.

"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas mercas PERFORMA en las clases y listas

de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa LJltra, Performa Plus, Performa Neo, Performa

HE Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no objetará, se

opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renovacione.s o el uso de I'

PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados".-- - -; *";,''EX
"4'"'+'t - - ")ir

"á' ,::;' Abs/ Chudia Pam\a Lnsraruu
:z-Í-;. *§fln,,:,.,,1. Cct::al Iaten.na

' nuo,M,. li. i'l' " 
tit Proi;rcdrd lndusuial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 137I DE FECHA 29 DE AGSOTODE}OIS,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA
ULIRA Y mQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 5687012022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO
BRASIL UrDA

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por
traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo
de actuaciones. ---------

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve rmpedimentos en autorizar el registro de
la marca solicitada y que la mtsma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han
acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolución
recurrida.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPMDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolucrón N" 1371 de fecha 29 de agosto de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"PERFORMA UUIRAY ETIQUEIA", clase 35, Expediente. No 5687012022, solicitada a

nombre de MOSAIC FERTILIZAI$TES DO BRASIL UIDA -r::=-

ArL 3S NOTIFfQUESE. --.-..----

Claudia Cristaldo
Directora General nienna
jón Gene¡a.l de Indusuial

6



DIRECCIóN NACIONAL DE( --¡,PROPIEDAD

\-¿P INTELECTUAL
,V \" GOBIERNOnT.T. I PARAGUÁI
\iE PARAGUAY I REKUÁI

PARAGUAY

Resorución..-0-6- CI 7
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'1413 DE FECT{A 3l DEAGOSTO DEaOI3,DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 56873/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL
MDA

Asunción, 2 1 A0o 2l,2t+

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MOSAIC
FERTILIZANTES DO BRASIL L[DA. contra la Resolución N' 1413 de fecha 31 de agosto de 2023, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RE SULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de MOSAIC

FERTILIZANTES DO BRASIL LIDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. l4l3
de fecha 3l de agosto de ?O23, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 25 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 23 de noviembre de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES

DO BRASIL LTDA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama

autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2023. --------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes

de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PERFORMAX", registrada con
el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPAflONS AG. .../... que ambas denominaciones son casr

idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "La marca solicitada por mi
mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras
mientras que la base de rechazo de una .../... la recurrente ya ha solicitado previamente en nuestro paÍs la
misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición
.../... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de
SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante
busca la protección de su marca PERFORMA y declara su conformidad para ello". --------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones

obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión

agravios la "CARTA DE CONSENTIMIENTO', en virtud del cual la firma SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.

"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas
de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa
HE Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara
opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renoYciones o
PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados".-------li#t:ff;i+S

s(¡n Gencral de Pro¡;iedad indusuial
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ArL 2e

ArL 3e
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Resolución..-m Ü 7

poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N' 1413 DE FEcHA 3l DEAGosro DE 2023, DICTADApoRLA
omrccróN DE MARCAS, EN EL pI<pEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA. MARcA "pERFoRMA y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 56873/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL
UTDA

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por
traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este trpo
de actuaciones. ---------

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de

la marca solicitada y que la mrsma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han
acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolución
recurrida.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I-A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N' 1413 de fecha 31 de agosto de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"PERFORMA Y ETIQUEIA", clase 35, Expediente. No 5687312022, solicitada a nombre
de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASILLTDA -,/-f:->\-------.

a Cristaldo
Intenn¡.

de Propiedad Industrial

NOTrFÍQUESE.
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Resorución.'-ffi-m t ffi
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1416 DE FECHA 3I DE AGOSTODEaO13,DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA
HF Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N" 5690U2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILZANTES DO
BRASILLTDA"

Asunción, 2 1 AG0 202l}

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MOSAIC
FERTILIZANTES DO BRASIL LIDA. contra la Resolución N' 1416 de fecha 31 de agosto de 2023, dictada por
la Dirección de Marcas, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de MOSAIC
FERTILIZAN1ES DO BRASIL LTDA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1416

de fecha 3l de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 25 de octubre de 2O23 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 23 de noviembre de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES

DO BRASIL LTDA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama

autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2023. -------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PERFORMAX", registrada con
el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../... que las denominaciones son casi
idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de
confusión entre los consumidores .../... no ha lugar a lo solicitado'. -----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "La marca solicitada por mi
mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras
mientras que la base de rechazo de una .../... la recurrente ya ha solicitado previamente en nuestro pais la
misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición
.../... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de
SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifresta estar al tanto de que mi mandante
busca la protección de su marca PERFORMA HF y declara su conformidad para ello". --------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión
agravios la "CARTA DE CONSENTIMIENTO', en virlud del cual la firma SYNGENIA PARTICIPATIONS AG.
"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas
de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa
HE Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no objetará, se

nteflna
ir rui¡l

l¡tclectual

opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros,
PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados".
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Resolución No_
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1416 DE FECHA 3I DE AGOSTO DEaO¿3,DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA
HF Y mQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N" 5690U2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILTZANTES DO
BRASILUTDA

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por
traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo
de actuaciones. ---------

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de

la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han
acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolución
recurrida.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art.le

Art.2e

REVOCAR la Resolución No 1416 de fecha 3l de agosto de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro
"PERFORMA HF Y ETIQUETA", clase OI, Expediente. No 5690112022,

ArL 39 NOTIFÍQUESE....-------

de Ia marca

solicitada a

nombre de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL UIDA
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Resorución."-ffi_ü- ffi $#

POR [.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' I374DEFEC}IA 29 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'PERFORMA
NEO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE No 5690512022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO
BRASILLTDA

Asunción, 
?- 1 AGI 202[

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MOSAIC
FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. contra Ia Resolución N' 1374 de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por
la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de MOSAIC
FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1374

de fecha 29 de agosto de2023, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fec\a 23 de noviembre de 2023, el representante convenclonal de MOSAIC FERTILIZANTES
DO BRASIL LTDA expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama
autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2023. -------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PERFORMAX", registrada con
el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../... que ambas denominaciones son casi
idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "La maÍca solicitada por mi
mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras
mientras que la base de rechazo de una .../... la recurrente ya ha solicitado previamente en nuestro paÍs la
misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición
.../... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de
SyNGENTH PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante
busca la protección de su marca PERFORMA NEO y declara su conformidad para ello". --------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión
agraüos la "CARTA DE CONSENTMIENTO', en virtud del cual la firma SYNGENTAPARTICIPAflONS AG.

"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas
de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa
HE Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no
opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, rg_ qHS
PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados".--------

o el uso
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Resolución N"

POR tá. CUAL SE REVOCA tA RESOLUCIÓN N' I37 4 DE FECHA 29 DE AGOST O DE 2023, DICTADA POR IA
DIREccIÓN DE MARCAS, EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA
NEO y mQUETA" CLASE 35, E)GEDIENTE No 5690512022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO
BRASILLTDA

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por
traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo
de actuaciones. ---------

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de

la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han

acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolución

recurrida.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

4ft.19

ArL 2e

REVOCAR la Resolución N' 1374 de fecha 29 de agosto de 2023 dictada por la

Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca

"PERFORMA NEO Y ffiQUETA", clase 35, Expediente. No 5690512022, solicitada a

nombre de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL UIDA -

ArU 3e NOTIFÍQUESE. ----------

Claudia Cristaldo
ector¡. Gener(l lnteri¡a
Gcneral de ProPiedad Industrial
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Resorución*" ffim - ffi
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1373DEFECHA29 DEAGOSTO DE}OI3,DI TADAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE FEGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA
FULL Y ETIQUETA", CTASE 01, EXPEDIENTE N' 56896/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANIES DO
BRASILUIDA.

Asunción' zi Aüo ¿Üit+

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MOSAIC
FERTILIZANTES DO BRASIL UIDA. contra la Resolución N' 1373 de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por
la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de MOSAIC
FERTILIZANTES DO BRASIL IXDA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1373

de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 23 de noviembre de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES

DO BRASIL LIDA expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama

autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2023. -------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera qte: "Habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PERFORMAX", registrada con
el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../... que las denominaciones son casi

idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifrca, en una misma clase, sin crear riesgo de
confusión entre los consumidores .../... no ha lugar a lo solicitado». -------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "La marca solicitada por mi
mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras
mientras que la base de rechazo de una .../... la recurrente ya ha solicitado previamente en nuestro pais la
misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición
.../... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de
SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifresta estar al tanto de que mi mandante
busca la protección de su marca PERFORMA FULL y declara su conformidad para ello". --------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de Ia cuestión y tras el análisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión
agravios la "CARTA DE CONSENTMIENTO', en virtud del cual la firma SYNGENTA PARTICIPAflONS AG.

"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas
de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa
HE Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no objetará, se

opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el uso

Clat:elia parnela Cristaldo
ií.rr--f ):. r Gcncral Irterina

;l,r: C:r.r¡¡i C,: P¡,r;icri:d industnal

PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados".--------'
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Resolución."-m- I Ü
POR I-A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' I373DEFECHA29 DEAGOSTO DEhO¿3,DISIADAPORLA
DTRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA
FULL Y E'nQUEIA" CIASE 01, EXPEDIENTE No 5689612022 ANOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO
BRASILUIDA

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por
traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo
de actuaciones. ---------

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de

la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efecüvamente sus titulares han
acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolución
recurrida.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Ar[ le

ArL 2e

REVOCAR la Resolución No 1373 de fecha 29 de agosto de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"PERFORMA FULL Y ETIQUETA", clase 01, Expediente. No 5689612022, solicitada a

nombre de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL IXDA.

Art.3e NOTIFÍQUESE. ----------

¡. Claudia Cristaldo
Á
u.+.

i)irectolr Gencral Intenna

,n GcneL¡J de ProPiedad indusuial
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N' 1375 DE FEcHA 29 DE Acosro DE 2023, DISIADA poR LA
onrccróN DE MARCAS, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "pERFoRMA
NEO y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N" 56907/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO
BRASILUTDA

Asuncrón, 2 1 A00 202t+

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MOSAIC

FERTILIZANTES DO BRASIL U[DA. contra la Resolución N' 1375 de fecha 29 de agosto de 2O23, dictada por
la Dirección de Marcas. y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de MOSAIC

FERTILIZANTES DO BRASIL UIDA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1375

de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 23 de noviembre de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES

DO BRASIL UIDA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama

autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2023. --------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que "Habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes

de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PERFORMAX", registrada con

el número i95477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../... que las denominaciones son casi

idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "La marca solicitada por mi
mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras
mientras que la base de rechazo de una .../... la recutente ya ha solicitado previamente en nuestro paÍs la

misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición
.../... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de

SYNGENTA PARTTCIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante
busca la protección de su marca PERFORMA NEO y declara su conformidad para ello". --------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones

obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión

agravios la "CARTA DE CONSENTMIENTO", en virtud del cual la firma SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.

"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas

de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa LJltra, Performa Plus, Performa Neo, Performa
HE Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que nogtbj,
opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el
PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados".-----------.*--1.

/¡*,.:
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1375 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEaOL3,DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA
NEO Y mQUETA" CLASE 01, EXPEDIENTE N'56907/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO
BRASILUIDA

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por
traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo
de actuaciones. ---------

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de
la marca solicitada y que Ia misma coedsta con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han
acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolución
recurrida.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE 1á. PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Ar[ le REVOCAR la Resolución N' 1375 de fecha 29 de agosto de 2OZ3 dictada por la
Dirección de Marcas.

AIL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud
"PERFORMA NEO Y ffiQUETA", clase 01, Expediente..
nombre de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL

Arr.3e NOTTFfQUESE. ----------

I de registro de la marca

N" 56907/2022, solicitada a

Crista!do

General dc Propiedad lndust¡ial
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ResoluciónN' ffifi T*?
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1415 DE FECHA 31 DEAGOSTO DE 2023, DICTADAPORLA
ORECCIÓT{ DE MARCAS, EN EL EXPEDIEN]E DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA
HF Y ETIQUETA',, CLASE 35, EXPEDIENTE N' 56898/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO
BRASILLIDA

Asunción,
? 1AG0 202t+

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MOSAIC

FERTILIZANTES DO BRASIL mDA. contra la Resolución N' 1415 de fecha 31 de agosto de2023, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de MOSAIC
FERTILIZANTES DO BRASIL UIDA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. l4l5
de fecha 31 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 25 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 23 de noviembre de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES

DO BRASIL UmA expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama

autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2023. -------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Habiéndose realizado Ia búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PERFORMAX", registrada con
el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../... que ambas denominaciones son casi
idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "La marca solicitada por mi
mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras
mientras que la base de rechazo de una .../... la recurrente ya ha solicitado previamente en nuestro paÍs la
misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición
.../... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de
SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante
busca la protección de su marca PERFORMA HF y declara su conformidad para ello". --------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión
agravios la "CARTA DE CONSENTIMIENTO", en virtud del cual la firma SYNGENTA PARTICIPAflONS AG.

"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas
de productos/seryicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa
HE Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que
opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o

Claudia

.ñ'' .1.,

'"(*
"_ '\:--,

tfti¿r*,

PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosajc o sus afiliados".---¡1,--1--r;:

Directora

Ail::i:'i.:l industrial
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Resolución.'S-ffi i fi
poR LA cuAL sE REvocA LA REsoLUcróN N' 1415 DE FEcI-rA 3r DEAGosro DE 2023, DrcrADApoRLA
omrccróN DE MARcAs, EN EL ExpEDIENTE DE sol-lcmuD DE REGISTRo DE LA MARcA "pERFoRMA
HF Y ETIQUEIA',, CLASE 35, EXPEDIENTE No 5689812022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO
BRASILUIDA

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por
traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo
de actuaciones. ---------

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de

la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han
acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolución
recurrida.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR Ia Resolución N' 1415 de fecha 3l de agosto de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"PERFORN,ÍA HF Y ffiQUETA", clase 35, Expediente. No 5689812022, solicitada a
nombre de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL UIDA

Ar[ 3e

Cristaldr

irin Gcntid de Propictl:,1 lndus:r'

Art. le

ArL 2e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1414 DE FECHA 3l DEAGOSTO DE}O¿3,DISIADAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL E)(PEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA N,ÍARCA "PERFORMAY
ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N'56878/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL
LIDA

Asunción' 
z1Aoo2024

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MOSAIC

FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. contra la Resolución N' l4l4 de fecha 3l de agosto de 2023, dictada por
la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de MOSAIC

FERTILIZANTES DO BRASIL UmA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. t4l4
de fecha 3l de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 25 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 23 de noviembre de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES

DO BRASIL UIDA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama

autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2023. -------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PERFORMAX", registrada con
el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPAflONS AG. .../... que las denominaciones son casi

idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfrca, en una misma clase, sin crear riesgo de
confusión entre los consumidores .../... no ha lugar a lo solicitado». "-----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "La marca solicitada por mi
mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras
mientras que la base de rechazo de una .../... la recurrente ya ha solicitada previamente en nuestro pais la
misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición
.../... acompañamos a esta presentación una carta de consenümiento, firmada por representantes de
SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante
busca la protección de su marca PERFORMA y declara su conformidad para ello". --------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión

agravios la "CARTA DE CONSENTIMIENTO', en virtud del cual la firma Sl/IllcENTA PARTICIPATIONS AG.

"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas

de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa
HE Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no obj
opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renou4gi.gpes o el uso
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N' r4r4 DE FECr{A 3l DE AGosroDEzoz3,DICrADA poR LA
pmpcclóN DE MARcAs, EN EL EI<pEDIENTE DE soLICrruD DE REGISTRo DE LA MARcA "pERFoRMAy
ETIQUETA" CLASE 01, EXPEDIENTE N" 5ó878/2022 A NOMBRE DE MOSAIC IERTILIZANTES DO BRASIL
LIDA

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por
traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo
de actuaciones. ---------

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de
la marca solicitada y que Ia misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han
acordado Ia presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolución
recurrida.--

PORTANTO,
I-A, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI-AL

RE S UE LVE:

ArL le

ArL 2e

REVOCAR Ia Resolución N' 1414 de fecha 31 de agosto de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"PERFORMAY ffiQUEIA', clase 01, Expediente. No 5681812022, solicitada a nombre
de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASILLTDA

ArL 39 NOTIFÍQUESE. --.-..---.

Cristaldo

Dircctoi: Intenna

Propietird Indusuial{Íf'i*c""'a
,y

./
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 578 DE FECHA 14 DE SEPTTEMBRE DEaOzI, DISTADA
POR LA DTRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CAMPONESA Y ETIQUETA',, CLASE 29, EXPEDIENTE N" 50034/2013,
SOLICNADA POR EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S/A

Asunción, I I ¡uij 2[)2(

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de YERBATERA
CAMPESINO SA. contra la Resolución N" 578 de fecha 14 de septiembre de 2021, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Liti giosos, y; - - - - - - - - - - - -

RES U LTA:

Que, en fecha 16 de diciembre de 2021 se presenta el representante convencional de YERBATERA
CAMPESINO SA e interpone recurso de apelación en contra de Ia Resolución N' 578 de fecha 14 de
septiembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 19 de julio de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 18 de octubre de 2022, el representante convencional de YERBATERA CAMPESINO S.A
expresó agravios; y en fecha 22 de diciembre de 2022, fi¡e contestada la expresión de agravios. Esta
Dirección llamó autos para resolver en fecha 29 de junio de2027.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Una vez realizado el cotejo marcario entre la denominación
solicitada CAMPONESA Y ETIQUETA y la marca base de oposición CAMPESINO, esta dirección es del
criterio que entre las marcas en pugna existen suficientes diferencias gramaticales, fonéticas y visuales que
hacen que puedan ser perfectamente distinguibles en el mercado, permitiendo la coexistencia registral
pacífica entre las dos marcas. La solicitante ha limitado los productos en la clase en la que fue depositada,
por lo cual la concesión de la solicitud de registro no incurriria en ningún perjuicio del derecho de terceros
..'/..,escriteriodeestaDirecciónnohacerlugaralaoposicióndeducida

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "El término CAMPONESA, consiste en
la traducción al portugues de la denominación registrada de mi mandante, CAMPESINO; en segundo lugar,
sin siquiera considerar que la denominación solicitada no es más que la de mi mandante, en otro idioma, al
comparar ambas denominaciones, coinciden en el plano conceptual puesto que ambas emanan de una idea
principal "el campo"; además de estas aseveraciones, la solicitud fue vertida para proteger productos de la
clase 29".

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "Al contrario
de lo que sosdene el oponente, que expresa sus agravios en un análisis incorrecto al considerar si existen
similitudes entre las maÍcas en pugna .../... la marca solicitada es completamente diferente a la marca
oponente, pues el logotipo solicitado cuenta con obvias diferencias tipográfrcas, de tamaño, elementos y
hasta de color, por lo tanto, es totalmente disimil al logotipo de la oponente .../... CAMP es el unico elemento
en común entre las marcas en cuestión, y por lo tanto, no susceptible de inducir a la confusión .../... la marca
CAMPESINO comercializa productos relacionado a la yerba mate. Por el contrario, la empresa EMBARE
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S/A ha solicitado su marca en clase 29, para los productos "jaleas, mermeladas,
frutas cristalizadas, lácteos, bebidas lácteas..." .../... mi mandante es legitima propietaria de la marca

olnecctóx NActoNAL DE

CAMPONESA Y ETIQUETA, dado que la misma es titular de la marca en su pais de origen Brasil". ----__--------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia g no rso in
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Resorución..$d § 4
POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 578 DE FECHA 14 DE SEMEMBRE DEaOzI, DI TADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CAMPONESA Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N" 50034/2013,
SOLICMADA POR EMBARE INDUSTRI,AS ALIMENTICTAS S/A

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de Ia solicitante "CAMPONESA Y ETIQUE"IA' y
la marca oponente "CAMPESINO Y ETIQUETA" (clase 35,30,31,5,29), se evidencia que si bien es cierto que
entre las denominaciones analizadas se comparte el radical "CAMP", el mismo deviene irrelevante al ser de
uso común, como se analizará en el párrafo siguiente, quedando a comparación las desinencias ONESA vs
ESINO, los cuales son totalmente disímiles. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo
fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión
audiüva que Beneran ambas es diferente una de otra. --------

CAMPONESAYETIQUETA (solicitada), y
CAMPESINOYETIQUETA (oponente)

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones CAMPONESA Y ETIQUETA (solicitada), y
CAMPESINO Y ffiQUETA (base de oposición), se comparte el vocablo "CAMP", existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el
sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: CAMPOSOL, clase 29,

Registro N' 561454 a nombre de AMISTAD S.A; CAMPOSUR, clase 29, Registro N" 56ó518 a nombre de GS

FOODS S.R.L.; CAMPELLA, clase 29, Registro N' 456105 a nombre de COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.;
extremo que demuestra la coexistencia pacÍfica de las mismas dentro del mercado y que mal podrÍa el
titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste
previamente. ------------

Que, siendo asÍ, el vocablo "CAMP'deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado
en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N' 1294[998 de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio'. -----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa
magnitud, ya que la solicitada cuenta con fondo blanco y letras en azul mientras que Ia marca oponente
cuenta con la figura de una mano sosteniendo una guampa y letras en color negro. rs. ambas
marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasÍa y al compararlas en su conju

marca solicitada
om General

cq{fl Geleral de propiedad 
InJustrial

son cltslml

marca oponente

CarnPonesa

una
de la otra.
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Resolución

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 578 DE FECHA 14 DE SEMEMBRE DE 2O2I, DISIADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CAMPONESA Y ETIQUEf,A", CLASE 29, EXPEDIENTE N" 50034/2013,
SOLICNADA POR EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S/A

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la
titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada CAMPONESA Y ETIQUETA en una clase
relacionada a la marca solicitada siendo esta CAMPONESA Y ETIQUETA en clase 30 la cual cubre: "Café, té,

cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos... (productos alimenücios)', Registro N" 529293.

Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominación
y en una clase relacionada, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra
versión de una marca que ya le pertenece.------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de Ia solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con caracterÍsticas
propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución
recurrida.

Art.le

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 578 de fecha 14 de septiembre de 2021 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"CAMPONESA Y ETIQLJE"IA", clase 29, Acta N" 50034/2013, solicitada a nombre de

EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S/A"

AIt.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

al¡ái c¡t¡üicpsffi
.. j.,D.ilccrora General I

Nr.fiticn Gcncral de proni"
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Resorución..-0-6- 1 5
POR I.A CUAL SE CONFTRT\4A LA RESOLUCIÓN N' S DEFECHA 15 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR
I.,q. DIRECCIÓN OT ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "PANCHIANO Y ETIQUETA',, CLASE 29, EXPEDIENTE N' 13368/2020, SOLICITADA pOR
ESTACION BAI{IA Sá"

Asunción, 2 1 [G$ 2021t

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PAI.ICHICS Sá"
contra la Resolución N" 34 de fecha 15 de febrero de2OZ2, dictadaporla Dirección deAsuntos Marcarios
Litigiosos, y; - - --- -- - - -- -

RE S U LTA:

Que, en fecha 14 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de PANCHICS S.A e
interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' 34 de fecha 15 de febrero de 2022, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 24 de junio de 2O22 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 22 de febrero de 2023, el representante convencional de PANCHICS S.A expresó
agravios; y en fecha 05 de septiembre de 2023,fie acusada la rebeldía del representante convencional del
oponente por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que
dejó de usar y se llamó autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "H hacer una comparación de las marcas PANCHIANO
(solicitada) y PANCHICS S.A. (registrada), no existen similitud denominativa, en los planos visual,

ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético, están expresadas de diferente maneÍa y pronunciadas
totalmente de diferente manera .../... es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser
declarada improcedente". -------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "Al ser cotejadas las denominaciones
PANCHIANO (solicitada) PANCHICS S.A (registrada) se puede observar una después de la otra que es una
copia servil de la marca de mi mandante, el simple hecho de cambiar algunos elementos CS (registrada) por
la A, N, O (solicitada), no se podrá tomar como elementos diferenciados .../... el primer término y principal
elemento PANCHI de la solicitud de pedido de registro es perfectamente idéntico .../... la marca PANCHICS y
PANCHL4NO dejan la misma impresión en la retina del consumidor y es extremadamente confundible,
tanto la marca adversa como la registrada parecen formar parte de una misma familia de marcas".

Que, corresponde a ésta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a Ia hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "PANCHIANO Y ETIQUETA'y la
marca oponente "PANCHICS Sá-', se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la

desinencia es notablemente disímil a la registrada (IANO vs. CHICS) siendo similar el vocablo PANCHI,lo
cual deviene irrelevante. De dichas particularidades ortográficas se g diferencia
debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos

a

ambas no es similar. ------------
ditiva



PARAGUAY

POR IÁ, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 34 DE FEC-iA 15 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "PANCHLANO Y ETIQUE]A" CI-ASE 29, EXPEDIENTE N" 13368/2020, SOLICITADA pOR
ESTACION BAHIA SA

PANCHIANOYETIQUETA (solicitada),y
PANCHICS SA (oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones
PANCHIANO Y ETIQUETA (solicitada), y PANCHICS S.A. (marca oponente), se comparte el vocablo
"PANCHI', existe otra marca registrada que cuenta con una denominación similar con la cual coexiste:
PAI.ICHI, clase 29, Registro N' 529909 a nombre de NOVEX S.A.; extremo que demuestra la coexistencia
pacÍfica de las mismas dentro del mercado y que mal podrÍa el titular de Ia marca oponente pretender
utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coeiste previamente. ------------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente "PANCHICS SA'registrada en la clase 43 cubre: "servicios de restauración (alimentación)"
y en la clase 35 que cubre: "Publicidad, administración comercial, gestión de negocios comerciales";I

mientras que la marca en trámite de registro "PANCHIANO Y ETIQUETA" solicita cobertura para productos
de la clase 29 "Panchos y embutidos".

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7' de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase,
sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la
marca oponente al no tener registrada la marca "PANCHICS SA" en la clase 29, clase donde se pretende
registrar la marca solicitada "PANCHIANO Y ETIQUE"TA". De ello se colige que las marcas en pugna re
comparten la misma clase del nomenclador internacional y además las marcas oponentes abarcan servicios
mientras que la solicitada abarca un producto, por tanto, resulta plenamente viable una eventual
coexistencia pacífi ca entre ambas. - - ---- -- - - --

Que, mientras que la marca oponente es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una
etiqueta diferenciadora de fondo blanco con un circulo en el que se destaca la figura de un sándwich de
pan y un pancho, sobre la misma se halla escrita la denominación "Panchiano" en letras de color amarillo,
por encima se observan tres lÍneas onduladas que simulan emanación de calor, la cual en conjunto deja una
impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público
consumidor: ------------

marca oponente

denominativa

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características
propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente

S",$[iñH.?;+ lilfttixf'
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mÍrca solicitada

entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde co
recurrida.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 34 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN NE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "PANCHLANO Y mQUErA", CLASE 29, EXPEDIEN1E N' 13368/2020, SOLICITADA pOR
ESTACION BAHIASá"

PORTANTO,
LADIRECTORA GENERAL INTERINADE LA PROPMDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL le CONFIRMAR la Resolución N" 34 de fecha 15 de febrero de2022 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ArU 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PANCHIANO
YETIQUETA", clase 29, Acta N" 13368/2020, solicitada a no

Art. 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'I436 DE FECI{A 4 DE SEPTIEMBRE DEaOLS,DISIADAPOR
LA DIRECCIÓN Og MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA
"EMBOTELI-ADORA AllIO PAIU{{A S.A. (EI\,ÍAPAR)', CLASE 35, EXPEDIENTE No 2222299, SOLICIIADO
POR EMBOTELLADORA AUTO PARANA S¿"

esunción, 2 'l AG0 202[

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma
EMBOTELIADORA ALIO PARANÁ S.A. contra la Resolución N' 1436 de fecha 04 de septiembre de 2023,

dictada por la Dirección de Marcas, yi ------------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de la firma
EMBOTELLADORA ALIO Sá- e interpone recurso de apelación contra Ia Resolución N' 1436 de
fecha 04 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveÍdo de fecha 04 de julio de 2024 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 30 de julio de 2024. Y por providencia de fecha 31 de julio de 2024 esta
Dirección llama Autos para Resolver.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "AGUA MINERAL NATURAL
ALTO PARANA", registrada con el N" 428973 en fecha 29 de agosto de 2016 a favor de LILIANA
CONCEPCION GIMENEZ DE ROMAN Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión
entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. ó" de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado.\-

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos "(...) Cabe

destacar que el término EMBOTELLADORA ALTO PARANÁ S.A. (EMAPAR), presente en la denominación
de mi mandante, corresponde a su nombre comercial "EMBOTELLADORA ALTO PARANA 5.A." En este

sentido, se deberá tener en consideración lo establecido por el Art.72 de nuestra Ley de Marcas: "El nombre
comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o
denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada
actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley" .../... Primeramente, afirmamos srh

temor a equivocarnos que la solicitud de registro de mi representada reúne el requisito primordial
establecido en nuestra legislación marcaria para ser merecedora del pertinente registro. En tales
circunstancias, al realizar un cotejo debemos tener siempre en cuenta que debe realizarse desde una visión
de conjunto como es regla general en derecho marcario, sin artificiales desmembraciones, en forma
sucesiva y no simultánea procurando advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con
la otra y de esta manera, el juzgador, colocándose en la posición de los eventuales consumidores deberá
determinar si las marcas pueden o no se confundidas en el mercado" -------'--

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la

Dirtccirir Ccrtrlr,l r-l: P¡,::;:r I ! L¡iu_.¡:.,:,l
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N't¿36 DE FECHA 4 DE SEpTIEMBRE DEzozS,DIgfADApoR
L¿. DIREcctóN o¡ MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA
"EMBOTELLADORA ALTO PAItr{{A Si" (EMAPAR)", CLASE 35, EXPEDIEN1E N" 2222299, SOLICITADO
poR EMBoTELLADoRA Arro pen¡NÁ sA----------

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por Ia

doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos visuales y
fonéticos, asÍ como del aspecto ideológico o conceptual. -----------

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente
que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin
artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser
asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas
en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales
consumidores. ---------

En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el
vocablo "ALTO PAIL\IIA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues,
en su conjunto, son diferentes una de la otra ya que la marca solicitada contiene más palabras y, por lo
tanto, es más largo de pronunciar. Las palabras "EMBOTELLADORA" y "SOCIEDAD ANÓNIMA" incluyen
más sílabas, Io que hace que la pronunciación sea más compleja y formal, se presenta como un acrónimo
que simplifica el nombre largo de la empresa (EMAPAR), mientras que la registrada es más corta en
comparación, con un flujo más natural y sencillo de pronunciar, no contiene acrónimo por lo que su
nombre completo se utiliza sin abreviaturas. Las palabras "AGUA", "MINERAL" Y "NATURAL" son comunes
y fáciles de recitar, lo que facilita la comprensión y asociación con el producto, y en conjunto deja una
impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se

puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----

EMBOTELIáDo¡r¡A-TO pAR qNÁ SA (EMAPAR) (solicitada), y
AGUAMINERALNATURALAITOPARANA (base derechazo)

Que, adicionalmente, conviene asimismo mencionar que la marca EMBOTELLADORAAITO PAIU{I§A
SA (EMAPAR) solicitada por EMBOTELLADORAALIO PAItr{{A S.A., se constituye del nombre comercial,
el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su TÍtulo Il,
acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, elArt. 72

dispone: " El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la
razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una
determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley''. Asu vez, elArt.75
expresa: "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el
comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta
ley''.El Art.76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "E1

titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al
nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un
riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un
daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o
de la empresa del titulat

Que, por último, corresponde analizar si la solicitud de autos es una ES

tossabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector que se
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Resorución.0 6 1 6
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'T¿¡6 DE FECHA 4 DE SEMEMBRE DEaO¿S,DISTADA POR
LA DIRECCIÓN Og MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE I-A MARCA
"EMBOTELLADORA ALIO PAIL{{A S.A. (EMAPAR)", CLASE 35, E)(PEDIENTE No 2222299, SOLICmADO
POR EMBOTELLADORAALTO SA.-.----.--

o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres
elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importanfe'r. En
ese sentido, la marca solicitada "EMBOTELLADORA AU|O PARANA S.A. (EMAPAR), es una empresa
nacional altamente reconocida, no solo en el departamento de Alto Paraná, sino también en el
departamento central debido a su trayectoria en el mercado nacional y a la variedad de productos
comercializados bajo distintas marcas con más de t8 años de trayectoria, dedicada en el desenvolvimiento
de aguas, Baseosas y jugos con marcas como TAMBURI, ISAAC, SANTA CLARA, ANDIRA y TISS. En base a lo
expuesto precedentemente, tenemos que la marca solicltada es una marca intensamente utilizada, de gran
difusión y gozadel carácter de notoriedad. --------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, la marca solicitada podrá
coexistir pacÍficamente con el antecedente, en igualdad de condiciones, ya que es un signo con
características propias que la hacen diferente, original y distintiva de su antecedente, por lo que
corresponde revocar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N' 1436 de fecha 04 de septiembre de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

Ar[ le

ArL 2e

ArL 3e

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de

"EMBOIELIADORA AI;IO PAIIr{I{A Sá" (EN4APAR)', clase
solicitada a nombre de la firma EMBOTELLADO

NOTIFÍQLiESE por Cédula.----- fl

registro de Ia marca
35, Acta N" 2222299,

Claudia
lJirectora

D!r.:cción Gcnerd de Proprcdad in.iuxríal

I Mathely, Paul, "Le droit frangais des signes distinctives", p. 18, París, 1984.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 253 DE FECFTA 19 DE ENERO DE,^OT4,DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOVZEY
ETIQUETA", CIASE 36, EXPEDIENTE No 10372812022. SOLICnADA pOR GRIT SA-----------

Asunción, 2 2 Áí;ii 7:ülr

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GRII S.A. contra la
Resolución N' 253 de fecha l9 de enero de2024, dictada por la Drrección de Marcas, y:-----------

RESULTA

Que, en fecha I0 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de GRIT S.A e interpone
recurso de apelación en contra de la Resolución N' 253 de fecha 19 de enero de 2024, dictada por la
Dirección de Marcas.

Que, en fecha02 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 06 de junio de 2024 el representante convencional de GRITSá" expresó agravios. Esta
Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de junio de
2024. -------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la
citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "HOUSERS", registrada con el
número 510425 en fecha 16 de octubre de 2020 a favor de HOLJSERS RE EUROPE, S.L. Comentario: Que,
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica en tina
misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artÍculo 6'

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Cabe destacar que las marcas
HOUSERS y HOUZE no son idénticas. Para que se configure la identidad, ambas denominaciones deben ser
iguales y en este caso, a simple vista, no lo son.../... Existen diferencias gráficas y sobre todo diferencia
fonética inconfundibles. N momento de pronunciar las marcas, el fonema es indiscutiblemente distinto.../...
Además de las diferencias gráficas y fonéücas, los logotipos de la marca registrada y la marca solicitada por
mi mandante, son diferentes y no reviste ningún tipo de riesgo de confusión y asociación entre ambas
marcas.../... Que ambas denominaciones compartan letras en común, no es impedimento para el registro de
la marca solicitada.../... La solicitud de registro de la marca HOLIZE y etiqueta, clase i6, reúne todos los
requisitos de registrabilidad (distintividad, especialidad y novedad) establecidos en la Ley N" 1294/98 de
Marcas.../... Por tanto, a la Señora Directora solicito, dicte resolución revocando en todas sus partes la
resol ución N " 253/2024. "- - - - - - -- -- - - -

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión 

"^ g"gp]
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre la

W

orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibili

el

o¡iedad I¡Custrlal

rección Nlcior¡i dc Prcpiedad Intclectual
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Resorución."{S 1 7
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 253 DE FECHA 19 DE ENERO DE}O} ,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOUZE Y
ETIQUETA", CI¿,SE 36, EXPEDIENTE No tO372812022. SOLICITADAPOR GRIT S.A.----------

entre la solicitud de registro de la marca "HOUZE Y ETIQUETA", clase 36, con el oponente "HOUSERS ",

clase 36 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales
consumidores-----------

Que, analizando el campo ortográfico y conceptual de Ia solicitante "HOUZE" y la marca antecedente
"HOUSERS", si bien las marcas en pugna comparten letras en común, no necesariamente causarán
confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión fonética,
conceptual y visual muy diferente. Y haciendo una investigación más adentrada en internet de las marcas
en pugna, sobre la traducción de dichas palabras en inglés tenemos que: "HOUSERS: casas" (registrada) y
"HOUZE": palabra de fantasÍa (solicitada), se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las

mismas:

Que, de dichas diferencias ortográficas se Benera un distintivo fonético, debido a que al

pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es

diferente una de otra.---------

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten el radical "HOU", no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son
conceptualmente diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de
que exista una confusión entre dichas marcas.-----

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles. "l Así las
cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, no es elemento suficiente para rnclinar la balanza a

favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente
resolución.

Que, desechando el análisis fonético-gramatical-conceptual, también vemos que las
poseen etiquetas muy distintivas que las hacen más inconfundibles. Al respecto,
etiquetas vemos que son notoriamente disímiles: -------------

marca solicitada marca registrada

Housrns11Ot]II

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 253 DE FECHA 19 DE ENERO DE2O24, DICIADA POR 1A
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOUZE Y
ETIQUETA", CI¿,SE 36, EXPEDIENTE No 10372812022, SOLICTTADA POR GRIT SA----------

Que, la distintividad está demostrada en el análisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna
contienen elementos fuertes de fantasÍa, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en
todos los planos de comparación, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno
del público consumidor. ------------

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacÍficamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracterÍsticas propias que la hacen diferente, original y distintiva
de su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar Ia resolución recurrida. ------------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 253 de fecha 19 de enero de 2024 dictada por la Dirección de

Marcas.
Ar[ le

Ar[ 2e

Art.3e

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "HOUZE Y
ETIQUETA", clase 36, Acta N' 103728/2022, solicitada a
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Resolución.'$ 1 Ü
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 7l DE FECHA 30 DE JUMO DE}O¿},DICTADA pOR Lá.
OMTCCTÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIE¡TTT DE OPOSICTÓN E LA DE
SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAD MAN LIQUIDS Y MQUETA", CI-ASE 35, EXPEDIENTE N'
5I223IZO2O, SOLICMADA PORALI MOHAMAD DIAB ----.-.

Asunción, 2 2 400 202(

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de fIHAD ALI IABER
contra la Resolución No 7I de fecha 30 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; - - - -- -- - - - - -

RE S ULTA:

Que, en fecha 03 de sepüembre de 2020 ALI MOHAMAD DLAB solicita el registro de la marca "MAD
MAN LIQUDS Y ETIQUETA' para amparar servicios de la clase 35.-----------

Que, por proveído de fecha 05 de marzo de 2021 se concede el recurso interpuesto, dictándose la
providenci a de "Correr traslado"por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha ll de abril de 2022 el representante convencional de ALI MOHAMAD DIAB solicita la
caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado movimiento desde la
providencia del 05 de marzo de 2021. Este planteamiento activó el informe del Actuario de fecha 23 de junio
de 2022, que obra en autos a fs. 21, dictándose en consecuencia la Resolución N' 7I de fecha 30 de junio de
2022,por la cual se declara la caducidad de instancia. ----------

Que, en fecha 13 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de JIHAD ALI JABER e
interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' 71 de fecha 30 de junio de2O22, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, habiéndo expresado agravios el representante convencional de fIHAD ALI IABER; el 07 de
octubre de 2022 y en fecha 20 de diciembre de2023la representante convencional de la firma solicitante
presentara el escrito de contestación de los agravios, esta Dirección se declara competente para entender
en el presente caso en fecha 26 de diciembre de 2023. -------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de
conformidad con el Art. 172, 173, 174 de CPC se operará la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio,
cuando no se instare dentro del plazo de 6 (seis) meses.../... En relacjón al informe del Actuario, en el caso
de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instancia.../.... El
Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud de oposición N" 54OO3/2020."

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentost "(...) Que en el proceso que se está dirimiendo
nos encontramos lo siguiente: la caducidad del expediente fue dictada cuando este contaba ya con la
providencia que ordenaba el traslado de la oposición al solicitante para que este conteste en el plazo
conferido por la Ley.../... La legislación marcaria en su Art. 47 expresa: De la oposición deducida se correrá
traslado, notificando por cédula al.solicitante o su apoderado por un plazo de diez y ocho dias
contestarla.../... Según está expresamente esüpulado en el Art. 136 del CQdtga Proce
notificaciones por-cédula serái practicadas por'los ujieres..../... Por lo 
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Resoluciónll'-ru 'ü I
POR LA CUAL SE CONFIRMA IA RESOLUCIÓN N'71 DE FECI-LA 30 DE IUNIO DEIOLL,DISIADA pOR LA
DIRECCIÓN DE A,SUNTOS N,fARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDÍEI.M DE OPOSICIÓN A IA DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE I-A MARCA'MAD MAN LIQUIDS Y ETIQUETtr, CLASE 35, EXPEDIENTE N"
SI¿¿3IaOaO,SOLICITADA POR ALI MOHAMAD DIAB .------

notificación de traslado, que a la fecha se encuentran pendiente, es realizada mediante cédula de
notificación, y que la persona encargada de realizarlo es el Lljier, no asi ninguna de las partes.../... al hacer
lugar a la caducidad propuesta por la contraparte, el Señor Director no tuvo en cuenta que la imposibilidad
de impulso procesal generada en autos no era imputable a las partes, sino que fue dada por el hecho de que
la notificación de una providencia recae sola y exclusivamente en manos del ujier notificador. Escapa de las
manos del oponente, la mora del diligenciamiento de la cédula de traslado.../... en consecuencia, provea de
conformidad el siguiente petitorio: oportunamente dictar resolución revocando la Resolución N'71/2022.--

Que, por su parte, la representante convencional del solicitante presentó escrito de contestación a la
expresión de agravios y entre otros argumentos menciona "(...) De acuerdo al Art. 56 de la Ley de Marcas,
dice en todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia en la
solicitud de la oposición, si no hubiese ningún acto de procedimiento a partir de los 6 meses de la ultima
actuación, y según datos informáticos su último movimiento fue O5 de marzo de 2021, donde salió la
providencia de correr traslado y transcurrido más de I año de tiempo para que noüfique y no lo hizo
culpando al ujier notificador que ni siquiera demostró un recibo como prueba, en este caso no es criticada
la desidia del ujier como quiere hacer entender el apelante, sino que se reprocha eldesinterés demostrada y
que debió urgir en su momento y no lo hizo, cabe destacar la conducta negligente mantenida por su
representante legal.../... En relación con el informe del actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
establecido en la Ley para que opere la caducidad de instancia en la solicitud de oposición N" 20/54003.../...
La resolución de caducidad N" 71/2022, se halla ajustada a derecho en todas sus partes, y que es
absolutamente improcedente la acción del apelante para obtener su revocatoria, ella no ha aportado
ningún elemento de juicio que prueben los errores o equivocación de la refereida resolución de caducidad
condicion indispensable que debe reunir toda expresión de agravios, conforme a la jurisprudencia ya
sentada a su digno cargo.../... Por todo la Señora Directora se servirá confirmar en todas sus partes la
resoluci on N " 7 I /2 022. -

Que, corresponde a esta instancia adminlstrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, esta Dirección es competente para entender en el presente recurso, sobre la base del derecho
que le otorga el Art. 124" de la Ley de Marcas al solicitante, de interponer recurso de apelación contra
cualquier resolución.

Que, en primer lugar, el Art. 56 de la Ley N' 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos
liügiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administraüva, si no se hubiere
efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los se¡s meses de la última actuación".

Que, al respecto, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición de la
oposición en fecha ll de septiembre de 2O2O. El1l de abril de 2022, el representante convencional del
solicitante solicita la caducidad de instancia en el expediente de autos sobre la base de que no se

registraron movimientos desde la providencia "Correr traslado" del 05 de marzo
constatado, conforme a los datos tanto del sistema informático de marcas como del

.rlb g. Cia*dia Pañ-tr C ris taldo

llu.ctpJa Gencral lntenna

fue
r. El

oponente no realizó las diligencias para dar conünuidad a la oposición.
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Resolución-.-0lj i

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 71 DE FECHA 30 DE ]UNIO DEaOLL,DISIADA pOR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDTP¡¡'TT DE OPOSICIÓN A LA DE
sollcrruD DE REGIS]RO DE LA MARCA'MAD MAN LIQUIDS Y EnQUE'IA',, CIA,SE 35, EXPEDIENTE N.
5I22312O2O, SOLICNADA PORALI MOHAMAD D1AB .......

Que, en ese sentido, el informe del Actuario expresa que, en el caso de autos: "Se tiene como último
trámite procesal la providencia de correr traslado de fecha 05 de marzo de 2021. A la fecha ha transcurrido
con exceso el plazo legal establecido para la aplicación de la caducidad de la instancia administraüva" de
ello se colige que ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que opere la caducidad de la instancia
ya que el oponente no ha realizado ninguna actuación conducente a la prosecución del proceso desde el
dictado de la providencia de fecha 05 de marzo de 2021 y hasta el 23 de junio de 2022, fecha en que fue
dictado el Informe citado precedentemente, por lo que corresponde confirmar la Resolución recurrida.-----

Que, queda en manos del oponente el impulso procesal, a saber,la notificación de la providencia de
Correr traslado. Sin embargo, desde la fecha de la emisión de dicha providencia ha transcurrido con creces
el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que la recurrente haya instado el proceso.

Que, el mismo recurrente podría haber impulsado las actuaciones y no simplemente permitir el
transcurso del tiempo cuya consecuencia legal se encuentra prevista en el Art. 56 de la Ley N" 1294198 de
Marcas y los Arts. 172, L73 y 174 del CPC. Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho
expuestas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que corresponde confirmar la Resolución
recurrida.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art. ls CONFIRMAR la Resolución N" 7l de fecha 30 de junio de2022 dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la presente
resolución.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MAD MAN
LIQUIDS Y ffiQUE"IA', clase 35, Acta N' 5122312020, solicitada a nombre de ALI
MOHAMAD DIAB.-.-.-.-

Art.3e NOTIFÍQUESE por cédula.- - - --

á

Direc-tra General
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Resolución N"_

POR LA CUAL SE CONFIRMA I-A, RESOLUCIÓN N'70 DE FECHA 30 DE JUMO DEhOLL,DICTADA pOR I-A
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSoS, EN EL EXPEDT T.TTE DE oPoSICIÓN A I.A DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAD MAN LIQUIDS Y ETIQUETA', CLASE 34, EXPEDIENTE N"
5I22512O2O, SOLICMADA PORALI MOHAMAD DIAB ..-..-.

Asunción, 2 2 AGg 202/,

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de |IHAD ALI IABER
contra la Resolución No 70 de fecha 30 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; -- - - - -- - - ---

RE S U LTA:

Que, en fecha 03 de septiembre de 2020 ALI MOHAMAD DIAB solicita el registro de la marca "MAD
MAN LIQLIDS YETIQUETA'para amparar productos de la clase 34.----

Que, por proveído de fecha 05 de marzo de 202I se concede el recurso interpuesto, dictándose la
providencia de "Correr traslado"por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 29 de abril de 2022 el representante convencional de ALI MOHAMAD DIAB solicita la
caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado movimiento desde la
providencia del 05 de marzo de 2021, Este planteamiento activó el informe del Actuario de fecha 23 de junio
de 2022, que obra en autos a fs. 20, dictándose en consecuencia la Resolución N' 70 de fecha 30 de junio de
2022,por la cual se declara la caducidad de instancia. ----------

Que, en fecha 13 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de JIHAD ALI |ABER e

interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' 70 de fecha 30 de junio de 2022, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, habiéndo expresado agravios el representante convencional de fIHAD AtI IABER; el O7 de
octubre de 2022 y en fecha 20 de diciembre de 2023la representante convencional de la firma solicitante
presentara el escrito de contestación de los agravios, esta Dirección se declara competente para entender
en el presente caso en fecha 26 de diciembre de 2023. -------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de
conformidad con el ArL 172, 173, 174 de CPC se operará la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio,
cuando no se instare dentro del plazo de 6 (sei) meses.../... En relación al informe del Actuario, en el caso
de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instancia.../.... El
Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud de oposición N" 54005/202O."

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: "(...) Que en el proceso que se está dirimiendo
nos encontramos lo siguiente: la caducidad del expediente fue dictada cuando este contaba ya con la
providencia que ordenaba el traslado de la oposición al solicitante para que este conteste en el plazo
conferido por la Ley.../... La legislación marcaria en su Art. 47 expresa: De la oposición deducida se conerá
traslado, notifrcando por cédula al solicitante o su apoderado por un plazo de diez y ocho dias hábiles
contestarla.../... Según está expresamente estipulado en el Afi. 136 del Código Procesal
notificaciones por cédula serán practicadas por los ujieres..../... Por lo expuesto, podemos
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ResoruciónNo ffiffi T $
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUCIóN N' 70 DE FECHA 30 DE JUNIo DEzozz,DrcrADA poR LA
pnEccrót¡ DE AsuNTos MARcARIoS LITIGIosos, EN EL ExpEDrgi.nE DE oposlcróN e LA DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAD MAN LIQUTDS Y ETIQUETN, CI.A,SE 34, EXPEDIENTE N'
51225 IaOaO,SOLICITADA POR ALI MOHAMAD DIAB .-----.

notificación de traslado, que a la fecha se encuentran pendiente, es realizada mediante cédula de
notificación, y que la persona encargada de realizarlo es el Ujier, no asÍ ninguna de las partes.../... al hacer
lugar a la caducidad propuesta por la contraparte, el Señor Director no tuvo en cuenta que la imposibilidad
de impulso procesal generada en autos no era imputable a las partes, sino que fue dada por el hecho de que
la notificación de una providencia recae sola y exclusivamente en manos del ujier notificador. Escapa de las

manos del oponente, la mora del diligenciamiento de la cédula de traslado.../... en consecuencia, provea de
conformidad el siguiente petitorio: oportunamente dictar resolución revocando la Resolución N" 70/2022.--

Que, por su parLe, la representante convencional del solicitante presentó escrito de contestación a la
expresión de agravios y entre otros argumentos menciona "(...) De acuerdo al Art. 56 de la Ley de Marcas,
dice en todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia en la
solicitud de la oposición, si no hubiese ningún acto de procedimiento a partir de los 6 meses de la última
actuación, y según datos informáticos su último movimiento fue O5 de marzo de 2021, donde salió la

providencia de correr traslado y transcurrido más de I año de tiempo para que notifrque y no lo hizo
culpando al ujier noüficador que ni siquiera demostró un recibo como prueba, en este caso no es criticada
la desidia del ujier como quiere hacer entender el apelante, sino que se reprocha el desinterés demostrada y
que debió urgir en su momento y no lo hizo, cabe destacar la conducta negligente mantenida por su
representante legal.../... En relación con el informe del actuario, en el caso de autos, ha transcurrido elplazo
establecido en la Ley para que opere la caducidad de instancia en la solicitud de oposición N' 20/54005.../...
La resolución de caducidad N" 70/2022, se halla ajustada a derecho en todas sus partes, y que es

absolutamente improcedente la acción del apelante para obtener su revocatoria, ella no ha aportado
ningún elemento de juicio que prueben los ercores o equivocación de la refereida resolución de caducidad
condicion indispensable que debe reunir toda expresión de agravios, conforme a la jurisprudencia ya
sentada a su digno cargo.../... Por todo la Señora Directora se servirá confirmar en todas sus partes la
resolucion N" 70/2022.

Que, corresponde a esta instancia adminlstrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, esta Dirección es competente para entender en el presente recurso, sobre la base del derecho
que le otorga el Art. I24" de la Ley de Marcas al solicrtante, de interponer recurso de apelación contra
cualquier resolución.

Que, en primer lugar, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos
litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administraüva, si no se hubiere
efectuado ningún acto de procedimiento a partir de lo.s sers meses de la última actuación".

Que, al respecto, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición de la
oposición en fecha lt de septiembre de 2020. El 29 de abril de 2022, el representante convencional del
solicitante solicita la caducidad de instancia en el expediente de autos sobre la base de que no se
registraron movimientos desde la providencia "Correr traslado" del 05 de marzo de 2021. Esto fue
constatado, conforme a los datos tanto del sistema informático de marcas como del a la vista. El
oponente no realizó las diligencias para dar conünuidad a la oposición.---/frr:, --
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'f"o '"1'irResoluciónN'j_, , , ;lJ

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 70 DE FECHA 30 DE JUNIO DEaOL},DISIADA pOR I-A
DIRECCIÓN DE A,SUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDINT.TTE DE OPOSICIÓN A LA DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA UMAD MAN LIQUIDS Y ETIQUETA', CI.ASE 34, EXPEDIENTE N"
51225 IaOaO,SOLICITADA POR ALI MOHAMAD DI,AB .-----.

Que, en ese sentido, el informe del Actuario expresa que, en el caso de autos: "Se üene como último
trámite procesal la providencia de correr traslado de fecha 05 de marzo de 2021. A la fecha ha transcurrido
con exceso el plazo legal establecido para la aplicación de la caducidad de la instancia administraüva" de
ello se colige que ha transcurrido el plazo establecido en Ia Ley para que opere la caducidad de la instancia
ya que el oponente no ha realizado ninguna actuación conducente a la prosecución del proceso desde el
dictado de la providencia de fecha 05 de marzo de 2021 y hasta el 23 de junio de 2022,fecha en que fue
dictado el Informe citado precedentemente, por lo que corresponde confirmar la Resolución recurrida.-----

Que, queda en manos del oponente el impulso procesal, a saber, la notificación de la providencia de
Correr traslado. Sin embargo, desde la fecha de la emisión de dicha providencia ha transcurrido con creces
el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que la recurrente haya instado elproceso.

Que, el mismo recurrente podría haber impulsado las actuaciones y no simplemente permitir el
transcurso del tiempo cuya consecuencia legal se encuentra prevista en el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de
Marcas y los Arts. 172,173 y 174 del CPC. Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho
expuestas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que corresponde confirmar la Resolución
recurrida.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL IN]ERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Ar[ le CONFIRMAR la Resolución N" 70 de fecha 30 de junio de2022 dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de Ia presente
resolución.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de Ia solicitud de registro de la marca "MAD MAN
LIQUIDS Y ETIQUETA", clase 34, Acta N" 5122512020, solicitada a nombre de ALI

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula.-- - - -
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Resolución No_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' T}DEFECHA 30 DE IUMO DEaO¿L,DICTADA POR Iá
DTRECCIÓN DE ASUNTOS N,ÍARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDÍENTE DE OPOSICIÓN A Ij, DE
SOLICITUD DE REGIS1B'O DE LA N,ÍARCA "lüAD N,ÍAN LIQUIDS Y ffiQUETA', CLA,SE 11, EXPEDIENTE N'
51227 IaOaO,SOLICTIADA POR ALI MOHAMAD D1AB ---.-..

Asunción, 2 2 AC0 202/+

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de |IHAD ALI IABER
contra la Resolución N' 72 de fecha 30 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha O3 de sepüembre de 2O2O ALIMOHAMAD DIAB solicita el registro de la marca "MAD
MAN LIQUIDS Y ETIQUETA' para amparar productos de la clase 11.-----

Que, por proveído de fecha 05 de marzo de 2021 se concede el recurso interpuesto, dictándose la
providencia de "Correr traslado"por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha ll de abril de 2022 el representante convencional de ALI MOHAIvIAD DIAB solicita la
caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado movimiento desde la
providencia del 05 de marzo de 2021. Este planteamiento activó el informe del Actuario de fecha 23 de junio
de 2022, que obra en autos a fs. 21, dictándose en consecuencia la Resolución N' 72 de fecha 30 de junio de

2022,por la cual se declara la caducidad de instancia. ----------

Que, en fecha 13 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de |IHAD ALI |ABER e

interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' 72 de fecha 30 de junio de2O22, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, habiéndo expresado agravios el representante convencional de JIHAD ALI IABER; el 07 de
octubre de 2022 y en fecha 20 de diciembre de2023la representante convencional de la firma solicitante
presentara el escrito de contestación de los agravios, esta Dirección se declara competente para entender
en el presente caso en fecha 26 de diciembre de 2023. -------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de
conformidad con el Art. 172, 173, 174 de CPC se operará la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio,
cuando no se instare dentro del plazo de 6 (sei§ meses.../... En relación al informe del Actuario, en el caso

de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instancia.../.... El
Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud de oposición N" 54002/202O."

Que, manifiesta Ia recurrente, entre otros argumentos: "(...) Que en el proceso que se está dirimiendo
nos encontramos lo siguiente: la caducidad del expediente fue dictada cuando este contaba ya con la
providencia que ordenaba el traslado de la oposición al solicitante para que este conteste en el plazo
conferido por la Ley.../... La legislación marcaria en su Art. 47 expresa: De Ia oposición deducida se correrá
traslado, notificando por cédula al solicitante o su apoderado por un plazo de diez y ocho dias

contestarla.../... Según está expresamente estipulado en el Art. 136 del Ct

notificaciones por cédula serán practicadas por los ujieres..../... Por lo e-
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ResoluciónN' ü*?ü
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTÓN N'72 DE FECI-IA 30 DE IUNIO DEaOLL,DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE oPoSIcIÓN A LA DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAD MAN LIQUIDS Y ETIQUETA", CLASE II, EXPEDIENTE NO
51227 IaOaO,SOLICITADA POR ALI MOHAMAD DIAB -------

notificación de traslado, que a la fecha se encuentran pendiente, es realizada mediante cédula de
notificación, y que la persona encargada de realizarlo es el LJjier, no asÍ ninguna de las partes.../... al hacer
lugar a la caducidad propuesta por la contraparte, el Señor Director no tuvo en cuenta que la imposibitidad
de impulso procesal generada en autos no era imputable a las partes, sino que fue dada por el hecho de que
la notificación de una providencia recae sola y exclusivamente en manos del ujier notificador. Escapa de las
manos del oponente, Ia mora del diligenciamiento de la cédula de traslado.../... On consecuencia, provea de
conformidad el siguiente petitorio: oportunamente dictar resolución revocando la Resolución N" 72/2022.--

Que, por su parte, la representante convencional del solicitante presentó escrito de contestación a la
expresión de agravios y entre otros argumentos menciona "(...) De acuerdo al Art. 56 de la Ley de Marcas,
dice en todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia en la
solicitud de la oposición, si no hubiese ningún acto de procedimiento a partir de los 6 meses de la última
actuación, y según datos informáticos su último movimiento fue 05 de marzo de 2021, donde salió la
providencia de correr traslado y transcurrido más de I año de tiempo para que notifique y no lo hizo
culpando al ujier noüficador que ni siquiera demostró un recibo como prueba, en este caso no es criticada
la desidia del ujier como quiere hacer entender el apelante, sino que se reprocha eldesinterés demostrada y
que debió urgir en su momento y no lo hizo, cabe destacar la conducta negligente mantenida por su
representante legal.../... En relación con el informe del actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
establecido en la Ley para que opere la caducidad de instancia en la solicitud de oposición N" 20/54002.../...
La resolución de caducidad N" 72/2022, se halla ajustada a derecho en todas sus partes, y que es
absolutamente improcedente la acción del apelante para obtener su revocatoria, ella no ha aportado
ningún elemento de juicio que prueben los errores o equivocación de la refereida resolución de caducidad
condicion indispensable que debe reunir toda expresión de agravios, conforme a la jurisprudencia ya
sentada a su digno cargo.../... Por todo la Señora Directora se servirá confirmar en todas sus partes la
resolucion N'72/2022.

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, esta Dirección es competente para entender en el presente recurso, sobre la base del derecho
que le otorga el Art. 124" de la Ley de Marcas al solicitante, de interponer recurso de apelación contra
cualquier resolución.

Que, en primer lugar, el Art. 56 de la Ley N" 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos
litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administraüva, si no se hubiere
efectuado ningún acto de procedimiento a partir de lo.s se¡s mese s de la última actuación".

Que, al respecto, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición de la
oposición en fecha ll de septiembre de ?O2O. El11 de abril de 2022, el representante convencional del
solicitante solicita la caducidad de instancia en el expediente de autos sobre la base de que !e se
registraron movimientos desde la providencia "Correr traslado" del 05 de marzo de 2021
constatado, conforme a los datos tanto del sistema informático de marcas como dd'exp
oponente no realizó las diligencias para dar continuidad a la oposición. ---------,



DIRECCIóN NACIONAL DE

]T,\ PROPIEDAD
\I INTELECTUAL

V \, GOBIERNO nn¡ | PeneCL¡Át
VP PARAGUAY I REKUAI

Resolución No_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 72DE FECHA 30 DE IUMO DE \OLL,DICIADA pOR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIoS LmGIoSoS, EN EL ExPEDípm DE oPoSIcIÓN A I.A DE
SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAD MAN LIQUIDS Y ETIQUETA, CLASE 1I, EXPEDIENTE NO
51227 IaOaO,SOLICTTADA POR ALI MOHAMAD DIAB .------

Que, en ese sentido, el informe del Actuario expresa que, en el caso de autos: "Se tiene como último
trámite procesal la providencia de correr traslado de fecha 05 de marzo de 2021. A la fecha ha transcurido
con exceso el plazo legal establecido para la aplicación de la caducidad de la instancia administrativa" de
ello se colige que ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que opere la caducidad de la instancia
ya que el oponente no ha realizado ninguna actuación conducente a la prosecución del proceso desde el
dictado de la providencia de fecha 05 de marzo de 2021 y hasta el 23 de junio de 2022,fecha en que fue
dictado el Informe citado precedentemente, por lo que corresponde confirmar la Resolución recurrida.-----

Que, queda en manos del oponente el impulso procesal, a saber, la notificación de la providencia de
Correr traslado. Sin embargo, desde la fecha de la emisión de dicha providencia ha transcurrido con creces
el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que la recurrente haya instado el proceso.

Que, el mismo recurrente podrÍa haber impulsado las actuaciones y no simplemente permitir el
transcurso del tiempo cuya consecuencia legal se encuentra prevista en el Art. 56 de la Ley N" 1294198 de
Marcas y los Arts. 172,173 y 174 del CPC. Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho
expuestas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que corresponde confirmar la Resolución
recurrida.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Ar[ ls CONFIRMAR la Resolución N' 72 de fecha 30 de junio de 2022 dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la presente
resolución.

Art.2e ORDENAR Ia prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MAD MAN
LIQUIDS Y ETIQUETA", clase 11, Acta N" 5122712020, solicitada a nombre de ALI

Art.3e

\\'"
\-
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ResoluciónNo-

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 296 DE FECHA 0l DE JUNIO DE 2023, DTCIADA pOR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
MARCA "LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA", CLASE 33, EXPEDIENTE N', 1393512022,

soLrcrTADA JOSE AUGUSTO BOCCABELTÁ,.

Asunción, 22AGI Züllr

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del
MAST-JÁGERMEISTER SE, contra la Resolución No 296 de fecha 01 de junio de 2023, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RES ULTA

Que, en fecha 08 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de
MAST-JÁGERMEISTER SE e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 296 defecha 0I
de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 06 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 28 de agosto de 2023, el representante convencional de MAST-JÁGERMEISTER SE.

expresó agravios; en fecha 06 de noviembre de 2023, el representante convencional de |OSE AUGUSTO

BOCCABELLA presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 09 de noviembre de 2023 se

llamó Autos para Resolver.---

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Esta Dirección tras realizar el cotejo entre las marcas en

pugna LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA (solicitada) y ¡ÁcnntvtntsTER Y ETIQUETA
(registrada), entiende que entre las mismas existen suficientes diferencias que las vuelven distinguibles
entre si.../... En primer lugar, la resultante de las marcas es la denominación de cada una de ellas ya que se

tratan de marcas mixtas y la parte frgurativa constituye un complemento de las mismas porque finalmente
el consumidor va adquirir el producto por su nombre y no precisamente por el diseño.../... En cuanto a los
diseños de las marcas en pugna es importante destacar que si bien es cierto que el diseño de la marca
solicitada se trata de un "ciervo" y que la marca oponente tambien contienen en su etiqueta la imagen de un
ciervo, los cieryos en cuestión se encuentran diseñados en diferente forma, es decir que cada diseño de
ciervo se encuentra con características peculiar y por lo tanto original, es criterio de ésta Dirección que
cada eüqueta es única y original.../... Concluye que la oposición presentada debe ser declarada
improcedente". - - - - - - - - - -

Que, se agravia la apelante, representante convencional de MAST-JÁGERMEISTER SE y, entre otros
aspectos, menciona: "(...) Nada más alejado de la verdad que estas afirmaciones pues constituye un
principio general reconocido en materia marcaria que al momento de juzgar la posibilidad de confusión
entre las dos marcas, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos.../... No es

necesaria que las semejanzas sean demasiadas concretas o exageradas, no se requiere una perfecta
identidad sino una similitud susceptible de provocar confusión, pero basta una sola causal de
confundibilidad para que la coexistencia de las marcas quede vedada.../... Entonces, dado que las etiquetas
de las marcas enfrentadas son extremadamente similares entre si, existe un elevadisimo
confundibilidad desde el plano figurativo y por ende, dado que existe riesgo de confusión, sí
el rechazo de la marca LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQ.AETli,:/."Tampoco

de
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Resorución."4$ t 1

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 2g6DE FECHA 01 DE IUNIO DE2OL3,DICTADA pOR t¿,
DIRECCIÓNDEASUNTOS I\,IARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE
MARCA "LA I,ÍATRIARCADA CMFT BEER 2Ol9 Y ffiQUETA", CLASE 33, EXPEDIENTE N' 1393512022,
SOLICITADA JOSE AUGUSTO BOCCABELLA

necesariamente el consumidor vaya a adquirir un producto por su nombre y no precisamente por el diseño

Pues, en la mayoria de las veces, el consumidor actuará en base a recuerdos o evocaciones, y al ser la marca

pedida evolutivamente de la marca de mi mandante, este podría terminar adquiriendo el producto
equivocado.../,. ta denominación a pesar de ser larga, contiene elementos que no son capaces de desviar la
atención del consumidor de la figura de la cabeza de ciervo colocada de frente.../,. En resumidas cuentas, el
uso de una distinta denominación y unas ínfimas diferencias en algunos detalles no otorgan el carácter
diferencial suficiente como para que el consumidor promedio pueda distinguir la una de la otra.../... No
obstante la figura del ciervo sea usada en otra marca, ello no significa que la coexistencia invocada por el
solicitante sea pacÍfica.../... ta marca de mi principal \ÁGERMEISTER Y ETIQUETA es un signo que goza de
los caracteres de fama y notoriedad.../... por tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente, dicte
resolución revocando en todas susparfes 296/2023."

Que, se agravia la apelante, representante convencional del Señor IOSE AUGUSTO BOCCABELLA y,
entre otros aspectos, menciona: "(...) Cabe datacar que el derecho que pretende alegar la actora para tratar
de impedir el registro de la marca solicitada LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA se halla
formada de forma conjunta, constando de denominación y logotipo; la cual la hace totalmente única y
novedosa; cabe resaltar que, la marca a nombre de mi mandante, va dirigida a otro tipo público
consumidor, por lo que consideramos válida la coexistencia de la marca registrada y la marca soficitada,
reuniendo asi los requisitos exigidos por la Ley de Marcas para ser admitido su registro, que haciendo el
cotejo marcario de las marcas en pugna y de su análisis de conjunto, se puede concluir válidamente que las
marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta ni inducir a error al
público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores.../...
La marca solicitada por mi representada. es L¿n marca especial y novedosa como para ser factible de
registro.../... Destacamos que el apelante en su exposición presentada como fundamento de su expresión de
agravios no aportó nuevos elementos de juicio, que en alguna medida pueda instrumentar o demostrar
algún error o equivocación de los ajustados conceptos de la referida resolución.../... Por tanto, a merito de
las consideraciones expuestas, rogamos oportunamente dictar resolución confirmando en todassusparres
la citada resolución." -------------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no delrecurso interpuesto, con el
consecuente análisis de coexistencia entre los signos "LA MATRIARCADA CMFT BEER20IgYETIQUETA"
(soli citada en clase 33) y "IÁGERMEISTER Y ETIQUEIA' (opon ente- cl ase 33).

Que, en primer lugar, tenemos que en el caso de autos, no se discute el elemento denominativo ya
que las diferencias en dicho plano entre Ias marcas cotejadas son más que evidentes: LA MATRIARCADA
CRAFT BEER 2ol9 Y ETIQUETA vs. ¡ÁcfRvEISTER Y ETIQUETA, por tanto, desechado el análisis en el
plano fonético y ortográfico, lo relevante es dirimir si existe o no similitud entre las etiquetas en pugna. Del
elemento figurativo de la marca oponente, vemos que no podría considerarse idéntica o similar a la
solicitud de registro, como lo requiere el inciso f) del Art. 2 que prescribe: "1os signos idénticos 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 confusión o de asociación con esa
marca" pues, la oponente posee el registro de una marca mixta la cual, a pesar de encontrarse en el mismo
nomenclador (clase 33) no podría ser confirndible con la solicitante, por no presentarse elementos
semejantes entre ellos. Con respecto a la marca registro mencionada, Registro Ns 459712, la mi
susceptible de confusión con la solicitud de registro por ser absolutamente disímiles

i-l':..t:rit¡ (
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Resolución-' Ü'lJ
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 296D8 FECFLA Ol DE IUNIO DE}O¿S,DISIADA PORLA
DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE REGISTRO DE
MARCA "LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2Ol9 Y mQUETA", CIA,SE 33, EXPEDIENTE N" t39?512022,
soLrcrTADA IOSE AUGUSTO BOCCABELTá,.

Que, al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o
significativa magnitud, ya que la solicitada cuenta con el diseño de un alce de color blanco, sin rasgos
alguno dentro de un círculo con fondo negro y la denominación LA MATRIARCADA CRAF| BEER 2019 con
tipografia especial mientras que la marca oponente cuenta con la figura de un ciervo de color café con una
cruz de color blanco entre sus astas dentro de un fondo verde oscuro y dentro de un rectangulo de color
rojo la denominación JÁGERMEISTER. En sÍntesis, al comparar ambas marcas en su conjunto, son
diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra. --------

marca solicitada

Que, por su parte, el inc. g) del Art. 2, prescribe: "Los signos que constituyan una reproducción,
imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o
similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pefienece a un tercero,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando.su uso y registro
fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un
aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o
medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo". Al respecto, cabe resaltar que la solicitud LA
MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA, no constituye una reproducción ni imitación de la marca
oponente. Si bien la oponente menciona que su marca posee el carácter de notoria, la misma no ha
presentado pruebas suficientes, además del hecho de que no existen suficientes similitudes para que la
solicitud sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación. -----------

Que, con respecto al argumento de la apelante con relación al carácter de alta distintividad que posee
su marca, el mismo constituye una afirmación que no es motivo de debate ya que la solicitud de registro,
por las consideraciones ya expuestas, en nada menoscabarÍa dicho carácter de la marca oponente.

Que, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Dirección que la solicitud de registro

marca oponente

"LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA" no atenta contra los intereses
en consecuencia, corresponde confirmar la resolución recurrida.
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POR LA CUAL SE CONFIRT\4A LA RESOLUCIÓN N" 296 DE FECHA 01 DE JUNIO DEaOLS,DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS NdARCARIOS LITIGIOSOS, ENELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
N4ARCA 'LA N,ÍATRIARCADA CRAFT BEER 2Ol9 Y ffiQUETA', CLASE 33, EXPEDIENTE N" 1393512022,

SOLICIIADA IOSE AUGUSTO BOCCABELLA

1

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRN,ÍAR la Resolución N' 296 de fecha 0I de junio de 2023, dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "LA
MAIRIARCADA CRAFT BEER 20f9 Y ETIQUETA", Acta N" 13935/2022, clase 33, solicitada

JOSE AUGUSTO BOCCABELLA.

Art.3" NOTIFÍQUESE por cédula. ------------l

Art. 1o

Art.2o
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Resolución No_

POR I¿, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 295 DE FECHA 01 DE IUMO DEaOI3,DICTADA pOR LA
DTRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE
N,fARCA "[á, MATRIARCADA CMFT BEER 2019 Y ffiQUETA', CLASE 43, EXPEDIENTE N" 1393612022,
SoLICITADA JOSE AUGUSTO BOCCABELLA

MSTO: El recurso de apelación interpuesto
MAST-IÁGERMEISTER SE, contra la Resolución N' 295

Asunción, 22 ACI 2024

representante convencional del
0l de junio de 2023, dictada por la

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA

Que, en fecha 06 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de
MAST-IÁGERMEISTER SE e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 295 de fecha 01

de junio de 2023, dictada por Ia Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 06 de julio de 2023 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 28 de agosto de 2023, el representante convencional de MAST-fÁGERMEISTER SE.

expresó agravios; en fecha 06 de noviembre de 2023, el representante convencional de JOSE AUGUSTO

BOCCABELLA presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 09 de noviembre de 2023 se

llamó Autos para Resolver.-----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Esta Dirección tras realizar el cotejo entre las marcas en

pugna LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA (solicitada) y ¡ÁCenwAtSTER Y ETIQUETA
(registrada), entiende que entre las mismas existen suficientes diferencias que las vuelven distinguibles
entre sÍ.../... En primer lugar, la resultante de las marcas es la denominación de cada una de ellas ya que se

tratan de marcas mixtas y la parte figurativa constituye un complemento de las mismas porque finalmente
el consumidor va adquirir el producto por su nombre y no precisamente por el diseño.../... En cuanto a los
diseños de las marcas en pugna es importante destacar que si bien es cierto que el diseño de la marca
solicitada se trata de un "ciervo" y que la marca oponente tambien contienen en su eüqueta la imagen de un
ciervo, los ciervos en cuesüón se encuentran diseñados en diferente forma, es decir que cada diseño de
ciervo se encuentra con características peculiar y por lo tanto original, es criterio de ésta Dirección que
cada eüqueta es única y original.../... Concluye que la oposición presentada debe ser declarada
improcedente". - - - - - - - - - -

Que, se agravia la apelante, representante convencional de MAST-JÁGERMEISTER SE y, entre otros
aspectos, menciona: "(...) Nada más alejado de la verdad que estas afirmaciones pues consütuye un
principio general reconocido en materia marcaria que al momento de juzgar la posibilidad de confusión
entre las dos marcas, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos.../... No es

necesaria que las semejanzas sean demasiadas concretas o exageradas, no se requiere una perfecta
identidad sino una similitud susceptible de provocar confusión, pero basta una sola causal de
confundibilidad para que la coexistencia de las marcas quede vedada.../... Entonces, dado que las etiquetas
de las marcas enfrentadas son extremadamente similares entre si, existe un elevadisimo

por el

de fecha

el rechazo de la marca LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA../,r,Tampp^9o es
'+',7,, ,. Ili: /^

Abg.

confundibilidad desde el plano figurativo y por ende, dado que existe riesgo de confusión, si
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Resolución N"_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LARESOLUCIÓN N" 1qSDEFECHA Ol DE IUNIO DE2O}3,DISIADAPORLA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, ENELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
MARCA "LA MATRIARCADA CRAFT BEER ZOtg Y ETIQUETA", CL-ASE 43, EXPEDIENTE N. t393612O22,
SOLICITADA JOSE AUGUSTO BOCCABELLA

necesariamente el consumidor vaya a adquirir un producto por su nombre y no precisamente por el diseño
pues, en la mayoría de las veces, el consumidor actuará en base a recuerdos o evocaciones, y al ser la marca

pedida evolutivamente de la marca de mi mandante, este podria terminar adquiriendo el producto
equivocado.../... ta denominación a pesar de ser larga, contiene elementos que na son capaces de desviar la
atención del consumidor de la figura de la cabeza de ciervo colocada de frente.../... En resumidas cuentas, el
uso de una distinta denominación y unas infimas diferencias en algunos detalles no otorgan el carácter
diferencial sufrciente como paru que el consumidor promedio pueda distinguir la una de la otra.../... No
obstante la figura del ciervo sea usada en otra marca, ello no significa que la coexistencia invocada por el
solicitante sea pacífica.../... ta marca de mi principal|ÁGERMEISTER Y ETIQUETA es un signo que goza de
los caracteres de fama y notoriedad.../... Por tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente, dicte
resolución revocando en todas sus partes 295/2023."

Que, se agravia la apelante, representante convencional del Señor ]OSE AUGUSTO BOCCABELLA y,
entre otros aspectos, menciona: "(...) Cabe d*tacar que el derecho que pretende alegar )a actora para tratar
de impedir el registro de la marca solicitada LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA se halla
formada de forma conjunta, constando de denominación y logotipo; la cual la hace totalmente única y
novedosa; cabe resaltar que, la marca a nombre de mi mandante, va dirigida a otro tipo público
consumidor, por lo que consideramos válida la coexistencia de la marca registrada y la marca solicitada,
reuniendo asÍ los requisitos exigidos por la Ley de Marcas para ser admitido su registro, que haciendo el
cotejo marcario de las marcas en pugna y de su análisis de conjunto, se puede concluir válidamente que las
marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta ni inducir a error al
público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores.../...
La marca solicitada por mi representada, e.s un marca especial y novedosa como para ser factible de
registro.../... Destacamos que el apelante en su exposición presentada como fundamento de su expresión de
agravios no aportó nuevos elementos de juicio, que en alguna medida pueda instrumentar o demostrar
algún error o equivocación de los ajustados conceptos de la referida resolución.../... Por tanto, a merito de
las consideraciones expuestas, rogamos oportunamente dictar resolución confrrmando en todassusparfes
la citada resolución." - - - - - - - - - - - - -

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el
consecuente análisis de coexistencia entre los signos "LA MATRIARCADA CRAFT BEER }OLIY ETIeUETA"
(solicitada en clase 43)y"ILGERMEISTERyETIeUE"TA" (oponente-clase 33).----------

Que, en primer lugar, tenemos que en el caso de autos, no se discute el elemento denominativo ya
que las diferencias en dicho plano entre las marcas cotejadas son más que evidentes: LA MATRIARCADA
CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA vs. ¡ÁcEnvEISTER Y ETIQUETA, por tanto, desechado el análisis en el
plano fonético y ortográfico, lo relevante es dirimir si existe o no similitud entre las etiquetas en pugna. Del
elemento figurativo de la marca oponente, vemos que no podrÍa considerarse idéntica o similar a la
solicitud de registro, como lo requiere el inciso f) del Art. 2 que prescribe: "/os signos idénticos 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 confusión o de asociación con esa
marca" ptes, la oponente posee el registro de una marca mixta la cual, a pesar de encontrarse en el mismo
nomenclador (clase 43) no podría ser confundible con Ia solicitante, por no presentarse elementos
semejantes entre ellos. Con respecto a la marca registro mencionada, Registro Ne 459712, la misma

iiirccliirn úe¡eul de

suscepüble de confusión con la solicitud de registro por ser absolut3nrente., disÍmiles los el
figurativos en cuesüón ---lrÍ:------ db+fi.*ne;¡a-pamelu-¿

.:'1: "rjl'e.,,rr.r 
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Resolución No_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 295 DE FECHA Ol DE IUNIO DE2OzS,DICTADA pOR IA
DIRECCIÓNDEASUNTOS N4ARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIEN1E DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE
MARCA "I-A N{ATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N" t393612O22,
soLrcrTADA IOSE AUGUSTO BOCCABELTA"

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7' de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la
categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna p comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacífica entre las marcas LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA y JÁGERMEISTER Y
ETIQUETA

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo,
pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en
confusión.-

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la
cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexstir pacÍficamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa

Que, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Dirección que la solicitud de registro
"LA MATRIARCADA CRAFI BEER 2Ol9 y ETIQUETA" no atenta contra los intereses de la marca oponente;
en consecuencia, corresponde confirmar la resolución recurrida

Art. lo

Art.2'

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I-A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUE LVE

CONFIRMAR la Resolución N" 295 de fecha 01 de junio de 2023, dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.- -

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de regrstro de marca "LA
MAIRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA", Acta N" I clase 43, solicitada

JOSE AUGUSTO BOCCABELLA. ---------)

ArL 3o NOTIFÍQUESE por cédula.
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poR Lá. cuAL sE CoNFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 295DE FECHA 01DE JUNIO DEaO¿S,DICIADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

MARCA "LA MATRIARCANA CMFT BEER 2OI9 Y ETIQUETA", CIASE 43, EXPEDIENTE N' L393612O22,

SOLICTTADA IOSE AUGUSTO BOCCABELLA

Que, al respecto, vemos que no existe similitud suficlente ni mucho menos de considerable o
significativa magnitud, ya que la solicitada cuenta con el diseño de un alce de color blanco, sin rasgos

alguno dentro de un cÍrculo con fondo negro y la denominación LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 con
tipografía especial mientras que la marca oponente cuenta con la figura de un ciervo de color café con una
cruz de color blanco entre sus astas dentro de un fondo verde oscuro y dentro de un rectangulo de color
rojo la denominación JÁGERMEISTER. En sintesis, al comparar ambas marcas en su conjunto, son
diferentes, disÍmiles, originales y distintivas una de otra. --------

marca solicitada

Que, por su parte, el inc. g) del Art. 2, prescribe: "Los signos que constituyan una reproducción,
imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o

similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro
fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un
aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o

medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo". Al respecto, cabe resaltar que la solicitud LA
MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA, no constituye una reproducción ni imitación de la marca
oponente. Si bien la oponente menciona que su marca posee el carácter de notoria, la misma no ha
presentado pruebas suficientes, además del hecho de que no existen suficientes similitudes para que la
solicitud sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación. -----------

Que, con respecto al argumento de la apelante con relación al carácter de alta distintividad que posee
su marca, el mismo constituye una afirmación que no es motivo de debate ya que la solicitud de registro,
por las consideraciones ya expuestas, en nada menoscabarÍa dicho carácter de la marca oponente.

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de las marcas analizadas en el caso de autos,

vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en fu-33 para "Bebidas alcohólicas (excepto
cervezas), en particular licores herbales; bebidas alcohólicas premezcladas ;excepto ron, licores destilados
de caña de azúcar"; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 43

comprende:"servicios de restauración (alimentación y restaurantes), servicios de
temporal, servicios de catering, servicios de preparación de alimentos y bebidas para el

m¿rca oponente

de albergue y servicios de abastecimiento de comida en hoteles, eventos priuados, oficin
entre otros.
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Resolución N"_

POR Lá. CUAL SE CONFIRMA tA RESOLUCIÓN N' 294 DE FECFTA Ol DE IUNIODE}OLS,DISIADA pOR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
MARCA "LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y EflQUE"IA", CLASE 32, EXPEDIENIE N" L393812O22,

SOLICITADA IOSE AUGUSTO BOCCABELLA

Asunción, 
Z 2 Atü 2[)ll-

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del
MAST-IÁGERMEISTER SE, contra la Resolución No 294 de fecha 01 de junio de 2023, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RES ULTA

Que, en fecha 06 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de
MAST-IÁGERMEISTER SE e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 294 de fecha 0l
de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 06 de julio de2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 28 de agosto de 2O23, el representante convencional de MAST-fÁGERMEISTER SE.

expresó agravios; en fecha 06 de noviembre de 2O23, el representante convencional de JOSE AUGUSTO

BOCCABELLA presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 09 de noviembre de 2023 se

llamó Autos para Resolver.---

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Esta Dirección tras realizar el cotejo entre las marcas en

pugna LA MATRTARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA (solicitada) y ¡ÁCnnUetSTER Y ETIQUETA
(registrada), entiende que entre las mismas existen suficientes diferencias que las vuelven distinguibles
entre si.../... En primer lugar, la resultante de las marcas es la denominación de cada una de ellas ya que se

tratan de marcas mixtas y la parte figurativa constituye un complemento de las mismas porque finalmente
el consumidor va adquirir el producto por su nombre y no precisamente por el diseño.../... En cuanto a los
diseños de las marcas en pugna es importante destacar que si bien es cierto que el diseño de la marca
solicitada se trata de un "ciervo" y que la marca oponente tambien contienen en su eüqueta la imagen de un
ciervo, los ciervos en cuestión se encuentran diseñados en diferente forma, es decir que cada diseño de
ciervo se encuentra con características peculiar y por lo tanto original, es criterio de ésta Dirección que
cada etiqueta es única y original.../... Concluye que la oposición presentada debe ser declarada
improcedente". - - - - - - - - - -

Que, se agravia la apelante, representante convencional de MAST-fÁGERMEISTER SE y, entre otros
aspectos, menciona: "(...) Nada más alejado de la verdad que estas afrrmaciones pues consütuye un

principio general reconocido en materia marcaria que al momento de juzgar la posibilidad de confusión
entre las dos marcas, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos.../... No es

necesaria que las semejanzas sean demasiadas concretas o exageradas, flo se requiere una perfecta
identidad sino una similitud susceptible de provocar confusión, pero basta una sola causal de

confundibilidad para que la coexistencia de las marcas quede vedada.../... Entonces, dado que las gti
de las marcas enfrentadas so.n extremadamente similares entre si, existe un elevadísimo

confundibilidad desde el plano figurativo y por ende, dado que existe riesgo de confusión, si
el rechazo de la marca LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUEM.../,2:Tatmpoco es

¡.t', §
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Resolución N"_

POR LA CUAL SE CONFIRMA L4. RESOLUCIÓN N' 294 DE FECHA Ol DE IUNIO DEaO¿S,DICTADA pOR LA
DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
MARCA "LA. MATRIARCADA CRAFT BEER 2Ot9 Y mQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE No t393812O22,

soLrctTADA IOSE AUGUSTO BOCCABELTá"

necesariamente el consumidor vaya a adquirir un producto por su nombre y no precisamente por el diseño
pues, en la mayoria de las veces, el consumidor actuará en base a recuerdos o evocaciones, y al ser la marca

pedida evolutivamente de la marca de mi mandante, este podria terminar adquiriendo el producto
equivocado.../... ta denominación a pesar de ser larga, contiene elementos que no son capaces de desviar la
atención del consumidor de la figura de la cabeza de ciervo colocada de frente.../... En resumidas cuentas, el
uso de una distinta denominación y unas ínfimas diferencias en algunos detalles no otorgan el carácter
diferencial suficiente como para que el consumidor promedio pueda distinguir la una de la otra.../... No
obstante la figura del ciervo sea usada en otra marca, ello no significa que la coexistencia invocada por el
solicitante sea pacÍfica.../... ta marca de mi principal JÁGERMEISTER Y ETIQUETA es un signo que goza de
los caracteres de fama y notoriedad.../... por tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente, dicte
resolución revocando en todas sus partes 294/2023."

Que, se agravia la apelante, representante convencional del Señor IOSE AUGUSTO BOCCABELLA y,
entre otros aspectos, menciona: "(...) Cabe dxtacar que el derecho que pretende alegar la actora para tratar
de impedir el registro de la marca solicitada LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA se halla
formada de forma conjunta, constando de denominación y logotipo; la cual la hace totalmente única y
novedosa; cabe resaltar que, la marca a nombre de mi mandante, va dirigida a otro tipo público
consumidor, por lo que consideramos válida la coexistencia de la marca registrada y la marca solicitada,
reuniendo así los requisitos exigidos por la Ley de Marcas para ser admitido su registro, que haciendo el
cotejo marcario de las marcas en pugna y de su análisis de conjunto, se puede concluir válidamente que las
marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta ni inducir a error al
público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores.../...
La marca solicitada por mi representada, es un marca especial y novedosa como para ser factible de
registro.../... Destacamos que el apelante en su exposición presentada como fundamento de su expresión de
agravios no aportó nuevos elementos de juicio, que en alguna medida pueda instrumentar o demostrar
algún error o equivocación de los ajustados conceptos de la referida resolución.../... Por tanto, a merito de
las consideraciones expuestas, rogamos oportunamente dictar resolución confirmando en todas sus partes
la citada resolución.

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso rnterpuesto, con el
consecuente análisis de coexistencia entre los signos "LA MAIRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETIÍ
(soli c itada en cl as e 32) y "IAGERMEISTER y ETIeUE"IA" ( op on ente - cl a s e 3 3).

Que, en primer lugar, tenemos que en el caso de autos, no se dlscute el elemento denominativo ya
que las diferencias en dicho plano entre las marcas cotejadas son más que evidentes: LA MATRIARCADA
CRAF| BEER 2ol9 Y ETIQUETA vs. ¡ÁcEnvEISTER Y ETIQUETA, por tanto, desechado el análisis en el
plano fonético y ortográfico, lo relevante es dirimir si existe o no similitud entre las etiquetas en pugna. Del
elemento figuraüvo de la marca oponente, vemos que no podría considerarse idéntica o similar a la
solicitud de registro, como lo requiere el inciso f) del Art. 2 que prescribe: "1os signos idénticos o similares a
una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o senticios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa
marca"pu,es, la oponente posee el registro de una marca mixta la cual, a pesar de encontrarse en el mrsmo
nomenclador (CLASE 32) no podrÍa ser confundible con la solicitante, por no presentarse ele
semejantes entre ellos. Con respecto a la marca registro mencionada, Registro Ns 459712, la
susceptible de confusión con la solicitud de registro por ser absolutam¿hte disímiles los
figurativos en cuesüón --------^rr.--------------------\

,l
Abg. ClarrCja
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ResoluciónN' tffi;rffi
poR Lá, cuAL sE CoNFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 294 DE FECHA Ol DE IUNIO DEaOZS, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

NÍARCA "t-A N4ATRIARCADA CRAFT BEER 2079 y ETIQUETA", CIA,SE 32, EXPEDIENTE N'. L393812O22,

soLrcrTADA IOSE AUGUSTO BOCCABELLA-

sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada

solicitud mediante expedientes separados. De ello denva uno de los principios marcarios fundamentales, el

de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la
categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna 4q comparten la misma

clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacífica entre las marcas LA MATRTARCADA CRAF| BEER 2019 Y ETIQUETA y JÁGERMEISTER Y
ETIQUETA.

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo,
pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en
confusión.-

Que, atendiendo a Ia defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la
cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacÍficamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa

Que, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Dirección que la solicitud de registro
"LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA" no atenta contra Ios intereses de la marca oponente;
en consecuencia, corresponde confirmar la resolución recurrida

Art.lo

Art.2'

ArL 3'

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE

CONFIRMAR la Resolución N" 294 de fecha 0l de junio de 2O23, dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.- -

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud
MAIRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA", Acta No

de registro de marca "LA
32, solicitada

JOSE AUGUSTO BOCCABELLA. -----------------)

Abg. Claudia
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Resorución.._S$ I §
POR Lá, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 294 DE FECHA Ol DE IUMO DE}O}S,DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LmGIoSoS, EN EL EXPEDTENTE DE SoLIcITuD DE REGISTRo DE
MARCA "LA. MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE No 1393812022,
SOLICITADA IOSE AUGUSTO BOCCABELLA

Que, al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o
significativa magnitud, ya que la solicitada cuenta con el diseño de un alce de color blanco, sin rasgos
alguno dentro de un círculo con fondo negro y la denominación LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 con
tipografia especial mientras que la marca oponente cuenta con la figura de un ciervo de color café con una
cruz de color blanco entre sus astas dentro de un fondo verde oscuro y dentro de un rectangulo de color
rojo la denominación IÁGERMEISTER. En sÍntesis, al comparar ambas marcas en su conjunto, son
diferentes, disÍmiles, originales y distintivas una de otra. --------

marca solicitada

Que, por su parte, el inc. g) del fut. 2, prescribe: "Los signos que constituyan una reproducción,
imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o
similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro
fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifrquen un
aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o
medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo". AI respecto, cabe resaltar que la solicitud LA
MATRIARCADA CRAFT BEER 2OI9Y ETIQUETA, no constituye una reproducción ni imitación de la marca
oponente. Si bien la oponente menciona que su marca posee el carácter de notoria, la misma no ha
presentado pruebas suficientes, además del hecho de que no existen suficientes similitudes para que Ia
solicitud sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación. -----------

Que, con respecto al argumento de la apelante con relación al carácter de alta distintividad que posee
su marca, el mismo constituye una afirmación que no es motivo de debate ya que la solicitud de registro,
por las consideraciones ya expuestas, en nada menoscabaría dicho carácter de la marca oponente.

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de las marcas analizadas en el caso de autos,
vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en fuj3 para "Bebidas alcohóhcas (excepto
cervezas), en parücular licores herbales; bebidas alcohólicas premezcladas; excepto ron, licores destilados
de caña de azúcar"; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 32

comprendei"cervezas, cervezas artesanales, bebidas sin alcohol, gaseosas,jugos de frutas así como otras
preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas." ------

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema ma
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7" de la Ley de Marcas, E!'óual supone la preseN

Abg, ChruÉía PamBt*Lrist¿
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Resorución..-I)S 2 4
poR LA cuAL sE coNFTRMA LA RESoLUcIóN N' 65 DE FEcHA 20 DE FEBRERo DE zol8, DICIADA poR
I.A DIRECCIÓN Og ASUI'MOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITTJD DE REGISTRO
DE LA MARCA "OTTONI CAMU }(T Y ETIQUETA', CLASE 28, EXPEDIENTE N' 5587U20I6, SOLICITADO POR
HONG MING CHEN.---.-.

Asunción, 2 6 A00 2aa,

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de }(andala
Vishwanath contra la Resolución N" 65 de fecha 20 de febrero de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S ULTA:

Que, en fecha 01 de marzo de 2018 se presenta la representante convencional de Kandala Vishwanath
e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 65 de fecha 20 de febrero de 2018, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha I0 de mayo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 15 de junio de 2018, el representante convencional de Kandala Vishwanath expresó
agravios; dictándose en fecha 18 de octubre de 2018 la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 05 de marzo de 2019, fue acusada la rebeldÍa de Ia adversa, por no contestar el traslado
de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaÍdo el derecho que dejó de usar y se llamó
autos para resolver en fecha 12 de abril de 2019.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Esta Dirección, es del criterio que ambas
denominaciones son disÍmiles e inconfundibles. Que, entre "OTTONI CAMU XT Y ETIQUETA" (marca
solicitada) vs. "CAMOU LINE SAFARIMAX PLATINLIM XT" (marca oponente) nos damos cuenta de que
existen elementos diferenciadores suficientes entre ambas, tanto en el plano conceptual, fonéüco, visual
como podemos apreciar por lo no se encuadra dentro de las prohibiciones establecidas en elArt. 2 de la Ley
de Marcas Ne 1294/98. Que, s1 bien es cierto que las marcas enfrentadas contienen ciertas similitudes entre
sí, pero es criterio de esta Dirección que no existe causal para impedir que la marca solicitada sea registrada
a favor del peticionante.../... consecuentemente es criterio de esta Dirección, revocar el Dictamen Ne 677/17,

emiüdo por la Jefatura, 2da Sala de Asuntos Litigiosos y rechazar la oposición presentada (...)".---------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expre sa: " (...) Como el Sr. Director General podrá
notar, la marca "OTTONI CAMU XT", cuyo registro se pide es un claro intento de apropiación, y
reproducción de las marcas registradas y solicitadas por mi mandante, por tanto la resolución recurrida
debe ser revocada y la marca solicitada debe ser archivada .../... Se puede apreciar claramente la casi perfecta
identidad entre los signos, las marcas opuestas están compuesfas por 2 y 3 vocablos respectivamente, el
término "CAMU" que el oponente pretende registrar es claramente casi idéntico al registro de mi mandante
donde su denominación principal es "CAMOU", no existen elementos diferenciadores sufcientes para que
ambas marcas pueden coexistir, son prácücamente iguales .../... Como si todo esto fuera poco la
"OTTONI CAMU XT" solicitada por el señor HONG MING CHEN también choca directamente
marca solicitada por mi mandante "SAFARIMAX PLATINUM XT", las rpTt
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Resolución *' 0 fr ?4
POR LA CUAL SE CONFIRMA TA RESOLUCIÓN N' 65 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2018, DISTADA POR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "OTTONI CAMU XTY ETIQUETA", CI-ASE 28, EXPEDIENTE N" 55871/2016, SOLICITADO pOR

HONG MING CHEN.----..
perfectamente idéntico: "XT" dicha confusión sumada a la planteada con anterioridad definitivamente
hacen completamente inviables el registro presentando por la adversa. Cabe resaltar que el solicitante ya ha
intentado registrar en su momento una copia de la marca de mi representado "OTTONI CAMOLI LINE", ha
sido solicitada en fecha 6 de agosto de 2015 por el Señor HONG MING CHEN con solicitud Ne 34970fi5.
Dicha solicitud fue rechazada por la Dirección de Marcas en fecha I de Noviembre de 2.O16 precisamente en
base al registro de mi mandante "CAMOU LINE" y dicha resolución de rechazo fue confrrmada conforme a

la resolución de fecha 25 de abril de 2.017 emitida por el Sr. Director de la Dirección de Marcas..../... Pero lo
peor es que el A-QUO por lo visto ni siquiera ha analizado la cuestión de fondo, de lo contrario se hubiera
percatado que mi mandante efectivamente tiene registrada su base de oposición en la misma clase 28 con el
registro Ne 421.552, esto demuestra a las claras que la situación no fue analizado correctamente y por ende la
resolución recurrida debe ser revocada (...)". --------

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "OTTONI CAMU XP y las

marcas oponentes "CAMOU LINE" y "SAFARIMAX PLATINUM XT', si bien es cierto se evidencia que las

denominaciones analizadas comparten algunos elementos como \a raíz "CAM' y los grafemas "XI", no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy
diferentes entre sÍ, Ia marca solicitada se compone de tres vocablos siendo el principal y preponderante el
vocablo "OITONI'. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al

pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que Ia impresión auditiva que generan, no es simllar.
En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en pugna.-------

OTTONI CAMU f,f (marca solicitada), y
CAMOU LINE (marca oponente)
SAFARIMAX PLATINUM E (marca oponente)

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar elúnico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean
confundibles.d AsÍ las cosas, vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en
conjunto en la presente resolución. ------------

Que, mientras que las marcas oponentes son marcas denominativas, la marca
una etiqueta diferenciadora de fondo que contiene un semi cÍrculo que contiene

solicitada cuenta con
en diversos

tonos (mostaza, verde y marrón) simulando un camuflaje militar, sobre la misma escrita Ia
denominación "OTTONI CAMU XT" en letras mayúsculas de color blanco, con

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcat Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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Resorución-"-0 I- P 4
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 65 DE FECFIA 20 DE FEBRERO DE 2018, DISTADA POR
I.á, DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITIJD DE REGISTRO
DE LAMARCA "OTTONI CAMU XTY ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N" 5587U2016, SOLICITADO pOR

HONG MING CHEN.--.---
oscuro, la cual en conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán
confusión en el seno delpúblico consumidor: ------------

marca solicitada marcas oponentes

denominativas

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el

actual titular solicitante, ya cuenta con marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En
ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran
registradas las marcas: "O'ITONI SENSORXT', clase 28, Registro N"452623, "OTTONI PLATINUM ONE', clase

28, Registro N"461442, "OTTONI POWER BRAID X8", clase 28, Registro N"464238, "OTTONI PLATINUM Xf,
clase 28, Registro N"432875, "OTTONI FISHING'S", clase 28, Registro N'464146 y "OTTONI', clase 28, Registro
N"557224. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una
denominación slmilar, en Ia misma clase 28, por Io que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la
protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con caracterÍsticas
propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución
recurrida.

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

Ar[ le

Art.2s

Art.3s

CONFIRMAR la Resolución No 65 de fecha 20 de febrero de 2018 dictada por la

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"OTTOM CAMU )m Y ETIQUETA", clase 28, Acta N" 5587U2016, solicitada a nombre
de la firma HONGMINGCHEN.------

NOflFÍQUESE por cédula.

m::*l§;l',Jl',',"""Ut
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Resolución*"-0§, fr ffi
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'I5Il DE FECHA 14 DE DICTEMBRE DE 2017, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "OTTONI CAMU XT,, CLASE 08, EXPEDIENTE NO 5587412016, SOLICITADO POR
HONG MING CHEN.-...-.

Asunción, 26¿ei ?fi?t,

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Kandala
Vishwanath contra la Resolución N' 151I de fecha 14 de diciembre de 2017, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Liti giosos, y ; - - - - - - - - - - - -

RE S U LTA:

Que, en fecha 22 de diciembre de 2017 se presenta Ia representante convencional de Kandala
Vishwanath e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" I5l1 de fecha 14 de diciembre de 2017,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 05 de abril de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 15 de junio de 2018, el representante convencional de Kandala Vishwanaü expresó
agravios; dictándose en fecha l8 de octubre de 2018 la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 05 de marzo de 2019, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado
de la expresión de agravios, en consecuencia fi¡e declarado decaido el derecho que dejó de usar y se llamó
autos para resolver en fecha 12 de abril de 2019.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Esta Dirección, es del criterio que ambas
denominaciones son disÍmiles e inconfundibles. Que, entre "OTTONI CAMU XT Y ETIQUETA" (marca
solicitada) vs. "CAMOU LINE SAFARIMAX PLATINUM XT" (marca oponente) nos damos cuenta de que
existen elementos diferenciadores suficientes entre ambas, tanto en d plano conceptual, fonético, visual
como podemos apreciar por lo no se encuadra dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley
de Marcas Ne 1294/98. Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas contienen ciertas similitudes entre
sÍ, pero es criterio de esta Dirección que no existe causal para impedir que la marca solicitada sea registrada
a favor del peticionante, ya que el Señor HONG MING CHEN ya tiene un derecho adquirido sobre la marca
OTTONI, el mismo ya cuenta con registro Nros i87i54 y 432875 respectivamente .../... consecuentemente es
criterio de esta Dirección, revocar el Dictamen Ne 617fi7, emitido por la Jefatura, 2da Sala de Asuntos
Litigiosos y rechazar la oposición presentada (...)".---------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Nada más errado el criterio
utilizado por el Señor Director de la Dirección de Asuntos Marcarios litigiosos, puesto que como lo
habíamos manifestado en la oposición mi representado es el legítimo propietario de las afamadas marcas
"CAMOU LINE", debidamente inscriptas en nuestro paÍs bajo el Registro Ne 424.758 en clase 35 de fecha 27
de mayo de 2016, en clase 28 registro Ne 421.552 de fecha 28 de marzo de 2O16 y en clase I registro Ns 421.551

también de fecha 28 de marzo de 2.016. Asimismo mi representado posee en nuestro paÍs el gtej
de prioridad de prioridad que le otorga la solicitud de registro "SAFARIMAX PLATINUM
Acta Ne 43.774fi4 de fecha 2 de octubre de 2014 gue se encuentra en proceso de regi,

Cristddo
Interlqa
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los
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Resorución.'l)S 7-5
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' l5r1 DE FEcHA 14 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA
poR LA omrcctóN DE ASUNToS [,fARCARIos Lmclosos, EN EL ExpEDIENTE DE sollctruD DE

REGISTRO DE LA MARCA "OTTONI CAMU XT,, CTASE 08, EXPEDIENTE N'55874/2016, SOLICÍTADO POR

HONG MING CHEN.------
términos "CAMU" y "CAMOIJ" opuestas tienen )a misma pronunciación, por ende hablamos también de una

identidad fonética que hace que los argumentos esgrimidos en esfa oposición sean sólidos desde todo

punto de vista.Como si todo esto fuera poco la marca "OTTONI CAMU XT" solicitada por el Señor HONG
MING CHEN también choca directamente contra la marca solicitada por mi mandante "SAFARIMAX

PLATINUM XT", las mismas comparten un término perfectamente idéntico: "XT" dicha confusión sumada a

la planteada con anterioridad defrniüvamente hacen completamente inviables el registro presentado por la
adversa (...)".' - -- - - - -

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "OTTONI CAMU XT'y las

marcas oponentes "CAMOU LINE" y "SAFARIMAX PLATINUM XT", si bien es cierto se evidencia que las

denominaciones analizadas comparten algunos elementos como Ia raiz "CAM" y los grafemas "XT', no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy
diferentes entre sí, la solicitada se compone de tres vocablos siendo el principal y preponderante el vocablo
"OTTONI". De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al

pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan, no es similar,

En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en pugna.-------

OTTONI CAMU [ (marca solicitada), y
CAMOU LINE (marca oponente)
SAFARIMAX PLATINUM [[ (marca oponente)

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas

complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas seán

confundibles.d AsÍ las cosas, vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en
conjunto en la presente resolución. ------------

Que, mientras que las marcas oponentes son marcas denominativas, la marca solicitada
una etiqueta diferenciadora de fondo que contiene un semi cÍrculo que contiene manchas

cuenta con
en diversos

tonos (mostaza, verde y marrón) simulando un camuflaje militar, sobre la misma se escrita la
denominación "OTTOM CAMU XP en letras mayúsculas de color blanco, con un b verde
oscuro, la cual en conjunto deja una impresión diferente, de
confusión en el seno del público consumidor: -----------------

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§ Editorial La Ley. Asunción. 2013.

ige que no nece ran
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Art.le

Art.2e

625ResoluciónN'

POR Iá. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" I5I1DE FEcHA 14 DE DIcIEMBRE DE 2017, DI TADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LmGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE soLIcITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "OTTONI CAMU XT", CLASE 08, EXPEDIENTE N" 55874/2016, SOLICITADO POR
HONG MING CFIEN..-----

marca solicitada marcas oponentes

denominaüvas

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente "SAEARIMAX PLATINUM XT" registrada en la clase ?q cubre los servicios de
"...lmportación, exportación, comercialización y venta de artículos de pesca en especial hilos para la pesca,
comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) de la nomenclatura oficial..."; mientras que la marca en
trámite de registro "OTTONI CAMU XT" solicita la cobertura para los productos comprendidos en Ia clase
Q!"...Herramientas e instrumentos de mano accionados de forma manual; artÍculos de cuchilleria,

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7" de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase,
sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la
marca oponente al no tener registrada la marca "SAFARIMAX PLATINUM XT" en la clase 08 del
nomenclador internacional, clase donde se pretende registrar la marca solicitada 'OTTONI CAMU XT". De
ello se colige que las marcas en pugnaDo comparten la misma clase del nomenclador internacional además
de que la registrada abarca un servicio mientras que la solicitada abarca un producto, por tanto, resulta
plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas. ------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características
propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución
recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

CONFIRMAR la Resolución No 15Il de fecha 14 de diciembre de 2017 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"OTIONI CAMU XT Y ETIQUETA", clase 08, Acta N' 55874/2016, solicitada a nombre
delafirmaHoNGMINGcHEN...------.-.-------/G-----=...--

Abg.
Directore I

Art.3s

\

Dirección Gerc¡J dc propiedad
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Resolución*" 0',.-ot A ffi
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'I5IO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2017, DTCTADA

POR IA, DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "OTTONI CAMU )ff Y mQUETA" CLASE 35, EXPEDIENTE N' 55872/2016,

SOLICITADO POR HONG MTNG CHEN.---.--

Asunción, 26¡Jnn ?ml,

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de lGndala
Vishwanaü contra la Resolución N' 1510 de fecha 14 de diciembre de 2017, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos, y: ------------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de diciembre de 2017 se presenta la representante convencional de IGndala
Vishwanath e interpone recurso de apelación contra la Resolución No 1510 de fecha 14 de diciembre de

2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha O5 de abril de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 15 de junio de 2018, el representante convencional de lGndala Vishwanath expresó
agravios; dictándose en fecha 18 de octubre de 2018 Ia providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 05 de marzo de 2019, fue acusada la rebeldÍa de la adversa, por no contestar el traslado
de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaÍdo el derecho que dejó de usar y se llamó
autos para resolver en fecha 12 de abril de 2019.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Esta Dirección, es del criterio que ambas

denominaciones son disimiles e inconfundibles. Que, entre "OTTONI CAMU XT Y ETIQUETA" (marca

solicitada) vs. "CAMOU LINE SAFARIMAX PLATINUM XT" (marca oponente) nos damos cuenta de que
existen elementos diferenciadores suficientes entre ambas, tanto en el plano conceptual, fonético, visual
como podemos apreciar por lo no se encuadra dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley
de Marcas Ne 1294/98. Que, sl bien es cierto que las marcas enfrentadas contienen ciertas similitudes entre
sí, pero es criterio de esta Dirección que no existe causal para impedir que la marca solicitada sea registrada
a favor del peticionante.../... consecuentemente es criterio de esta Dirección, revocar el Dictamen Ne ó18/17,

emiüdo por la Jefatura, 2da Sala de Asuntos Litigiosos y rechazar la oposición presentada (...)".---------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expre sa: " (...) Como el Sr. Director General podrá
notar, la marca "OTTONI CAMLI XT", cuyo registro se pide es un claro intento de apropiación, y
reproducción de las marcas registradas y solicitadas por mi mandante, por tanto la resolución recurrida
debe ser revocada y la marca solicitada debe ser archivada .../... Se puede apreciar claramente la casi perfecta
identidad entre los signos, las marcas opuestas están compuesfas por 2 y 3 vocablos respectivamente, eI

término "CAMU" que el oponente pretende registrar es claramente casi idéntico al registro d" y
donde su denominación principal es "CAMOU", no existen elementos diferenciadores
ambas marcas pueden coexisür, son prácticamente iguales .../... Como si todo esto fue

que
arca
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poR L¿, cuAL sE CoNFIRN4A I-A. RESoLUCIóN N' r5lo DE FEcHA 14 DE DICIEMBRE DEIILT,DICIADA
poR l.A, pm¡ccróN DE AsuNTos MARcARIos Lmclosos, EN EL ExpEDIENTE DE soLICITUD DE
REGISTRO DE LA N,fARCA "OTTONI CAMU XT Y ETIQUETA", CI-ASE 35, EXPEDIENTE N' 55872/2016,
SOLICNADO POR HONG MING CHEN...--..
"OTTONI CAMU XT" solicitada por el señor HONG MING CHEN también choca directamente contra la
marca solicitada por mi mandante "SAFARIMAX PLATINUM XT", las mismas comparten un término
perfectamente idéntico: "XT" dicha confusión sumada a la planteada con anterioridad definitivamente
hacen completamente inviables el registro presentando por la adversa. Cabe resaltar que el solicitante ya ha
intentado registrar en su momento una copia de la marca de mi representado "OTTONI CAMOU LINE", ha
sido solicitada en fecha 6 de agosto de 2015 por el Señor HONG MING CHEN con solicitud Ne 34970fi5.
Dicha solicitud fue rechazada por la Dirección de Marcas en fecha I de Noviembre de 2.016 precisamente en
base al registro de mi mandante "CAMOIJ LINE" y dicha resolución de rechazo fue confrrmada conforme a

la resolución de fecha 25 de abril de 2.017 emitida por el Sr. Director de la Dirección de Marcas..../... Pero lo
peor es que el A-QUO por lo visto ni siquiera ha analizado la cuestión de fondo, de lo contrario se hubiera
percatado que mi mandante efectivamente tiene registrada su base de oposición en la misma clase i5 con el
registro Ne 424.758, esto demuestra a las claras que la situación no fue analizado correctamente y por ende
la resolución recurrida debe ser revocada (...)". --------

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "OTTONI CAMU XP y las
marcas oponentes "CAMOU LINE" y "SAFARIMAX PI-AflNUM XT", si bien es cierto se evidencia que las
denominaciones analizadas comparten algunos elementos como la raíz "CAM" y los grafemas "XI-, no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy
diferentes entre sÍ, la marca solicitada se compone de tres vocablos siendo el principal y preponderante el
vocablo "OTTONI". De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan, no es similar.
En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en pugna.-------

OTIONI CAMU X[ (marca solicitada), y
CAtr{OU LINE (marca oponente)
SAFARIMAX PLATINUM [[ (marca oponente)

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.4 AsÍ las cosas, vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en
conjunto en la presente resolución. ------------

Que, mientras que las marcas oponentes son marcas denominativas, la marca solicitada
una etiqueta diferenciadora de fondo que contiene un semi círculo que conüene
tonos (mostaza, verde y marrón) simulando un camuflaje militar, sobre la misma se h

:;.§
rtal¡:1 u

irirtciión 
§ ac
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Resolución..fi §-

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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Resorución*l0_Ü_ff ffi
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' I51O DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2017, DISIADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "OTTONI CAMU XT Y mQUETA',, CLASE 35, E)(PEDIENTE No 5587212Ot6,

SOLICITADO POR HONG MING CHEN..--.--
denominación "OTTONI CAMU XT" en letras mayúsculas de color blanco, con un borde en tono verde
oscuro, la cual en conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán
confusión en el seno delpúblico consumidor: -----------

marca solicitada marcas oponentes

denominativas

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características
propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución
recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

Art.le

4ft.2S

CONFIRMAR la Resolución N' l5l0 de fecha 14 de diciembre de 2017 dictada por Ia
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de
"O'ITONI CAMU )m Y ETIQUETA", clase 35, Acta N"
de la firma HONG MING CHEN.------

Art. 3e NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

regrstro de la marca
16, solicitada a nombre

¡l'
( )'l"l ( )\ I
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ResoluciónN'

POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N'538 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2015,

DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá
DICTADA POR I.A
MARCA "BRAVE",

CLASE 05, E)PEDIENTE N'30015/2014, SOLICITADO PORDIAGRO Sá" .........

Asunción, Z6Aüil 2tl2l,

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma DTAGRO
SA. contra la Resolución N' 538 de fecha 09 de abril de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----------

RESULTA:

Que, en fecha O3 de noviembre de 2017 se presenta el representante convencional de la firma
DIAGRO SA e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 538 de fecha 09 de abril de 2015,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 29 de noviembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 04 de septiembre de 2O2O, el representante convencional de DLAGRO SA expresó
agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 17 de noviembre de
2020.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "BRAVELLE", registrada con el
número 377152 en fecha 20 de Marzo de 2013 a favor de FERRING B.V Comentario: Que ambas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .- por lo que de conformidad al artículo 6e de la
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-------------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresal-"(...) DIFERENCIAS GRAMATICALES,
VISUALES Y FONÉTICAS. Recu¡rien do al cotejo de las marcas puestas a comparación: "BRAVE" (solicitada)
y BRAVELLE (antecedente), salta a la vista que a la marca registrada es más extensa en una silaba final
compuesta de tres letras, por lo que empieza con una diferencia VISUAL importante; a ello le sigue la
diferencia fonética, pues al ser pronunciadas, la terminación "...LLE" en la registrada es vital para
determinar su distinción. Fonéticamente es donde más diferente son .../... es por esta razón que existen
muchas marcas que tienen como silabas iniciales la raíz "BRAVE" COEXISTIENDO PACíFICAMENTE en la
clase 5 (cinco). Cito a continuación alguna de ellas: Marca BRAWLLE Clase 5 Registro 377152 Fecha de
Registro 20/03/2013, Marca BRAVECTO Clase 5 Registro 381965 Fecha de Registro 21/06/2013, BRAVECTO
TRANSDERM, Clase 5, Reg. Ne 41786 de fecha 31fi0/2016 .../... Finalmente Señora Directora, mi representada
DIAGRO 5.A., había solicitado el registro de la marca "BRAW" en clase l(uno) y el Director de Marcas la
rechazó por el mismo antecedente "BRAVELLE" en clase 5 (cinco), según Resolución Ne 536 de fecha 9 de
Abril de 2015. Recurrida la misma ante esa Dirección General , la misma fue revocada por Resolución Ne 263

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que,
productos

tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" l294l98,las marcas son signos que sirven
o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación

Atrg. Cl
Dircctt,ra Gener

Ifin:ccirin Gelrrd dr |,¡-
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Resorución-'l)-ffi 1:, ?
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'538 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2015, DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA N4ARCA "BRAVE",
CLASE 05, EXPEDIENTE N'3OOI5/2014, SOLICITADO PORDIAGRO Sá"

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar Ia viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constrtuir una marca.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "BRAVE" y la marca base de
rechazo "BRAVELLE", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es disímil
a la registrada (E vs. ELLE), de dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética,
debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan
ambas no es similar. ------------

BRAVE

BRAVELLE

(solicitada), y
(marcabase de rechazo)

Que, otro criteno a ser analizado a la hora de determinar la posible confundlbilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones BRAVE
(solicitada), y BRAVELLE (base de rechazo), comparten la radical "BRAV", existen otras marcas registradas
que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema
informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: BRAVECTO, clase 05, Registro
N" 579514 a nombre de INTERVET INTERNATIONAL B.V.; BRAVECTO TRANSDERM, clase 05, Registro N'
431786 a nombre de INTERVET INTERNATIONAL B.V.; BRAVO, clase 05, Registro N" 418621 a nombre de GB
BIOSCIENCES CORPORATION; BRAVONIL, clase 05, Registro N'489835 a nombre de GB BIOSCIENCES LLC;
extremo que demuesüa la coexistencia previa y pacÍfica de las mismas dentro del mercado. ------------

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr.

forge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona "Llna
partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede
invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede
impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, 'ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raiz
de uso general o necesario". Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas.-

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar Ia Resolución recurrida. - - - -- --- ----

PORTANTO,
LA DTRECTORA GENERAL IN]ERINA DE IA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 538 de fecha 09 de abrilde 2015 dictada
de Marcas.-

Abg. Claudia pamela Crjsrl::.
l)i¡cctorr Gcni,ai J:.:.:.i . i

Dirección Genii:l J: " i .

ArL le
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Resolución-'$fl r? V
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'538 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2015, DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá T\4ARCA "BRAVE',
CLASE 05, E)(PEDIENTE N" 30015/2014, SOLICITADO POR DIAGRO S.A" ...-.....

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"BRAVE", clase 05, Expediente N" 30015/2014, solicitada a nombre de DLAGRO

s.A----------

AIL 3e
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Resorución."I)6 ?8
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 267 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "START
SOMETHING PRICELESS", CLASE 35, EXPEDIEN1E N" 4321312018, SOLICMADO POR MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORATED.------------

Asunción, 264C0 202(

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORAIED, contra la Resolución N" 267 de fecha 2l de mayo de 2019, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RE S ULTA:

Que, en fecha 03 de junio de 2019 se presenta el representante convencional de MASTERCARD
INIERNATIONAL INCORPORATED e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 267

de fecha 2I de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 02 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 29 de julio de 2019, el representante convencional de MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama
autos para resolver en fecha 12 de septiembre de 2019. --------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "kt. 2 Inc. e )... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate,
o que pueda serttir en el comercio para calificar o describir alguna caracterísüca del producto o servicio." ,

La denominación solicitada no posee distinüvidad alguna con relación a los servicios solicitados.-. En

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) no puede ser considerada
genérica para la clase 35 siendo que la marca ya se encuentra registrada en otros países; lo cual demuestra
claramente es viable el registro de la marca en cuestióni .../... en el mundo marcario existen marcas similares
a la de mi mandante con la denominación START en la clase j5 y relacionadas, con la palabra SOMETHING,
PRICELESS en la clase 35 y (relacionadas), que fueron concedidas en el pasado por la Dirección a su cargo
.../... es un marca evocativa para la clase 35 .../... es una marca inherentemente distintiva y no es descriptiva ni
genérica para la Clase 35. "START SOMETHING PRICELESS" no dice al público consumidor qué producto
es.../... la marca de mi mandanfe es especial, novedosa, reconocida y licita...

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' I294198,las marcas son signos que sirven
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas Iimitaciones a la hora de CONSI

Abr
í:
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Resoruciónn,.0-6- 28
POR I.A, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 267 DE FECHA 2I DE MAYO DE 2019, DISIADA POR I.A
ONPCCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA 'START
SOMETHING PRICELESS', CLASE 35, EXPEDIENTE N" 4321312018, SOLICITADO POR MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORATED

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "START SOMETHING PRICELESS"
resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación o calificación usual de los servicios que solicita. ------------

En ese sentido, la solicitud de registro de marca "START SOMETIIING PRICELESS" pretende obtener
cobertura para servicios de la clase 35, especÍficamente para: "servicios de gesüón y asesoramiento de
empresas; Servicios de consultas sobre marketing; Servicios de investigación de mercados; Seguimiento,
análisis, previsión y notificación de la conducta de compra de un titular de tarjeta; Promoción de la venta de
productos y servicios de terceros mediante cupones, descuentos, anuncios, premios e incentivos
generados en relación con el uso de tarjetas de crédito, débito y pago, enlaces electrónico.s a sitros web de
comerciantes y venta al por menor, y a través de concursos de promoción; Promoción de los productos y
servicios de terceros mediante la distribución de material impreso y anuncios; Promoción de eventos
culturales, eventos de caridad, conciertos, eventos deportivos, festivales, galas de entrega de premios, y
eventos especiales de terceros; Administración de programas de fidelidad y premios; Publicidad;
Administración comercial; Trabajos de oficina; Servicios de asistencia a la dirección de negocios, empresas
comerciales y empresas industriales; Evaluaciones comerciales; Asesoramiento en dirección de empresas;
Estudio de mercados; Información estadísüca empresarial;Elaboración de estado de cuentas;Contabilidad;
Búsquedas de negocios; Servicios de relaciones públicas; Pubhcación de textos publicitarios; Publicación
de folletos publicitarios; Servicios de gestión informática de archivos; Servicios de tratamiento y
verificación de la información; Servicios de almacenamiento y recuperación de datos; Organización de
exposiciones con una finalidad comercial o publicitaria; Publicidad de transportes, viajes, hoteles,
alojamiento, alimentación y comidas, deportes, esparcimiento y visitas turísticas, para servicios de agencias
turísücas, y para información relacionada con tarifas, horarios y métodos de transporte y organización de
viajes; Facilitación de información relativa a la compra de productos y servicios en lÍnea a través de Internet
y otras redes informáticas; Seruicios de depósito de datos e información sobre perfrl de clientes; Servicios
de información y asesoramiento relacionados con todos los servicios mencionados, comprendidos en la
clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto No. 8562 del año 2012."------

Que, la marca solicitada "START SOMETHING PRICELESS" es una combinación de palabras que, si
bien evocan emociones (sin valor monetario) y acciones positivas (crear algo), claramente no designa al
género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual
o calificativa de los servicios que el solicitante plantea cubrir con su solicitud y que se encuentran
comprendidos en el nomenclador internacional (Publicidad; gestión de negocios comerciales;
administración comercial; trabajos de oficina). Este enfoque más abstracto y emocional puede alejarse de la
mera descripción de los servicios que se encuentran en la clase 35. La solicitud de registro de autos proyecta
una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter genérico o descriptivo.------------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se

refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo:
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo
evocativos dan una idea de cuál es el producto o serticio en cuestión o'sobre sus.

Ii'
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Resoruciónlr'_[6 2B
POR LA CUAL SE REVOCA I,á, RESOLUCIÓN N" 267 DE FECHA 2I DE MAYO DE2OIg, DIqIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLTCITUD DE REGTSTRO DE LA MARCA "START
SOMETHING PRICELESS", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 4321312018, SOLICITADO POR MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORATED

caracterÍsticas. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca serÍa engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracterÍsticas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su

conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasia. N concederse una marca

evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir caracterÍsüca alguna

de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."r Respecto a las

designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto!'

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que la marca solicitada es un signo
con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro de las

prohibiciones establecidas en el Rrt. 2" de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
corresponde revocar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N' 267 de fecha 21 de mayo de 2019 dictada por la Dirección
de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "START

SOMETHING PRICELESS", clase 35, Expediente No

ATt.39 NOTIFÍQUESE.

Art.le

Art.2s

' 'DERECHO DE MARCAS', - Jorge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2Ol7 - Pag.l6.
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Resorución..I)S- 29
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N' 266 DE FEcHA 2r DE MAyo DE zol9, DISTADA poR LA
om¡ccróN DE MARcAS, EN EL ExpEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTRo DE LA MARcA "srART
SOMETI{ING PRICELESS', CLASE 36, EXPEDIENTE N" 43210/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORAIED.-.-------- --

Asunción, 26A00 7l2lr

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por Ia representante convencional MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORATED, contra la Resolución N" 266 de fecha 2I de mayo de 2019, dictada por Ia
Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de junio de 2019 se presenta el representante convencional de MASTERCARD
INTERNAflONAL INCORPORATED e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 266

de fecha 21 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 02 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 29 de julio de 2019, el representante convencional de MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama
autos para resolver en fecha 12 de septiembre de 2019. --------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e )... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio." ,

La denominación solicitada no posee distinüvidad alguna con relación a los servicios solicitados.-. En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado. "-------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) no puede ser considerada
genérica para la clase 36 siendo que la marca ya se encuentra registrada en otros países; lo cual demuestra
claramente es viable el registro de la marca en cuestióni .../... en el mundo marcario existen marcas similares
a la de mi mandante con la denominación START en la clase 36 y su relacionada 16 y también con la palabra
PRICELESS en la clase j6 que fueron concedidas en el pasado por la Dirección a su cargo .../... es un marca
evocativa para la clase 36 .../... es una marca inherentemente distintiva y no es descripüva ni genérica para la
Clase 36. "START SOMETHING PRICELESS" no dice al público consumidor qué producto es.../...la marca de
mi mandante es especial, novedosa, reconocida y lÍcita...

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre Ia procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la ho
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Resorución..0-6- 2 9
POR I-A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 266DE FECHA 2I DE MAYO DE 2019, DISIADA POR I*A
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.á, MARCA "START
SOMETHING PRICELESS", CLASE 36, EXPEDIENTE N" 432IOI2OI8, SOLICTTADO POR MASTERCARD
INTERNANONAL INCORPORATED

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "STARTSOMETI{ING PRICELESS"
resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación o calificación usual de los servicios que solicita. ------------

En ese sentido, la solicitud de registro de marca "START SOMETHING PRICELESS" pretende obtener
cobertura para servicios de la clase 36, especÍficamente para: "servicios financieros, en concreto servicios
bancarios, servicios de tarjetas de crédito, servicios de tarjetas de cajero, servicios de tarjetas de previo pago
ofertados a través de tarjetas con valor acumulado, transacciones electrónicas de crédito y débito, servicios
de pago y presentación de facturas, desembolso de efecüvo, verificación de cheques, cobro de cheques en
efectivo, acceso a depósitos y servicios de cajeros automáticos, servicios de autorización y liquidación de
transacciones, reconciliación de transacciones, gestión de efectivo, liquidación de fondos consolidados,
tratamiento de disputas consolidadas, y cambios asociados, pasarela, servicios de
liquidación/reconciliación, y servicios de movimiento de fondos en relación con tarjetas de pago, servicios
de procesamiento de pagos electrónicos, servicios de autenticación y verificación de transacciones de
pago, servicios de autorización y liquidación de transacciones de tarjetas de pago, servicios bursátiles, en
concreto, transacciones de efecüvo electrónicas y seguras y transmisiones de efectivo electrónicas, a través
de redes informáticas públicas para facilitar el comercio electrónico, la transferencia de fondos
electrónicos, el suministro de información financiera, en concreto datos e informes de tarjetas de crédito y
débito, Gestión de registros financieros, servicios de cambio de divisas y de transferencia de fondos
electrónicos, servicios de valoración financiera y gestión de riesgos para terceros en relación con el crédito
de consumo; Divulgación de información financiera a través de una red informática mundial, información
financiera suministrada por ordenador por medio de una red informática de información segura y servicios
de asesoramiento relativos a todos los servicios mencionados; Prestación de seruicios financieros como
soporte de servicios de venta minorista prestados a través de medios de telecomunicación móviles, en
concreto, servicios de pago mediante disposiüvos inalámbricos; Prestación de servicios financieros como
soporte de servicios de venta minorista prestados en línea, a través de redes electrónicas; Análisis y
consultoria financieras; Seguros; Transacciones financieras y de valores; Servicios financieros;Sen¡icios de
banco y de crédito; Servicios de tarjetas de crédito, tarjetas de venta y tarjetas de valor acumulado de pago
previo; Servicios bancarios, de pago, crédito, débito, cargo, devolución de efectivo, acceso a depósitos de
valor acumulado; Servicios de liquidación de facturas; Servicios de tarjetas de crédito, tarjetas de débito,
tarjetas de cargo, tarjetas pre-pago y tarjetas de valor acumulado; Comprobación de cheques y servicios de
cobro de cheques; Servicios de cajeros automáücos; Tramitación de transacciones financieras en línea a
través de una base de datos informáüca o a través de telecomunicaciones y en el punto de venta; (...)".--------

Que, la marca solicitada "START SOMETHING PRICELESS" es una combinación de palabras que, si
bien evocan emociones (sin valor monetario) y acciones positivas (crear algo), claramente no designa al
género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual
o calificativa de los servicios que el solicitante plantea cubrir con su solicitud y que se

comprendidos en el nomenclador intemacional (Servicios de seguros; operaciones fin
operaciones monetarias; negocios inmobiliarios). Este enfoque más abstracto y emocionql
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Resorución.'0-6- 2 I
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 266D8 FECHA 2I DE MAYO DE 2019, DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "START
SOMETHING PRICELESS", CLASE 36, EXPEDIENTE N" 432IOI2OI8, SOLICIADO POR MASTERCARD
IN]ERNATIONAL INCORPORATED. --.--------.

de la mera descripción de los servicios que se encuentran en la clase 36.La solicitud de registro de autos
proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter genérico o descriptivo.-------------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se

refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una línea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos

evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
caracterÍsticas. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca seria engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,

funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su

conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasÍa. Al concederse una marca

evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna

de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."r Respecto a las

designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que la marca solicitada es un signo
con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro de las

prohibiciones establecidas en el Art. 2' de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
corresponde revocar la resolución recurrida

Art.le

Art.2s

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N' 266 de fecha 2I de mayo de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Ia marca "START

SOMETHING PRICELESS", clase 36, Expediente No 4321012018, solicitada a nombre

Art.3e NOTIFÍQLESE.----------

' "DERECHO DE MARCAS" - forge Otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2Ol7 -Pag.l6.
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Resolución*'06 S ,il
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 268 DE FECHA 2I DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "START
SOMETHING PRICELESS", CLASE 4I, EXPEDIENTE N" 43208/2018, SOLICTTADO POR MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORATED.--.---------

AsunciÓn' ?t [üt it\l+

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional MAS'IERCARD
INTERNATIONAL INCORPORAIED, contra la Resolución N' 268 de fecha 21 de mayo de 2019, dictada por la
Dirección de Marcas, yi ------------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de junio de 2019 se presenta el representante convencional de MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORATED e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 268

de fecha 21 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Marcas,-

Que, en fecha 02 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 29 de julio de 2019, el representante convencional de MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama
autos para resolver en fecha l2 de septiembre de 2019. --------

CONSIDERANDO:

Que, Ia mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e )... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio." ,

La denominación solicitada no posee distintividad alguna con relación a los servicios solicitados.-. En

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) no puede ser considerada
genérica para la clase 4l siendo que la marca ya se encuentra registrada en otros paÍses; lo cual demuestra
claramente es viable el registro de la marca en cuestióni .../... en el mundo marcario existen marcas similares
a la de mi mandante con la denominación START en la clase 41y 16 relacionadas .../... es un marca evocativa

para la clase 4l .../... es una marca inherentemente distintiva y no es descriptiva ni genérica para la Clase 41.

"START SOMETHING PRICELESS" no dice al público consumidor qué producto es.../... la marca de mi
mandante es especial, novedosa, reconocida y licita..."---

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art. i de la Ley N' 1294198,las marcas son signos que sirven
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de consi,
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Resorucióno§j c
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 268D8 FECHA 21DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "START
SOMETHING PRICELESS", CLASE 4I, EXPEDIENTE N" 4320812018, SOLICITADO POR MASTERCARD
INTERNANONAL INCORPORATED.--------.---

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "START SOMETHING PRICELESS"
resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación o calificación usual de los servicios que solicita. ------------

En ese sentido, la solicitud de registro de marca 'START SOMETHING PRICELESS" pretende obtener
cobertura para servicios de la clase 41, especificamente para: 'servicios de entretenimiento y serwcios
educativos, en concreto suministro de información en el ámbito de los eventos culturales, eventos de
caridad, conciertos, eventos deportivos, festivales, galas de entrega de premios, y eventos especiales;
Servicios de entretenimiento, En concreto conciertos en vivo; Organización y celebración de conferencias,
seminarios, exposiciones y simposios, cursos de formación, charlas, talleres y debates de panel;
Actuaciones no descargables de audio y vídeo en el ámbito de las frnanzas, tecnologÍa, cultura, proyectos
benéficos, estilo de vida, uiajes, deportes, música, arte, comunidad e interés general;Actividades deportivas
y culturales; Facilitación de publicaciones electrónicas (no descargables); Suministro de publicaciones
electrónicas en línea no descargables; Publicación electrónica de libros y periódicos en línea; Facilitación
de publicaciones desde una red informática global o por Internet que se puedan consultar; Información en
relación con servicios de educación y esparcimiento, comprendidos en la clase 41 (CUARENTA Y UNO) del
Decreto No. 8562 del año 2012.".------

Que, la marca solicitada "START SOMETHING PRICELESS' es una combinación de palabras que, si
bien evocan emociones (sin valor monetario) y acciones positivas (crear algo), claramente no designa al
género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual
o calificativa de los servicios que el solicitante plantea cubrir con su solicitud y que se encuentran
comprendidos en el nomenclador internacional (Educación; formación; servicios de entretenimiento;
actividades deportivas y culturales). Este enfoque más abstracto y emocional puede alejarse de la mera
descripción de los servicios que se encuentran en la clase 41. La solicitud de registro de autos proyecta una
denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter genérico o descriptivo.------------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se

refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una línea
diwsoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su
conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. N
evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación desc.

' 'DERECHO DE MARCAS" - Iorge Otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo perrot, 2017 - pag.76.
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Resorución""O-m- ffi .ffi.

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 268DE FECI{A 21 DE MAYO DE 2019, DISTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIEN]E DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "START
SOMETHING PRICELESS", CLASE 4I, EXPEDIENTE N" 43208/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD
INTERNANONAL INCORPORATED. ------.-- ---

designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el

objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen

de registrabilidad de Ia solicitud de registro, ésta Dirección considera que la marca solicitada es un signo

con caracterÍsticas propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro de las

prohibiciones establecidas en el Art. 2' de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto,

corresponde revocar la resolución recurrida

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N' 268 de fecha 21 de mayo de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "START

SOMETHING PRICELESS", clase 41, Expediente No solicitada a nombre
de MASTERCARD INTERNAflONAL INCORPORATED.

ArL 39 NOTIFÍQUESE.--.---.-.-

\
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Resolución..{Á , 1
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N' 3.r79DE FECHA z6DE ocruBRE DE 2017, DISrADA poR
LA DIRECCTÓN Og MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA ".FAN.
CLUB #FANCLUB Y ETIQUET/r, CLASE 38, EXPEDIENTE N' 14459/2017, SOLICITADO pOR UMCANAL SA.-

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de UNICANAL S.A. ,

contra la Resolución N' 3.179 de fecha 26 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de abril de 2018 se presenta la representante convencional de UNICANAL SA e

interpone Recurso de Apelación en subsidio en contra de la Resolución No. 3.179 de fecha 26 de octubre de
2017, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 28 de mayo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 30 de julio de 2018, la representante convencional de UNICANAL SA expresó agravios.

Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de julio
de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) ésta Dirección considera que la misma incurre en

las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e)

... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del
producto o servicio.", En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...)".---------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) pedimos se tenga en cuenta que
la marca que se pretende se forma de OCHO elementos entre signos, vocablos y elementos figuraüvos que
forman un conjunto que está muy lejos de constituir un signo genérico. Efectivamente el termino FAN que
encabeza )a marca, está dispuesto entre dos guiones medios seguidos por la palabra CLUB, que a su vez va

acompañada de un NUMERAL y a continuación el término de fantasía FANCLUB; todos estos elementos
denominativos van acompañados por un elemento frgurativo o etiqueta muy caracteristica como se podrá
verificar. Que, en nuestro paÍs existen casi mil marcas formadas por el término FAN y alrededor de
serscjentas que utilizan el término CLUB, por lo que no existen razones para impedir el registro de una
marca como la que se pretende. Antecedentes de dichos registros obran en vuestras ofrcinas y desde ya

pido traigan a la vista para la verifrcación correspondiente (...)".---

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' 1294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de co dad

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses
derecho a constituir una marca.

Abg.i)
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Dirección
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Resorución"fi-üJ 1
poR LA cuAL sE REVocA I-A RESoLUctóN N' 3.IzqDEFECHA z6DE ocruBRE DEaIIT,DICTADApoR
LA DIRECCIÓN OP MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.¿, MARCA "-MN.
CLUB #FANCLUB Y ETIQuE',tA',, CLASE 38, EXPEDIENTE N" t4459120t7, SOLICTTADO pOR UMCANAL SA-

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre Ia materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
consütuye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto
o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores
en el lenguaje corriente. Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "-EAN- CLUB
#FANCLUB" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita

En ese sentido, la solicitud de registro de marca "-FAN- CLUB #FANCLUB" pretende obtener
cobertura para servicios de Ia clase 38, especÍficamente para: "servicios de difusión de programas de radio y
televisión comprendidos en la clase treinta y ocho (j8)". Recordemos que la denominación solicitada es
"-FAN- CLUB #EANCLUB", combinación de dos vocablos del idioma inglés. Y hacrendo una investigación
más adentrada, sobre la traducción de dichas palabras en inglés tenemos que el vocablo "FAN" se traduce al
español como "ADMIRADOR/A" y el vocablo "CLUB" se traduce al español como "CLUB;ASOCIACIÓN", es

decir, vocablos que no mencionan ni describen a los servicios que conforman la clase 38 del nomenclador
internacional.-- ---- ---- --

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es Ia
etiqueta que conforma a Ia solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de letras en mayúsculas
más el signo menos y el signo de numeral de color amarillo, todo esto, dentro de un fondo azul marino,
rodeadas de una lÍnea blanca, dentro de un fondo azul celeste:--------------

Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico o descriptivo
de los vocablos que componen la denominación y bien podría calificarse a la misma como evocativa, no
encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descrrptiva.-

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una línea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuesüón o sobre sus
caracterÍsticas. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico
contrario, la marca serÍa engañosa. El signo descriptivo también designa esfas mr
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en
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Resorución..m t$ $ T

poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N'3.179 DE FECHA zlDEocruBRE DEzorT,DIgrADApoR
LA DrREcctóN oe MARcAS, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "-FAN-
CLUB #FANCLUB Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N' 14459/2017, SOLICITADO POR UMCANAL SA.-

descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su
conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasÍa. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva". Respecto a las

designaciones genéricas, elDr. Otamendi expresa: "las designacionesgenéricasdefrnennodirectamenteel
objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a Ia hora de determinar la posible concesión es si

existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el

sistema informático de la tnstitución, también se encuentran registradas las marcas: FÚTBOL CLUB, clase

38, Registro N' 580334 a nombre de ARTE PANORÁMICO S.A.; CINECLUB, clase 38, Registro N" 549622 a

nombre de T.V. ACCION S.A.; UNION CLUB, clase 38, Registro N' 534609 a nombre de VERLIN GALE RAY fR.;
RADIOOCLUB, clase 38, Registro N' 534580 a nombre de HECTA S.A.; extremo que demuestra que dentro
del nomenclador solicitado existen varios registros que contienen dentro de su estructura el elemento
'CLUB", y sus variables, en ese sentido se confirma que la denominación tal y como ha sido presentada es

registrable y no atenta contra intereses de terceros en particular asÍ como tampoco contra el público
consumidor en general. Asimismo, al encontrarse otros registros con el mismo elemento dentro de la
misma clase, se concluye que la solicitud podrá coexistir de manera pacífica con las marcas ya

registradas

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de Ia solicitud de registro, ésta Dirección considera que la marca solicrtada es un signo
con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro de las

prohibiciones establecidas en el Art. 2' de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
corresponde revocar la resolución recurrida

Art.le

Ar[ 2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE:

REVOCAR la Resolución N" 3.179 de fecha 26 de octubre de 2017 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "-FAN-

CLUB #FANCLUB Y ETIQUETA", clase 38, Acta No. 1445912017, solicitada a nombre

Art.3e NOTIFIQUESE

)i:!

Di¡ección Gcnet¡l C: pro¡ic.l:cl
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Resoluciónlr"0-& 5
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 3.180 DE FECHA 26DE OMUBRE DE}OT7, DISIADA POR
LA DIRECCIÓN OE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "-FAN-
CLUB #FANCLUB YETIQUEf,A", CLASE 4t, EXPEDIENTE N' 14456/2017, SOLICITADO pOR UMCANAL S.A-

Asunción, 244fi3 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de UNICANAL S.A. ,

contra la Resolución N" 3.180 de fecha 26 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----------

RE S ULTA:

Que, en fecha 26 de abril de 2018 se presenta la representante convencional de UNICANAL S.A. e

interpone Recurso de Apelación en subsidio en contra de la Resolución No. 3.180 de fecha 26 de octubre de
2017, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 28 de mayo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 30 de julio de 2018, la representante convencional de UMCANAL SA expresó agravios,
Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de julio
de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(...) ésta Dirección considera que la misma incurre en
las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden consütuir maÍcas: "Att. 2 Inc. e)
... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracterÍstica del
producto o servicio.", En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...)".---------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) pedimos se tenga en cuenta que
la marca que se pretende se forma de OCHO elementos entre signos, vocablos y elementos figurativos que
forman un conjunto que está muy lejos de constituir un signo genérico. Efectivamente el término FAN que
encabeza la marca, está dispuesto entre dos guiones medios seguidos por la palabra CLUB, que a su vez va

acompañada de un NUMERAL y a continuación el término de fantasÍa FANCLIJB; todos estos elementos
denominativos van acompañados por un elemento figurativo o eüqueta muy caracteristica como se podrá
verificar. Que, en nuestro país existen casi mil marcas formadas por el término FAN y alrededor de
serscienfas que utilizan el término CLUB, por lo que no existen razones para impedir el registro de una
marca como la que se pretende. Antecedentes de dichos registros obran en vuestras ofrcinas y desde ya
pido traigan a la vista para la verificación correspondiente (...)".---

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' L294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de idad
del registro marcado se encuentran para precautelar otros derechos o intereses

*á$
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derecho a constituir una marca.
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Resorución..S$ 7 7"
POR I.A CUAL SE REVOCA I-A RESOLUCIÓN N' 3.180 DE FECHA 26DE OCTI,JBRE DE 2017, DIqIADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA U.EAN.

CLUB #FANCLIJB Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENIE N' 14456/2017, SOLICTTADO pOR UNICANAL S.A-

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la matena que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto
o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores
en el lenguaje corriente. Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "-FAN- CLUB
#FANCLUB" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita

En ese sentido, la solicitud de registro de marca "-FAN- CLUB #EANCLUB pretende obtener cobertura
para servicios de la clase 41, especificamente para: "servicios relativos a Ia educación, entretenimiento,
formación, actividades culturales, deportivas y afines. Comprendidos en la clase cuarenta y uno (41)".

Recordemos que la denominación solicitada es *-FAN- CLUB #EANCLUB", combinación de dos vocablos del
idioma inglés. Y haciendo una investigación más adentrada, sobre la traducción de dichas palabras en
inglés tenemos que el vocablo "FAN" se traduce al español como "ADMIRADOR/A" y elvocablo "CLUB" se

traduce al español como "CLUB; ASOCIACIÓN", es decir, vocablos que no mencionan ni describen a los
servicios que conforman la clase 4I del nomenclador internacional.-----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de letras en mayúsculas
más el signo menos y el signo de numeral de color amarillo, todo esto, dentro de un fondo azul marino,
rodeadas de una lÍnea blanca, dentro de un fondo azul celeste:--------------

Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico o descriptivo
de los vocablos que componen la denominación y bien podría calificarse a Ia misma como evocativa, no
encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se

refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una línea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrab)es y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
caracterisücas. A veces, más que una idea, se trata de una cetteza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas
ft-tnciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que

)
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Resorución..$S .i tr
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'3.180 DE FECHA 26DE OCTUBRE DEZOIT, DICIADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "-FAN-
CLUB #FANCLUB Y ETIQUETA.', CLASE 41, EXPEDIENTE N" 14456/2017, SOLICnADO pOR UMCANAL SA-

descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su
conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva". Respecto a las

designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categorÍa, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si

existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el
sistema informático de Ia Institución, también se encuentran registradas las marcas: CLUB DE PRENSA,

clase 4I, Registro N' 581781 a nombre de NTN 24 S.A.S; CLUB DEL SOMMELIER, clase 41, Registro N' 574519 a

nombre de A.|. S.A. CALIDAD ANTE TODO; ISHI CLUB, clase 41, Registro N'583339 a nombre de DAMIAN
SIRVENT LOPEZ; JAPUKOMEDY CLUB, clase 41, Registro N" 581940 a nombre de IRMA CAROLINA
ROMERO t-ÉVpRn.; extremo que demuestra que dentro del nomenclador solicitado existen varios registros
que contienen dentro de su estructura el elemento "CLUB", y sus variables, en ese sentido se confirma que
la denominación tal y como ha sido presentada es registrable y no atenta contra intereses de terceros en
particular asÍ como tampoco contra el público consumidor en general. Asimismo, al encontrarse otros
registros con el mismo elemento dentro de la misma clase, se concluye que la solicitud podrá coexistir de
manera pacÍfica con las marcas ya registradas.-----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que la marca solicitada es un signo
con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro de las

prohibiciones establecidas en el Art. 2" de la Ley de Marcas. Conforme a 1o anteriormente expuesto,
corresponde revocar la resolución recurrida

Art.ls

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE:

REVOCAR la Resolución N' 3.180 de fecha 26 de octubre de 2017 dictada por la
Dirección de Marcas.

OFDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "-FAN-
CLUB #FANCLUB Y ETIQUETA", clase 41, Acta No.1445612017, solicitada a nombre

Art.3e NOTIFÍQUESE.----------

,.,
,prcccrtin Gencr:¡l de propi«laj indusuiai
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de UNICANAL SA.
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PoR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N' 1616 DE FEcHAol DEAGosro DE 2018, DISTADApoRLA
ORECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE I.A MARCA.MARFINNo,,
CLASE 25, EXPEDIENTE No tn339o, SOLICIIADO pOR LOIAS RENNER SA

Asunción,20A00 2ü2[

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional LOJAS RENNER SA,
contra la Resolución N" 1616 de fecha 01 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;--------------

RES ULTA:

Que, en fecha 28 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de LOfAS RENNER
SA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1616 de fecha 01 de agosto de 2018,
dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 1I de enero de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 29 de enero de 2019, el representante convencional de LOIAS RENNER SA expresó
agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
04 de septiembre de 2019.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la
citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "MARFINNO", registrada con el
número 390845 en fecha 17 de diciembre de 2O1i a favor de ALI HUSSEIN SAID EL NABOULSL Comentario:
Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en
c/ases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art.

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: '(..)
afirmamos sin temor a equivocarnos que la solicitud de registro de mi representada reúne el requisito
primordial establecido en nuestra legislación marcaria para ser merecedora del pertinente registro. En tal
sentido, exPongo que la marca MARFINNO corresponde a una popular linea de vesümenta ofrecida por mi
mandante, la frrma LOJAS RENNER 5.A., en nuestro vecino país, Brasil .../... U¡ mandante, LOJAS RENNER
S.4., es una compañia fundada en el año 1922 en Porto Alegre, No Grande do Sul, Brasil y conocida como la
mayor cadena de tienda de ropas del país, contando con casi 450locales y un notorio reconocimiento de
sus productos". - - - - - - - - -

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada,
base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos DINAPI, elRegistro No.
390845 de la marca "MARFINNO", clase 25 a nombre de ALI HUSSEIN SA LSI ve
diciembre de 202?, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la mis ha sido
habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----

W& GOBIERNOT¡nI. I PARAGUÁI
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Resolución

POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 161ó DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA "MARFINNO",
cIá,sE 25, EXPEDIENTE No 1773390, SOLICITADO POR LOIAS RENNER SA

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio y no encontrándose la solicrtud de registro incursa dentro de las prohibicrones establecidas en el

Art. 2 de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la
prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.-----------

DtREcctóN NActoNAL DE

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE TÁ, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

ft}$i
^*0T.5 5

ArL le

Art.2e

REVOCAR la Resolución No 1616 de fecha 0l de agosto de 2018 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de de registro de la marca
"MARFINNO', clase 25, Expediente No tada a nombre de LOfAS

Ar[ 3s
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Resorución""0m Sdl
POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PYPORE
LA HUELLA FRANCISCANA,, CLASE 30, ExPEDIENTE N, 903820, A NoMBRE DE FUNDAcTÓN tIgRRA
NI.IESTRA..

Asunción,264C0 2024

MSTO: EI estado actual de estos autos y,

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravÍo del expediente, la Dirección General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el tut. 350 del C.P.C., por providencia de fecha Q!
de octubre de 2022, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco dÍas para que presenten las
copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones
del Código Procesal Civil y Penal.

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que eltut. 350 del Código Procesal Ciül establece
el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: " Comprobada la pérdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo
expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes
para dentro del plazo de cinco dias presenten las copias de los escritos documentos y diligencias gue se
encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan
acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que
considere necesarias.

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "P'IfPORE

LA HUELLÁ. FRANCISCANA" clase 30, Acta N' 903820, solicitada a nombre de FUNDACIÓN TIERRA
NUESTRA, y dar continuidad a su tramitación.--------

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales
citadas,

DtREcctóN NActoNAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARAGUAY

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

l) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca "PYPORE LA
HUELLA FRANCISCANA", Acta N" 903820, clase 30, solicitada a nombre de FUNDACIÓN TIERRA
NUESTRA.-

2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que
t^\

1
3) NOTIFfQUESE por cédula.
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Resolución*.0 6 ¿ *
poR LA cuAL sE REVocA I-A RESoLUctóN N' 1869 DE FECHA 28 DE JULIo DE 2016, DIcTADApoRLA
omrcclóN DE MARcAs, EN EL ExpEDIENTE DE soI.lctrup pr ngcISTRo DE Iá MARcA "sERpIL y
ETIQUETA", CIáSE 20, EXPEDIENIE N" L455573, SOLICITADO pOR SERPIL MOVEIS LTDA-------

Asunción,26A00 2024

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional SERPIL MOVEIS LTDA,
contra la Resolución N' 1869 de fecha 28 de julio de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, yi ---------------

RES ULTA:

Que, en fecha 31 de octubre de 2Ol7 se presenta el representante convencional de SERPIL MOVEIS
UmA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1869 de fecha 28 de julio de 2016,
dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 29 de noviembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 26 de marzo de 2018, el representante convencional de SERPIL MOVEIS UIDA expresó
agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agraüos y llama autos para resolver en fecha
17 de septiembre de 2018.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la
citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SERPIL", registrada con el número
377269 en fecha 2l de marzo de 2O1i a favor de FABIO GONCALVES, Comentario: Que ambas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfica, en clases
relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6" de
la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.»-------------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) pido
al Señor Director tener en cuenta que al pretender presentar la solicitud de registro en el Paraguay, mi
mandante simplemente está buscando extender un derecho ya adquirido en su país de origen a nuestro
pais. Así mismo, no ha hecho más que ejercer el legÍümo derecho que le confiere la ley 1294/98 en su
Articulo 18, el cual establece que: " El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el
exterior, o sus agentes debidamente autorizados son /os únicos que pueden solicitar el registro".--------------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada,
base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No.
377269 de la marca "SERPIL", Clase 20 a nombre de FABIO GONCALVES venció el 2l de marzo de 2023,

venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo

Consecuentemente, habiendo desaparecido
agravio y no encontrándose la solicitud de registro

la base del rechazo, ,".rút, ióáficiosor:ii
incursa dentro de las orohibicrones g

I

I estudio d

para poder
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1869 DE FECHA 28 DE IULIO DE 2016, DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SERPIL Y
ETIQUETA", CIA,SE 20, EXPEDLENTE N" t455573, SOLICTmDO POR SERPIL MOVEIS LTDA-------

Art. 2 de la Ley N' 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la
prosecucrón de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.-----------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE

REVOCAR la Resolución No 1869 de fecha 28 de julio de 2016 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SERPIL
Y mQUE"tA", clase 20, Expediente No 1455573, nombre de SERPIL
MOVEIS UIDA--.-...

Dirección Necionel dt Ir
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N"858 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE}OL3,DISTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CRISTI,AN REY EL CHAQUEÑO EMBUTIDOS ARTESANALES Y ETIQUETA', CIASE 29,
DPEDIENTE N' 2238981 A NOMBRE DE CRISTIAN ORLANDO REY. - -. - - - - - -

Asunción,26ACI 2021+

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de COOPERATWA

COLONIZADORA MULIIACTIVA FERNHEIM U[DA., en contra de la Resolución N' 858 de fecha 2l de
octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----------

RE S U LTA:

Que, en fecha 0l de noviembre de 2023 se presenta elrepresentante convencional de COOPERAITVA
COLONIZADORA MULTIACTMA FERNHEIM LIDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la
Resolución N' 858 de fecha 27 de octubre de2023, dictada por Ia Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto ---------------

Que, en fecha 29 de enero de 2024, el representante convencional de COOPERATTVA

COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. expresó agravios; y en fecha 03 de abril de 2024, fue
contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 04 de junio de2024.-

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "al realizar el cotejo de las marcas en pugna CRISTIAN
REY EL CHAQUEÑ) EMBUTID)S ARTESANALES Y ETIQUETA (marca solicitada) y CHAeUEÑA (marca
oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el
aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Ésta dirección considera que, aunque las mismas
compartan la expresión CHAQUEÑO/CHAQUEÑA, en su conjunto son plenamente disünguibles, por lo que
no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia
pacÍfica entre las mismas no sea posible".

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante COOPERATIVA COLOMZADORA MUfnACTfVA
FERNHEIM LTDA. y manifiesta: "corresponde que la Resolución N" 858/2023 sea revocada e¡ todas sus

partes, ya que los fundamentos de las mismas son contrarios a las bases sentadas por la doctrina y la
jurisprudencia en materia marcaria .../... ¡rtás allá del fundado considerando de la Señora Directora de
Asuntos Marcarios Litigiosos en la Resolución N' 858/2023, manifresto a la Señora Directora General la
contradicción jurídica existente en el expediente de autos, en vista de la errada resolución de primera
instancia, solución que sólo está en manos del superior remediar y que se hará efectivo a través del dictado
una resolución revocatoria de la hoy apelada".------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: '/a Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, muy justa y aünadamente declaró improcedente y no hizo lugar a la acción deducida por la
COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA, contra el pedido de registro de la marca
'CRISTIAN RW EL CI-LAQWÑO EMBUTIDOS ARTESANALES", solicitada a mi nombre, para distinguir y
amparar PRODUCTOS de la clase 29. .../... Como podrá apreciar V.S. la Resolución N" 858/2023, contra la cuál
se alzará en apelación el oponente de la mencionada marca, está ajustado a

de allí que, mal podría como pretende el apelante, argumentarse válidamente 'su
aún, cuando la mencionada Resolución administrativa, no incurre en errores
I a cuesti ón debati da". - -

yde

Abg. C!¡

sus partes,
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nesolucion N0
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'858 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEaO¿S,DI TADAPOR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA 'CRISTIAN REY EL CHAQUEÑO EMBUTIDOS ARTESA}IALES Y ETIQUETA', CLASE 29,
DGEDIENTE N" 223898I A NOMBRE DE CRISTIAN ORLANDO REY.--.----.-

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas CRISTIAN REY EL CHAQUEÑO EMBUTIDOS
ARTESANALES Y ffiQUETA (solicitada) y CHAQLJEÑA loponente), vemos que al inicrar el análisis de las

denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es

regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la
percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta

instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado,
tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.----------

Que, en ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CRISTIAN

REY EL CHAQUEÑO EMBUTIDOS ARTESANALES Y ETIQUETA" y la marca oponente "CHAeUEÑA", se

evidencia que la solicitada está compuesta por 6 vocablos mientras que la oponente está compuesta por
solo un vocablo, dichos vocablos son distintos entre sÍ, ya que la oponente hace alusión a una
denominación del género femenino siendo que Ia solicitante hace alusión a una denominación del género
masculino, ya que está a su vez se encuentra compuesta por el nombre y apellido del titular, como se

analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintlvo fonético en
general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión audltiva
que generan ambas es diferente una de otra. ------

CRISTTAN REY EL CHAQIJEÑO EMBUTIDOS ARTESANALES Y MQUETA
(marca solicitada), y
CHAQUEÑA (marca oponente)

Que, desechando el análisis ortográfico y fonético, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos d o significativa
magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con tres estrel elipses
conteniendo la denominación completa de la solicitud, mientras que
cuentan con etiqueta alguna, siendo una marca denominativa.----------

(marca solicitada) (marca oponente'

Denominaüva.-
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POR LA CUAL SE CONFIRMA 1.A, RESOLUCIÓN N'858 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE}O}3,DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE Iá, MARCA "CRISTI.AN REY EL CHAQUEÑO EMBUTIDOS ARTESANALES Y ETIQUETA", CLASE 29,
E)GEDIENTE N" 223898I A NOMBRE DE CRISTIAN ORLANDO REY.---------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a 1o

anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ---------

PORTANTO,
LA DIRECTOF¿. GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RE S UE LVE:

Art.le CONFIRMAR la Resolución N' 858 de fecha 27 de octubre de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la
"CRTSTIAN REY EL CHAQUEÑO EMBUTIDOS

solicitud de registro de la marca

Y ETIQUETA', clase

29, Expedrente. No 223898l,solicitada a no

Ar[ 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.
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Resorución*.0 $ 5 7
POR LA CUAL SE CONFTRMA LA RESOLUCIÓN N' 2.a7ODEFECHA 13 DE JULIO DEhOLT,DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA "SMART
TI{INQ", CLASE 11, EXPEDIENTE No 1680360, SOLICnADO POR LG ELEC]ROMCS INC.--

Asunción,20Aco 2o2l'

VISTO: El recurso de apelación interyuesto por el representante convencional de la firma LG
ELECTRONICS INC. contra la Resolución N' 2.270 de fecha 13 de julio de 2017, dictada por la Dirección de
Marcas, y; - -- - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 28 de diciembre de 2017 se presenta el representante convencional de la firma LG
ELECTRONICS INC. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 2.270 de fecha 13 de julio de
2017, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, por proveído de fecha 09 de febrero de 2018 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 28 de junio de 2018. Y por providencia de fecha 06 de marzo de 2019 esta
Dirección llama Autos para Resolver. --------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SMARTTHINGS", registrada
con el N' 440922 en fecha 22 de junio de 2017 a favor de SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. Comentario:

Que ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su
inscripción, como nuevo registro, por lo que de conformidad al .q,rt. 6" de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo
solicitado.

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Que,
primeramente, afirmamos sin temor a equivocarnos que la solicitud de registro de mi representada reúne el
requisito primordial establecido en nuestra legislación marcaria para ser merecedora del pertinente
registro. En tales circunstancias, al realizar el cotejo debemos tener siempre en cuenta que debe realizarse
desde una visión de conjunto como es regla general en derecho marcario, sin artificiales desmembraciones,
en forma sucesiva y no simultánea procurando adveftir si la percepción de una de las marcas pueda ser
asociada con la otra y de esta manera, el juzgador, colocándose en la posición de los eventuales
consumidores deberá determinar si las marcas pueden o no ser confundidas en el mercado. .../... A primera
vista podemos resaltar las diferencias visuales y fonéticas existentes entre ambas marcas. si bien ambas
marcas contienen el vocablo inicial "Smart" en común, son las terminaciones "Thinq" y "Things", las que
hacen que las marcas suenen y se vean diferentes."

Que, corresponde a esta dependencra administrativa resolver sobre la
interpuesto
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Resorución*.0 $ 3 7
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 2.Z7ODEFECHAI3 DEIULIO DEaOLT,DICTADAPORI-A
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL E)(PEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMART
THINQ", CLASE 11, EXPEDIENTE No 1680360, SOLICnADO POR LG ELECTRONICS INC.--

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y
fonético, asÍ como delaspecto ideológico o conceptual. -----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo
"SMARTTHINGS" y la solicitud de registro de la marca "SMART THINQ", se evidencia que la parte principal
de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida en la marca base de rechazo. En ese sentido,
tenemos que "SMARTTHINGS" es idéntica a la base de rechazo "SMART THINQ", diferenciándose
simplemente la solicitante por la simple modificación de los consonantes "G y S" por los consonantes "N y

Q". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en

Pugna:------
SMARTTHINQ
SMARTTHINGS

(solicitada), y
(base de rechazo)

Que, de las semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la rmpresión auditiva que generan ambas es muy
similar. Si bien la solicitante se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene
irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada y sobre todo, por encontrarse en
clases idénticas.

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 11. La marca solicitante, "SMART THINQ", solicitada para "Aire acondicionado; aparatos
de aire caüente; humidificadores; deshumidificadores para uso doméstico; cocinas eléctricas; purificadores
de agua para uso doméstico; ionizadores de agua para uso doméstico; depuradores de aire; cocinas
(fogones) de gas; hornos de cocina eléctrica"; y la marca base del rechazo, 'SMARTTHINGS" se encuentra
registrada para "Acondicionadores de aire; esterilizadores de aire, hornos de cocina eléctricos, secadoras
eléctricas de lavanderia, refrigeradores eléctricos, luces de diodos luminiscentes en la naturaleza de las
lámparas; hornos microondas; purifrcadores de aire." -

Que, en ese orden de ideas, la confusión ideológica resultarÍa incuestionable pues, tanto la firma de la
marca registrada SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD., como la firma solicitante LG ELECTRONICS INC.,
comercializarán productos relacionados. Por consiguiente, estando el consumidor en un local comercial
donde se exhiban los productos de ambas firmas, caería en la conclusión de que los articulos ofertados
podrÍan poseer el mismo origen empresarial; es decir, existe una muy alta probabilidad de que se produzca
la confusión en el público consumidor.----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que sí efste posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En
concluslón, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "SMART
THINQ" no podrá coexistir con la marca base de rechazo "SMARTTI{INGS",
semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de
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Resorución*.O 6 37
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTÓN N' 2.270 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2Ot7 , DrgrADA pOR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIEN]E DE SOLICITI.JD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMART
THINQ',, CLASE 11, EXPEDIENTE No 1680360, SOLICmADO POR LG ELECTROMCS INC.--

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los ArtÍculos 6 y 2

inciso f) de la Ley N' 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.

ArL le

ArL 2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 2.27O de fecha 13 de julio de 2017 dictada por la
Dirección de Marcas.

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "SMARTTHINQ, clase 11,

Acta N"1680360, solicitada a nombre de la firma LG ELECTRONICS INC.

ArL 3e

l)ilcct,¡rr
l)ireccuin (lcurral de
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Resorución*"06 3I
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 949 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR Iá,
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá. MARCA
"SMARTTHINGS Y ETIQUETA, CLASE 14, EXPEDIENTE N' 1576372 A NON,ÍBRE DE SAMSUNG
ELECTROMCS CO. LTD.-----..-

Asunción,26AG0 20U,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SAMSUNG
ELECTRONICS CO. LTD. en contra de la Resolución N' 949 de fecha 05 de abril de 2017, dictada por la
Dirección de Marcas, yi - - - - - - -- - - -

RESULTA:

Que, en fecha 28 de julio de 2017 se presenta el representante convencional de SAMSUNG
ELECTRONICS CO. UlD. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 949 de fecha 05

de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas en el expediente de solicitud de registro de la marca
"SMARTTHINGS Y ETIQUETA", clase 14, Acta Ne 1576372 a nombre de SAMSUNG ELECTRONICS CO.
LTD.---------

Que, en fecha 24 de agosto de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 26 de marzo de 2018, el representante convencional de SAMSUNG ELECTRONICS CO.

LTD. expresó agravios; dictándose en fecha 17 de septiembre de 2018 la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresión de agravios y ésta Dirección llama Autos para Resolver.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia de dicha clase de la marca "SMART",

registrada con el número 417690 en fecha 1l de Diciembre de 2015 a favor de CHIH HUNG CHEN,
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al artÍculo 6" de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de la apelante SAMSUNG

ELECTRONICS CO. LTD. y manifiesta: "(...) Primeramente, corresponde hacer referencia al hecho que la
marca solicitada por mi mandante se encuentra conformada por la unión de dos palabras en el idioma
inglés que, según el diccionario Inglés-Español de la reconocida Cambridge University, pueden ser
traducidas de la siguiente forma: Smart: Listo, Things: Cosas. .../... Teniendo este presente, resulta claro que
la marca ya registrada es débil en su sentido semántico y constituirá un grave perjuicio para mi cliente que
no sean considerados los caracteres que hacen que su marca sea plenamente distinguible de la misma. En
ese sentido, afrrmamos sin temor a equivocarnas que la solicitud de registro de mi representada reúne el
requisito primordial establecido en nuestra legislación marcaria para ser mereeedora del perti;requisito primordial establecido en nuestra legislación marcaria para ser merecedora del pertinente
registro. En tales circunstancias, al realizar un cotejo debemos tener siempre en qlsenta que debe realryX
desde una visión de conjunto como es regla general en derecho marcario, sin artificiales desmembrftiones,
en forma sucesiva y no simultánea procurando advertir si la percepción de una de las marcas,
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63Resolución N"

POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N" g4g DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"SMARTTHINGS Y ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENTE No t576372 A NOMBRE DE SAMSUNG
ELECTRONICS CO. LTD.- ----.---

asociada con la otra y de esta manera, el juzgador, colocándose en la posición de los eventuales
consumidores deberá determinar si las marcas pueden o no ser confundidas en el mercado".----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el

consecuente análisis de la coexistencia o no entre las marcas'SMARTTHINGS Y ffiQUE"IA" (solicitada en
clase l4), "SMART (Marca base de rechazo).---

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente
que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin
artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser
asociada con Ia otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas

en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde Ia óptica de los eventuales
consumidores. ---------

En ese orden de ideas, conceptualmente, "SMARTTHINGS" (solicitada) se distingue de "SMART'
(marca base de rechazo) debido a su especificidad y la idea de un ecosistema de dispositivos. Esto reduce el
riesgo de confusión entre las dos marcas, a pesar de compartir la palabra "SMART". EI concepto de
"SMART'|HINGS' es más limitado y especÍfico que 'SMART." Está más relacionado con dispositivos y
tecnología que forman parte de un ecosistema inteligente, lo que lo hace menos genérico y más adecuado
para asociarse con productos o servicios específicos. La palabra 'THINGS" en 'SMARTTHINGS'añade un
contexto y una especificidad que "SMART por sÍ sola no tiene. La longitud visual aumenta, se pronuncia
con dos sÍlabas, lo que añade una complejidad fonética adicional. La adición de *THINGS" introduce un
sonido más largo y diferente al final,lo que cambia la cadencia y el ritmo de la pronunciación, mientras que
la marca base de rechazo es un término ampliamente utilizado que se asocia generalmente con intehgencia
o con la capacidad de realizar funciones avanzadas de manera eficiente. Es un término descriptivo que se

puede aplicar a una amplia variedad de productos, desde tecnologÍa hasta ropa, vehÍculos, y más. Se

compone de un vocablo, común en su forma y fácilmente reconocible. Visualmente, es simple y directa, se

pronuncia con una única sílaba. Es una palabra breve, con una entonación rápida y directa. Dicho esto, la
marca solicitada es considerada mas distinüva debido a su composición única.-------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa
magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un círculo o elipse dq,coloi-áz\l rillo
acompañado de la denominación "SmartThings" en mayúscula y minúscula de cplér azul,
marca base de rechazo cuenta con un Delfin acompañado de la denominación "S[4RRT" en I

[,

SMARITHINGS YETIQUEIA (marca solicitada) SMART (marca base

Dirección Gcneral de Propiethd indusui:l
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Resorución.$ ü 5 I
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 949 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2OI7, DICIADA POR LA
DTRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA IVÍARCA
"SMARTTHINGS Y ETIQUETA',, CIá,SE 14, EXPEDIENTE N" 1576?72 A NOMBRE DE SAMSUNG
ELECTRONICS CO. LTD.- -----.--

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto,

es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los

productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben con;ugar
tres elementos: 'Za antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importantd'\.
En ese sentido, la marca solicitada "SMARTTHINGS Y ETIQUETA" forma parte de la familia de marcas de la

firma "SIAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.",la cual "es una multinacional electrónica y de tecnologÍas de

punta de la información con sede en Samsung Town, SeúL, Corea del Sur. Es la principal subsidiaria del
Grupo Samsung. Con plantas de ensamble y redes de venta en ó5 paÍses, Samsung Electronics cuenta con
más de 200.000 empleados'¿. En base a lo expuesto precedentemente, tenemos que la marca solicitada es

una marca intensamente utilizada, de gran difusión y gozadel carácter de notoriedad. ----------

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca solicitada reúne los

requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria y que las bases de oposición podrán
coexistir pacÍficamente con ella. Por ende, esta Dirección concluye que corresponde revocar la Resolución
recurrida.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL ls REVOCAR la Resolución N' 949 de fecha 05 de abril de 2017 dictada por la Dirección
de Marcas.-

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca

"SMARTTHINGS Y ETIQUETA", clase 14, Expediente No 1576372, solicitada a nombre

Art.3e

I Mathely, Paul, "Le droit frangais des signes distinctives", p. 18, París, 1984

'] htps://es.wikipedia.org/wiki/Samsung_Electronics

NorrFfeuESE.----------- I
'(

§ a

Gencral

Dirccción GenerC de

srnartTil ngs /_ t. ,rr-)--t-J
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Resorución*'0 6 5 I
POR LA CUAL SE DECIARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCI,A EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGIS]RO DE Iá, MARCA .VEDATECH", EXPEDIENIE 2116239,
SOLICNADA POR PROMAC SRL..-------.

Asunción,26 A00 202lt

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la
Resolución N' 63 de fecha 17 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 01 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e
interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 63 de fecha 17 de febrero de 2023, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüden cia " Exprese agrawos
el apelante"en fecha 30 de noviembre de 2023. --------

Que, en fecha 22 de agosto de2024 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, elArt. 56 de la Ley N' 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá de
pleno derecho la caducidad de Ia instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de.Ios se¡s mes es de la última actuación".

Que, la segunda instancia se activa con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese
momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que le causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelación. ------------

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la ütima actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 01 de marzo de 2023.----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agravios, 30 de noviembre de 2023,hatranscurrido con creces el plazo
de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del
recurrente.

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias
litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asÍ en derecho.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI.AL

RESUELVE:

Art. ls DECLARAR operada Ia caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la
solicitud de registro de marca I/EDATECH", Clase 0I, Acta Ne 2116239, presentada
por PROMAC SRL.------

Art.2e

Art.3s

de registro
S

de marcaORDENAR la prosecución de
"I/EDATECH', Clase 01, Acta

NOTIFÍQUESE por Cédula.

trámites de
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Resorución.'I)6 4 0
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N" I.318 DE FECHA15 DE OCTUBRE DE 2OI9YN" 983 DE
FEcHA 24 DE IUuo DE zozo DIcTADAS poR LA omgcctóN DE MARCAs, EN EL ExrEDIENTE DE
SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOLLIPOP Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N" 5415U2018,
SOLICIIADA POR LOLLPOP S-A"

Asunción, 294G0 202[

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LOLLPOP SA-,
contra las Resoluciones N" 1.318 de fecha 15 de octubre de 2019 y N" 983 de fecha 24 de julio de 2020,
dictadas por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de LOLLIPOP SA e

inte¡pone recurso de apelación en contra de las Resoluciones Ns 1.318 de fecha 15 de octubre de 2019 y N'
983 de fecha 24 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 09 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto,
expresando agravios el apelante en fecha 07 de enero de 2021 y en fecha 17 de febrero de 2021 se llamó
Autos para Resolver.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Ns 1.318 de fecha 15 de octubre de 2019 considera que: " (...) Que habiéndose
realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la
marca LOLUPOP QUALITY & CONWNIENCE" , registrada con el número 355i51en fecha ll de Noviembre
de 2011 a favor de MARIA IOSE AREVALOS MENDOZA, Comentario: Que ambas denominaciones son casi
idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de
confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 6e de la Ley 1294/98 de Marcas,
no ha lugar a lo solicitado (...) ".--------

Que, la Resolución N' 983 de fecha 24 de julio de 2020 confirma lo dispuesto por Ia resolución citada
precedentemente.- - - - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Como se puede apreciar, las

marcas en pugna difieren tanto visual como fonéticamente, lo cual es determinante para concluir que no
existe el aludido riesgo de confusión entre las marcas en cuestión; esfas diferencias no solo influyen en el
aspecto visual de las maÍcas al tener ambas una visión de conjunto totalmente distinta, sino también en su
pronunciación, siendo ambas marcas lo suficientemente diferentes en apariencia y pronunciación.../...cabe
indicar que la marca de mi mandante ha sido solicitada para proteger todos los productos de la clase 25,

mientras que Ia marca base del presente rechazo protege servicios de la clase 35, tales como: "servicios de
importación, exportación y ventas", alejando aún más toda posibilidad de confusión entre ellas (...)".---------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, al realizar el estudio sobre Ia posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya
existente (base de rechazo), las mismas deben ser analizadas en su conjunto,
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión e

ciales

Ahg. Cl

es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si
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Resorución.'06 4 0
POR LA CUAL SE REVOCAN I.A,S RESOLUCIONES N" I.3I8 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2OI9 Y N' 983 DE
FECHA 24 DE JULIO DE 2O2O DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDTENTE DE
SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOLLIPOP Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N" 5415U2O18,
SOLICTIADA POR LOLLPOP Sá.

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que la solicltada consta de

un solo vocablo, mientras que la marca base de rechazo cuenta con la suma de tres vocablos más un
sÍmbolo (&). De dichas diferencias ortográficas se genera una distinción fonética, debido a que al

pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es

bastante disÍmil.

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa
magnitud, ya que la solicitada posee una etiqueta que contiene la denominación en letra cursiva de color
blanco dentro en un fondo de color magenta, mientras que la marca antecedente cuenta con la
denominación en letras de diferentes colores y la figura de una casita con las mismas tonalidades, todo esto

dentro de un fondo blanco. En sÍntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasÍa y
al compararlas en su conjunto, son diferentes, disÍmiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los
planos de comparación. --------

marcabase rechazo

tlt
'Ou¡Lrtv .i

,llip e?
:-l

Que, igualmente, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos,

vemos que la cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la clase ?( que protege los
siguientes servicios: "servicios de impofiación, expoúación y ventas de articulos de ofrcina, papeleria,
bijouterie, accesorios, vestimenta y calzados."; mientras que la marca en trámite de registro pretende
obtener la cobertura para todos los prodreIos de la clase 25. la cual comprende: "Prendas de vestir, calzado,
anículos de sombrereña.'-- - -- -- -- -- --

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema segurdo por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclxe, en virtud del Art. 7' de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye Ia esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la
categorÍa de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comoarten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacÍfica entre la marca antecedente y la marca solicitante.-

Que, por último, conviene asimismo mencionar que la marca "LOLLPOP" solicitada por LOLLPOP
SA, se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurÍdico
amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que
rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: "El nombre comercialpodrá estar

marca solicitada

la designación, el nombre del comerciante,la razón social o denomi, adoptada,
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Resorución."06-4 0
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N" I.318 DE FECFIA15 DE OCTUBRE DE 2O19YN'983 DE
FECHA 24 DE JULIO DE 2O2O DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOLLPOP Y ETIQUETA", CLASE 25, E)GEDIENTE N" 5415U20I8,
SOLICITADA POR LOLLIPOP Sá"

sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los
efectos de esta ley''. A su vez, el Art.75 expresa: "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se

adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para
ejercer los derechos acordados por esta ley''.El Art.76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular
del nombre comercial y dispone: "El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en

el comercio de un signo idéntico al nombre comercialprotegido, o un signo semejante cuando ello fuese

susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o
servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un
aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titulal'.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que es un signo que posee las

características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N" 1294195 de Marcas, corresponde revocar las resoluciones recurridas. --------

PORTAI.ITO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR las Resoluciones N' 1.318 de fecha 15 de octubre de 2019 y N'983 de fecha

24 de julio de 2020, dictadas por la Dirección de Marcas.-
Art.ls

Art.2e

Ar[ 3s

ORDENAR la prosecución de trámites de la
"LOLLPOP Y ETIQUETA", clase 25, Acta No.

solicitud de registro de Ia marca

5415U2018, solicitada a nombre de

NOTrFÍQUESE.

Ahg. Clau«lir
llircct,;ra (

ilirccci,:l Cr¡eii
Dirección l(tciirri
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'516 DE FECHA25 DE SEMEMBRE DE 2020, DICIADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'NAPPLE Y ETIQUETA', CI.ASE 03, HPEDIENTE N" 188I22I A NOMBRE DE
MARIA ELIZABETH IBARRA GACHTER Y MARIA LETICIA GARCIA PORTILLO.

Asunción, 19A00 ?071

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de GINAYIASME, S.A
DE C.V. en contra de la Resolución N" 516 de fecha 25 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos, y ; - - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 12 de agosto de 2021 se presenta el representante convencional de GINAYIASME, Sá.
DE C.V. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 516 de fecha 25 de septiembre de
2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 28 de octubre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha l0 de mayo de 2O2?, el representante convencional de GINA Y IASME, S.A DE C.V.

expresó agravios; y en fecha 16 de enero de2023, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, se

declara RebeldÍa del representante convencional de MARIA ELIZABETH IBARRA GACHTER Y MARIA
LETICIA GARCÍA PORTILLO. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 16 de enero de 2023.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "al realizar el cotejo de las marcas y analizando las

constancias obrantes en el expediente administraüvo, se percibe a simple vista que entre las marcas en
pugna "DAPPLE" vs "GJ BY APPLE" existen diferencias en los planos gráfico, fonético e ideológico, también
en la extensión de las denominaciones. En el cuerpo de la presente resolución se irán expresando los
fundamentos por los cuales ésta Dirección ha arribado a esta canclusión. .../... ta marca "DAPPLE" solicita el
registro para la clase 0i. La base de la oposición deducida recae en la partÍcula ",APPLE' qu" ambas

denominaciones comparten en común y en que ambas pretenden identificar productos de la clase 0i. Cabe

señalar que existen numerosas marcas registradas que comparten la paftícula "APPLE'en diversas clases y a
nombre de diversos titulares. AsÍ mismo, la misma marca solicitada "DAPPLE Y ETIQWTA" ya posee
registro nacional en la clase 05 ". ---------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GINA Y IASME, S.A. DE C.V. y manifiesta: '1a

Resolución Ne 516/20 debe ser revocada, ya que sus fundamentos son contrarios a las normas legales
vigentes, a las bases sentadas por la doctrina y la jurisprudencia en materia marcaria. .../... Nada más errado y
contradictorio el criterio utilizado por el Señor Director de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos,
puesto que taxativamente reconoce que las marcas opuestas comparten totalmente la composición
gramatical de las marcas, que es el término "DAPPLE" y que además ambas se encuentran en la clase i".------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas DAPPLE Y ETIQUE"IA (solicitada) y Gf BY

APPLE Y ETIQUE"IA (oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse

presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla

marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la pe

ilna
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puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia
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PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N" 516 DE FECHA 25 DE sEmEMBRE DE zo2o, DISrADA
poR LA omEccIóN DE AsuNTos MARCARIos Lmcrosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLrcITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "DAPPLE Y ETIQUETA", CI-A.SE 03, D(PEDIENTE N. 1881221 A NOMBRE DE
MARIA ELIZABETH IBARRA GACHTER Y MARIA LETICIA GARCIA PORTILLO.
las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los
eventuales consumidores. ----------

Que, en ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonétrco de la solicitante "DAPPLE Y
ETIQUETA" y la marca oponente "G] BYAPPLEYETIQUETA", se evidencia que la solicitada está compuesta
por un solo vocablo, mientras que la oponente está compuesta por consonantes que hacen alusión a las
iniciales de su nombre o razón social acompañado de dos vocablos, como se analizará en el párrafo
siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al

pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es

diferente una de otra.---------

DAPPLE Y ETIQIJETA (marca solicitada), y
GJ BYAPPLE YETIQLJE"IA (marca oponente)

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de un fondo blanco
sobre el cual se observa la marca protegida con las letras de color púrpura con el vocablo "DAPPLE",

mientras que la marca "GJ BY APPLE" (marca oponente) está compuesta de un fondo blanco con letras
negras y entre ellas una manzana del mismo color:-------

"DAPPLE Y ETIQUETA" (marca solicitada) "GJ BY APPLE Y ETIQUETA" (marca oponente)

do[pb cJ ai by opple

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la
titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada DAPPLE Y ETIQUEIA en una clase relacionada a

la marca solicitada siendo esta DAPPLE Y ETIQUETA en clase 05, Registro N" 48Ii04. Es decir el titular de la
solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominación y en una clase
relacionada, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una
marca que ya le pertenece.------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitada es un signo con características propias, y que no eiste riesgo de confusión ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ---------

PORTANTO,
Iá, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE: ,..-:

Art.ls CONFIRMAR la Resolución N' 5ló de fecha 25

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 516 DE FECHA 25 DE SEMEMBRE DE 2020, DICIADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE
REGISTRO DE Iá MARCA "DAPPLE Y ETIQUETA',, CIA,SE 03, H(PEDIENIE N. 1881221 A NOMBRE DE
MAR1A ELIZABETH IBARRA GAC}ITER Y N4ARIA LETICIA GARCIA PORTILLO.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"DAPPLE Y ETIQUETA", clase 03, solicitada a nombre de
MARIA ELIZABETH IBARRA GACHTER y

ArL 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' I35O DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2019, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIMBA*,
CLASE 28, D(PEDIENTE N' 1853487, SOLICNADO POR SIMBA TOYS GMBH & CO. KG.----------

Asunción, l $ AGI 2024

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional SIMBATOYS GMBH &
CO. KG, contra la Resolución N" 1350 de fecha 15 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas,
y;'---'--"---

RESULTA:

Que, en fecha 28 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de SIMBA TOYS
GMBH & CO. KG e interpone Recurso de Apelación en contra de Ia Resolución No. 1350 de fecha 15 de
octubre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha l0 de junio de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 29 de julio de 2021, el representante convencional de SIMBA TOYS GMBH & CO. KG
expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 12 de agosto de 2021.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la
citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SIMBRA", registrada con el número
377336 en fecha 21 de marzo de 2013 a favor de GERARDO PABLO ABDALA, Comentario: Que ambas

denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en clases

relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6" de
la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.»-------------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: '(..)
primeramente, afirmamos srh temor a equivocarnos que la solicitud de registro de mi representada, reúne
el requisito primordial establecido en nuestra legislación marcaria para ser merecedora del pertinente
registro. En tales circunstancias, al realizar un cotejo debemos tener siempre en cuenta que debe realizarse
desde una visión de conjunto como es regla general en derecho marcario, sin artificial desmembraciones,
en forma sucesiya y no simultánea procurando advertir si la percepción de una de las marcas puede ser
asociada con la otra y de esta manera, el juzgador, colocándose en la posición de los eventuales
consumidores deberá determinar si las marcas pueden o no ser confundidas en el
mercado".-

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde aryalizar si Iá rnarca registrada,
base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datd§ de la DtrNAPI),plfG§\tro No.

t
377336 de Ia marca "SIMBRA", clase 28 a nombre de GERARDO PABLO ABpALA venciQt, ¡\/
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Resorución"@4 2
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' I35O DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGISTRO DE I.A MARCA "SIMBA",
CLASE 28, EXPEDIENTE N" 1853487,SOLICNADO PORSIMBATOYS GMBH & CO. KG.-..-----.-

p!,f, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el
plazo para poder hacerlo.----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el
Art. 2 de la Ley N' 1294/98 de Marcas, corresponde revocar Ia resolución recurrida y autorizar la
prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.-----------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE T¿, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES U ELVE

REVOCAR la Resolución No 1350 de fecha 15 de octubre de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"SIMBRA", clase 28, Expediente N' 173390, solici bre de SIMBA TOYS

ArL 39 NOTIFÍQTJESE. ----.----

íiñió¡Nrcionrldelc
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Resorución*.0 6 4 3
POR LA CUAL SE DECLARA OPEMDA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDTENTE DE
OPOSICIÓN A LA SOLICITI.JD DE REGISTRo DE LA MARCA "BoVIcoRT, EXPEDIENTE 1211767,
SOLICITADA POR MUI.:TI AGRO IMPORT. EXPORT SA -.-..----

esunción,l s AGI 2021r

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente
TORTUGA COMPANHTA ZOOTECNICAAGRARIA contra la Resolución N' 1332 de fecha 22 de noviembre de
2013, dictada por Ia Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------I

RESULTA:

Que, en fecha 14 de enero de 2014 se presenta el representante convencional del oponente
TORTUGA COMPANHIA ZOOTECNICA AGRARIA" e inte¡pone recurso de apelación contra la Resolución
N' 1332 de fecha 22 de noviembre de 2013, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providen cia " Exprese agravios
el apelante" en fecha 24 de enero de 2019.

Que, en fecha 30 de agosto de 2024 fue dictado el lnforme de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá de
pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de.Ios se¡s mes es de la última actuación".

Que, la segunda instancia se activa con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese
momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a Ia proüdencia
que autoriza al recurrente expresar agraüos, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que le causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelación. ------------

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 14 de enero de 2014.----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agravios, 24 de enero de 2019, ha transcurrido con creces el plazo de seis
meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.---------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias
litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRTAL

RESUELVE:

Art. ls DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la
solicitud de registro de marca "BOVICORT", clase 35, Acta Ne 1211767, presentada por
MI.II.JTI AGRO IMPORT. EXPORT SA ----.----

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca
"BOVICORP, clase 35, Acta Ne 1211767, presentada

Art.3e

EXPORTSA. -------

AGRO IMPORT.

Direrción Nac
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'764 DE FECHA 1I DE IVÍAYO DEaO}3,DISIADA POR t.A,
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIEN]E DE SOLICITUD DE REGISTRO DE 1á. MARCA "SANCOR
BEBÉ ADVANCED 1 y ETIeUETA", cLAsE 05, EXPEDIENTE N' zgigslzozz, A NoMBRE DE PHARMA

Asunción, ZgAGIlfiZL

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PFIARMAENEANT
SA en contra de la Resolución N' 764 de fecha 1l de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;---

RES ULTA:

Que, en fecha 07 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de PHARMA ENFANT
S.A e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 764 de fecha 11 de mayo de 2023,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 2O de septiembre de 2023 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de PHARMA ENEANT S.A.

expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 30 de octubre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2012-1229773 Denominación SANCOR Clase 29 Registro 398473 Titular Sancor Cooperativas Ltnidas Limitada
(AR), Expediente 2013'1308395 Denominación SANCOR VIDA Clase 29 Registro 391512 Titular Sancor
Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 201ó-1662590 Denominación SANCOR YOGS Clase 29
Registro 443202 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2017-1777006 Denominación
SANCOR Clase 29 Registro 452028 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente
2018-1874483 Denominación SANCOR BEBE Clase 5 Registro 513718 Titular Mjn L).s. Holdings Llc (US)... /...
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los confusión entre los consumidores.- por
lo que de conformidad al articulo óp de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-" ------------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manrfiesta: "(...) es importante mencionar a la
Sra. Directora, que los titulares de -las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMIMDA y
MIN U.S. HOLDINGS LLC son accionistas en la sociedad de mi mandante PHARMAENFXNTS.A. tal como
podemos ver en los siguientes fragmentos delActa de Asamblea citada a continuación, la cual adjuntamos
enteramente al final de esfe escrito con la apostilla correspondiente .../... Asi mismo, contamos con una
autorización frrmada por el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS
LIMITADA, teniendo en cuenta que la presentación y posterior registro de las marcas no constituyen para
ellos ningún riesgo de confusión ni tampoco ningún acto de competencia desleal debido a que son ramas
de producción y consumidor final diferentes... ". -------

Que, corresponde a esta
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUCIóN N' 764 DE FECHA n DE MAyo DE zoz3, DISTADA poR r-A
omncctóN DE N,fARcAs, EN EL ExpEDIENTE DE SoLICITLJD DE REGISTRo DE LA MARCA'sANcoR
gngÉ ADVANCED l y meuETA", cLAsE 05, EXeEDIENTE N" z939sl2ozz, A NoMBRE DE rHARMA
ENFANT SA.-----.---

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dlrección considera que no puede ser

pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: SANCOR COOPERAITVAS UNIDAS

LIMIADA y MIN U.S. HOLDINGS LLC (titulares de las marcas base de rechazo) y PHARMA ENEANT SA
(titular de la marca solicitada) son la misma persona jurÍdica, lo cual se constata mediante el Acta de

Asamblea de fecha I de noviembre de 2021, en Ia que se resuelve: "... A continuación, MJN Global Holdings
B.V y MJN Holdings (Netherlands) B.V en su carácter de accionistas titulares de la totalidad de las acciones
Clase A, que actualmente representan el noventa por ciento (90%) del capital social .../... Por su parte,
SanCor Cooperativas Unidas Limitada, en su carácter de único accionista titular de acciones Clase B, que
actualmente representan el diez por ciento (10%) del capital social, constituido en forma simultánea en

Asamblea Especial de la Clase B de Acciones, resuelve designar al Sr. Mauricio Antonio Stortoni como
Sindico Titular por la Clase B, y al Sr. Gustavo Luciano Billinghurst como SÍndico Suplente para la Clase B.

.../... Modificar la denominación social de MEAD IOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A. a "PHARMA

ENFANT 5.A..." e igualmente esto se confirma con la autorización firmada y apostillada por SANCOR

COOPERATWAS UNIDAS LIMITADA (titular de las marcas base de rechazo), documentos presentados por
PHARMAENEANTSA (titular de la marca solicitada).-

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que SANCOR, SANCORVIDA, SANCORYOGS, SANCO&

SANCOR BEBE (marcas base de rechazo) y SANCOR BEBÉ SUPREME ADVANCED I (marca solicitante)
pertenecen a una misma familia de marcas, propiedad del mismo titular y que si permitimos la coexistencia
de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con caracterÍsticas

propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás

concordantes de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida

DtREcclóN NActoNAL DE

Art.le

ArL 2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE

REVOCAR la Resolución N" 764 de fecha II de mayo de2023 dictada por Ia Dirección
de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca

"SANCOR BEBÉ ADVANCED I Y ETIQUEIA", clase 05, Expediente N" 2939512022,

solicitada a nombre de PHARMA ENEANT SA----------

ArL 39 NOTIFÍQUESE. -....-.-.-

Resorución.06Y
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'765 DE FECHA 1I DE MAYO DE2023, DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR
BEBÉ ADVANCED I Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENIE N" 2939612022, A NOMBRE DE PHARMA
ENFANTSJq"

Asunción, 2gÁ00 2[,24

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PHARMAENFANT
S"A- en contra de la Resolución N' 765 de fecha 11 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de PHARMAENFANT
SA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 765 de fecha l1 de mayo de 2023,

dictada por Ia Dirección de Marcas.

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023 fie dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de PHARMA ENEANT S.A
expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 30 de octubre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) Que la solicitud de registro de Ia marca SANCOR

BEBÉ ADVANCED I ha sido presentada para amparar los productos de la clase 29. Que habiéndose realizado
la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente 2012-1229773 Denominación SANCOR Clase 29 Registro 398473 Titular Sancor Cooperativas
unidas Limitada (AR), Expediente 2013-1305624 Denominación SANCOR 75 AÑOS MANTECA Clase 29
Registro 410307 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2013-1308i95 Denominación
SANCOR DULCE DE LECHE Clase 29 Registro 435241 Titular Sancor Cooperativas l,Jnidas Limitada (AR) .../...

Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los confusión entre los consumidores.- por
lo que de conformidad al articulo 6e de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante mencionar a la
Sra. Directora, que el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA es

accionista en la sociedad de mi mandante PHARMA ENFAN?'S.Á. tal como lo podemos veÍ en un fragmento
del Acta de Asamblea citada a continuación, la cual adjuntamos enteramente al final de este escrito con la
apostilla correspondiente .../... Asi mismo, contamos con una autorización firmada y debidamente
apostillada por el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA,
teniendo en cuenta que la presentación y posterior registro de las marcas no constituyen para ellos ningún
riesgo de confusión ni tampoco ningún acto de competencia desleal debido a que son ramas de producción

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso i
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POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'765 DE FECHA II DE MAYO DE2023, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITTJD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR
BEBÉ ADVANCED I Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N' 2939612022, A NOMBRE DE pHARMA
ENFANT S¿"--.-.-.---

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser

pasado por alto el hecho de que los ütulares de las marcas en pugna: SANCOR COOPERAIIVAS UNIDAS

LIMIADA (titular de las marcas base de rechazo) y PHARMA ENFANT S.A (titular de la marca solicitada)
son la misma persona jurÍdica, lo cual se constata mediante el Acta de Asamblea de fecha I de noviembre de

2021, en la que se resuelve: "...Por su parte, SanCor Cooperativas Unidas Limitada, en su carácter de único
accionista titular de acciones Clase B, que actualmente representan el diez por ciento (10%) del capital
social, constituido en forma simultánea en Asamblea Especial de la Clase B de Acciones, resuelve designar al
Sr. Mauricio Antonio Stortoni como SÍndico Titular por la Clase B, y al Sr. Gustavo Luciano Billinghurst
como SÍndico Suplente para la Clase B. .../... Modificar la denominación social de MEAD IOHNSON
NUTRITION ARGENTINA S.A. a "PHARMA ENFANIS.A... "e igualmente esto se confirma con la autorización
firmada y apostillada por SANCOR COOPERATTVAS UNIDAS LIMIIADA (titular de las marcas base de

rechazo), documentos presentados por PIIARMA ENFANT SA (titular de Ia marca solicitada).-

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que SANCOR SANCOR 75 AÑOS MANTECA, SANCOR

VID,\ SANCOR DULCE DE LECHE, SANCOR YOGS, SANCOR LECHE CHOCOL,{IADA (marcas base de

rechazo) y SANCOR BEBÉ ADVANCED I (marca solicitante) pertenecen a una misma familia de marcas,

propiedad del mismo titular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de

confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen

de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección consldera que es un signo con características

propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás

concordantes de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N'765 de fecha 1l de mayo de2023 dictada por la Dirección
de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca

"SANCOR BEBÉ ADVANCED I Y ETIQUE"IA", Clase 29, Expediente No 2939612022,

solicitada a nombre de PHARMAENFANT SA-----------

Arb 3e
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Resorución..-06 4 S
poR LA cuAL sE REVocA I¿. REsoLUcróN N'836 DE FECHA 17 DE MAyo DEzoz3, DISrADA poR I*A
nnrcclóN DE MARcAS, EN EL EIpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "sANcoR
nrgÉ supREME ADVANCED 2 y ETIeUETA", CLASE 05, ExnEDIENTE N" zg3ggl2ozz, A NoMBRE DE
PHARMA ENMNT Sá--.....-..

Asunción, 2 g AG0

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PFIARMAENEANT
SA. en contra de la Resolución N' 836 de fecha 17 de mayo de2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;---

RESULTA:

Que, en fecha 16 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de PHARMA ENFANT
S.rA- e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 836 de fecha 17 de mayo de 2023,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 28 de agosto de2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 04 de octubre de 2023, el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A.

expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha l0 de octubre de2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: .../... Expediente
2012-1229773 SANCOR Clase 29 Registro 398473 Titular Sancor Cooperativas unidas Limitada (AR),

Expediente 2017-1777003 SANCOR Clase 3O Registro 452026 Titular Sancor Cooperativas Llnidas Limitada
(AR) Expediente 2Ol7-l777OOó SANCOR Clase 29 Registro 452028 Titular Sancor Cooperativas Unidas
Limitada (AR) /...Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán
tener coexistencia pacifrca, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los confusión entre los
consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
solicitado.-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante mencionar a la
Sra. Directora, que el titular de la marca antecedenfe S,4NCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA es

accionista en la sociedad de mi mandante PHARMA ENFANT S.A. tal como lo podemos ver en un fragmento
del Acta de Asamblea citada a continuación, la cual adjuntamos enteramente al finalde este escrito con la
apostilla correspondiente .../... Asi mismo, contamos con una autorización firmada y debidamente
apostillada por el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA,
teniendo en cuenta que la presentación y posterior registro de las marcas no constituyen para ellos ningún
riesgo de confusión ni tampoco ningún acto de competencia desleal debido a que son ramas de producción

Que, corresponde a esta
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'836 DE FECHA 17 DE MAYO DE2023, DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE T{ARCAS, EN EL E)PEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR
BEBÉ SUPREME ADVANCED 2 Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 2g3ggl2122, A NOMBRE DE
PHARMAENFANTSA

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser

pasado por alto el hecho de que los ütulares de las marcas en pugna: SANCOR COOPERATTVAS UNIDAS
LIMIADA (titular de las marcas base de rechazo) y PHARMA ENEANT SA. (titular de la marca solicitada)
son la misma persona jurídica, lo cual se constata mediante el Acta de Asamblea de fecha I de noviembre de

202I, en la que se resuelve: "...Por su parte, SanCor Cooperativas Unidas Limitada, en su carácter de único
accionista ütular de acciones Clase B, que actualmente representan el diez por ciento (10%) del capital
social, constituido en forma simultánea en Asamblea Especial de la Clase B de Acciones, resuelve designar al
Sr. Mauricio Antonio Stortoni como SÍndico Titular por )a Clase B, y al Sr. Gustavo Luciano Billinghurst
como SÍndico Suplente para la Clase B. .../... Modificar la denominación social de MEAD JOHNSON
NUTRITION ARGENTINA S.A. a "PHARMA ENFANT 5.A..." e igualmente esto se confirma con la autorización
firmada y apostillada por SANCOR COOPERAIIVAS UNIDAS LIMITADA (titular de las marcas base de

rechazo), documentos presentados por PHARMAENEANTS.A (titular de la marca solicitada).-

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que SANCOR (marcas base de rechazo) y SANCOR BEBÉ

SUPREME ADVANCED 2 (marca sohcitante) pertenecen a una misma familia de marcas, propiedad del
mismo titular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe nesgo de confusión alguno, ni
mucho menos perjuicio para su propietario

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con caracterÍsticas
propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecldas en el Art. 6 y demás

concordantes de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida

ArL le

PORTANTO,
LA DTRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE

REVOCAR la Resolución N' 836 de fecha 17 de mayo de2023 dictada por la Direccrón
de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"SANCOR BEBÉ SUPREME ADVANCED 2 Y ETIQUEIA", clase 05, Expediente N"
29399 I 2022, solicitada a nombre de PHARMA ENFANT SA - - - - - - - - - -

Ar[ 3e NOTIFÍQUESE. ---------- - - - - - - - -- - - - - - -- - )

Ar[ 2e
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N'763 DE FEcHA ll DE MAyo DEzoz3, DISTADA poR LA
onrcclóN DE MARCAs, EN EL DGEDIENTE DE soI.lcmuD DE REGISTRo DE LA MARcA "sANCoR
nrgÉ ADvANcED 2 y ETIeuE"tA", cLAsE 29, EXrEDIENTE N" 2g3gzlzozz, A NoMBRE DE nHARMA
ENEANT S¿"---------

Asunción, 
Zg AGü Z02l'

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PHARMAENFANT
SA en contra de la Resolución N" 763 de fecha 1l de mayo de2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de agosto de2023 se presenta el representante convencional dePFIARN4AENEANT
SA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 7ó3 de fecha ll de mayo de 2023,
dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de PFIARMA ENFANT S.A
expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 30 de octubre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) Que la solicitud de registro de la marca SANCOR

BEBÉ ADVANCED 2 ha sido presentada para amparar los productos de la clase 29. Que habiéndose realizado
la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente 2014-1411622 Denominación SANCOR DULCE DE LECHE Clase 29 Registro 4i5241 Titular Sancor
Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2014-1420978 Denominación SANCOR CALIDAD PARA
CONFIAR TODA LA VIDA Clase 29 Registro 407503 Titular Sancor Cooperativas Llnidas Limitada (AR)
Expediente 2015-1545363 Denominación SANCOR MOZZARELLA TRADICIONAL Clase 29 Registro 483702
Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR) .../... Comentario: Que las denominaciones son casi
idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de
confusión entre los confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artÍculo óp de la Ley
1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-» -----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante mencionar a la
Sra. Directora, que el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA es
accionista en la sociedad de mi mandante PHARMA ENFANT S.A. tal como lo podemos ver en un fragmento
del Acta de Asamblea citada a continuación, la cual adjuntamos enteramente al finalde esfe escrito con la
apostilla correspondiente .../... Asi mismo, contamos con una autorización frrmada y debidamente
apostillada por el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA,
teniendo en cuenta que la presentación y posterior registro de las marcas no constituyen para ellos ningún
riesgo de confusión ni tampoco ningún acto de competencia desleal debido a que son ramas de producción
y consumidor final diferentes...". -------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso



DIRECCIÓN NACIONAL DE

tF :*, cOBIERNO nn I PARAGVÁI
\}F PARAGUAY I REKUAI

V _lW PRoPIEDAD
\I INTELECTUAL

PARAGUAY
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N'763Dr. FEcIIA 11 DE MAyo DEzoz3, DICTADA poR LA
pmrccróN DE MARc.&s, EN EL E>rpEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE rá, MARCA "sANCoR
gnnÉ ADVANCED 2 y ETIeUETA", cLASE 29, ExnEDIENTE N' zg3gzlzozz, A NoMBRE DE pHARMA
ENEANT SA-..---.-..

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser

pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: SANCOR COOPERATTVAS UNIDAS

LIMITADA (titular de las marcas base de rechazo) y PHARMA ENFANT S.A. (titular de la marca solicitada)
son la misma persona jurÍdica, lo cual se constata mediante el Acta de Asamblea de fecha I de noviembre de

2021, en la que se resuelve: "...Por su parte, SanCor Cooperativas Unidas Limitada, en su carácter de único
accionista titular de acciones Clase B, que actualmente representan el diez por ciento (10o/o) del capital
social, constituido en forma simultánea en Asamblea Especial de la Clase B de Acciones, resuelve designar al
Sr. Mauricio Antonio Stortoni como Sindico Titular por la Clase B, y al Sr. Gustavo Luciano Billinghurst
como Síndico Suplente para la Clase B. .../... Modificar la denominación social de MEAD IOHNSON
NUTRITION ARGENTINA S.A. a "PHARMA ENFANT 5.A..." e igualmente esto se confirma con la autorización
firmada y apostillada por SANCOR COOPERATTVAS UNIDAS LIMTIADA (titular de las marcas base de

rechazo), documentos presentados por PHARMA ENEANT SA (titular de la marca solicitada).-

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que SANCOR DULCE DE LECHE, SANCOR CALIDAD

PARA CONFTAR TODA LA VIDA" SANCOR MOZZARELLATRADICIONAL MAESTROS QUESEROS, SANCOR
YOGS, SANCOR QUESABORES, SANCOR QUESABORES LIGHT, SANCOR, SANCOR LECHE
CHOCOLAiIADA" SANCOR LECHE EN POLVO (marcas base de rechazo) y SANCOR BEBÉ ADVANCED 2

(marca solicitante) pertenecen a una misma familia de marcas, propiedad del mismo titular y que si

permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni mucho menos perjuicio
para su propietario

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con caracterÍsticas
propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás

concordantes de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida

Art.le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE Iá, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

REVOCAR la Resolución N" 763 de fecha 1l de mayo de2023 dictada por la Dirección
de Marcas.

ArL2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"SANCOR BEBÉ ADVANCED 2 Y ETIQUE-IA", Clase 29, Expediente N" 2939212022,

solicitada a nombre de PHARMAENEANT SA----------

ArL 39 NOTIFÍQTJESE. -----.----
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Resoruciónr.r'0$-Ji I
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N' 835 DE FEcr-IA 17 DE MAyo DEzoz3, DISTADA poR LA
OMTCCTÓN DE MARCAS, EN EL E)(PEDIENTE DE SOLICMUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SAI{COR
¡pnÉ supRgME ADVANCED 3 y ETIeuE"rA", cLAsE 05, EXPEDIENTE N" 2gg$7l2o2z, A NoMBRE DE
PHARMA ENMNT S¿"..........

Asunción, ZgAG0 ?nlt,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PHARMA ENFANT
SA en contra de la Resolución N' 835 de fecha 17 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;---

RESULTA:

Que, en fecha 16 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de PHARMA ENEANT
SA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 835 de fecha 17 de mayo de 2023,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 28 de agosto de2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 04 de octubre de 2023, el representante convencional de PHARMA ENF.ANT S.A.

expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha I0 de octubre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) Que la solicitud de registro de la marca SANCOR

BEBÉ ADVANCED 3 ha sido representada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose
realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la
marca: Expediente 2013-1308395 Denominación SANCOR VIDA Clase 29 Registro 391512 Titular Sancor
Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2015-1551148 Denominación SANCOR SHIMY FULL
CHOCOLATADA Clase 29 Registro 480937 Titular Sancor Cooperativas lJnidas Limitada (AR), Expediente
2017-1777006 Denominación SANCOR Clase 29 Registro 452028 Titular Sancor Cooperaüvas [Jnidas Limitada
(AR) Expediente 2018-1811026 Denominación SANCOR LECHE CHOCOLATADA Clase 29 Registro 463164

Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2019-1984431 Denominación SANCOR
LECHE EN POLVO Clase 29 Registro 4971049 Titular Sancor Cooperativas lJnidas Limitada (AR)...

/...Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los confusión entre los consumidores.- por
lo que de conformidad alarticulo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-"------------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante mencionar a la
Sra. Directora, que el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA es

accionista en la sociedad de mi mandante PHARMA ENFANT S.A. tal como lo podemos ver en un fragmento
del Acta de Asamblea citada a continuación, la cual adjuntamos enteramente al frnal de este escrito con la
apostilla correspondiente .../... Así mismo, contamos con una autorización frrmada y debidamente
apostillada por el ütular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA,
teniendo en cuenta que la presentación y posterior registro de las marcas no constituyen
riesgo de confusión ni tampoco ningún acto de competencia desleal debido a que son ramas
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Resorución"O 6 4 I
poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUCTóN N" 835 DE FECFTA 17 DE MAyo DE zoz3, DICTADA poR LA
ompccróN DE MARCAS, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "sANcoR
grgÉ supREME ADVANcED 3 y ETIeLrErA", cLAsE 05, EXeEDIENTE N" z93*7lzo22, A NoMBRE DE
PHARMA ENFANT S-A...-.-.----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuesüón, esta Dirección considera que no puede ser

pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: SANCOR COOPERAITVAS UNIDAS
LIMITADA (titular de las marcas base de rechazo) y PHARMA ENEANT SA. (titular de la marca solicitada)
son la misma persona jurÍdica, lo cual se constata mediante elActa de Asamblea de fecha I de noviembre de

2021, en la que se resuelve: "...Por su parte, SanCor Cooperativas lJnidas Limitada, en su carácter de único
accionista titular de acciones C/ase B, que actualmente representan el diez por ciento (10o/o) del capital
social, constituido en forma simultánea en Asamblea Especial de la Clase B de Acciones, resuelve designar al
Sr. Mauricio Antonio Stortoni como Síndico Titular por la Clase B, y al Sr. Gustavo Luciano Billinghurst
como Síndico Suplente para la Clase B. .../... Modificar la denominación social de MEAD JOHNSON
NUTRITION ARGENTINA S.A. a "PHARMA ENFANT 5.A..." e rgualmente esto se confirma con la autorización
firmada y apostillada por SANCOR COOPERAITVAS UNIDAS LIMIADA (titular de las marcas base de

rechazo), documentos presentados por PFLARMA ENFANT S.A (titular de la marca solicitada).-

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que SANCOR, SANCOR SHIMY FULL CHOLATADA
SANCOR, SANCOR LECHE CHOCOLAIADA, SANCOR LECHE EN POLVO (marcas base de rechazo) y
SANCOR BEBÉ SUPREME ADVANCED 3 (marca solicitante) pertenecen a una misma familia de marcas,

propiedad del mismo titular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de

confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de Ia solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características
propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás

concordantes de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida
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PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N" 835 de fecha 17 de mayo de 2023 dictada por la Dirección
de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"SANCOR BEBÉ SUPREME ADVANCED 3 Y ETIQUETA" clase 05, Expedrente N"
2938712022, solicitada a nombre de PHARMAENEANTS.d-;

ArL 39 NOTIFÍQUESE..-.-.-----
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N' 927 DE FECHA 8 DE JUMo DE zoz3, DIcTADA poR LA
omrcclóN DE MARcAs, EN EL DeEDIENTE DE sol.lcrruD pE nndsrno DE LA r{ARcA "sANcoR
grnÉ ADvANCED y ETIQUETA', cLAsE 29, EXPEDIENTE N' 18134/2022, A NoMBRE DE pHARMA ENFANT
sA.----------

Asunción, 2gAG0 li',,,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PHARIvÍAENFANT
SA en contra de la Resolución N' 927 de fecha 8 de junio de2023, dictada por Ia Dirección de Marcas, yi----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de agosto de 2O23 se presenta el representante convencional de PHARMAENEANT
Sá- e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 927 de fecha 8 de junio de 2023,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 05 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de PHARMA ENEANT S.A.

expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 30 de octubre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) Que la solicitud de registro de la marca SANCOR

BEBÉ ADVANCED ha sido presentada para amparar los productos de la clase 29. Que habiéndose realizado
la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente 2011-1126481 Denominación SANCOR BEBE PLUS 2 ( 6 A 12 MESES) Clase 29 Registro 382844

Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2012-1229772 Denominación SANCOR

QUESABORES HEBRAS FINAS Clase 29 Registro 398472 Titular Sancor Cooperativas IJnidas Limitada (AR),

Expediente 2013'1354274 Denominación SANCOR YOGS LIGHT Clase 29 Registro 43ó610 Titular Sancor
Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2oli-1i54275 Denominación SANCOR YOGS LIGHT Clase 29
Registro 435322 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR) Expediente 2oli-1354276 Denominación
SANCOR YOGS LIGHT Clase 29 Registro 435323 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR),

Expediente 2013-1354277 Denominación SANCOR YOGS LIGHT Clase 29 Registro 435324 Titular Sancor
Cooperativas Unidas Limitada (AR), .../...Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre
los confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 6s de la Ley 1294/98 de
Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante mencionar a la
Sra. Directora, que el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA es

accionista en la sociedad de mi mandante PHARMA ENFANT S.A. tal como lo podemos ver en un fragmento
del Acta de Asamblea citada a continuación, la cual adjuntamos enteramente al final de este escrito con la
aposülla correspondiente .../... AsÍ mismo, contamos con una autorización firmada y debidamente
apostillada por el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS
teniendo en cuenta que la presentación y posterior registro de las
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Resolución *0d4, 6^- 
^- -

POR LA CUAL SE REVOCA I-A RESOLUCIÓN N" 927 DE FECHA 8 DE JUNIO DE 2023, DISTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'SANCOR
BEBÉ ADVANCED Y ETIQUETA',, CLASE 29, EXPEDIENTE N" 18134/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT
sA----------
riesgo de confusión ni tampoco ningún acto de competencia deslealdebido a que son ramas de producción

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestrón, esta Dirección considera que no puede ser

pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: SANCOR COOPERATTVAS UNIDAS
LIMITADA (titular de las marcas base de rechazo) y PHARMA ENEANT SA (titular de la marca solicitada)
son la misma persona jurídica, lo cual se constata medrante el Acta de Asamblea de fecha I de noviembre de

2021, en la que se resuelve: "...Por su parte, SanCor Cooperativas Unidas Limitada, en su carácter de único
accionista ütular de acciones Clase B, que actualmente representan el diez por ciento (10%) del capital
social, constituido en forma simultánea en Asamblea Especial de la Clase B de Acciones, resuelve designar al
Sr. Mauricio Antonio Stortoni como SÍndico Titular por la Clase B, y il Sr. Gustavo Luciano Billinghurst
como Síndico Suplente para la Clase B. .../... Modifrcar la denominación social de MEAD IOHNSON
NUTRITION ARGENflNA S.A. a "PHARMA ENFANT 5.A..."e igualmente esto se confirma con la autorización
firmada y apostillada por SANCOR COOPERATWAS UNIDAS LMITADA (titular de las marcas base de

rechazo), documentos presentados por PHARMAENFANT SA (titular de la marca solicitada).-

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que SANCOR BEBÉ PLUS 2 (6 A12 MESES), SANCOR

QUESABORES HEBRAS FINAS, SANCORYOGS LIGHT, SANCOR CALIDADPARACONFIARTODALAVIDA.
SANCOR SHIMY FULL CHOCOL{TADA, SANCOR YOGS, SANCOR, SANCOR LECHE CHOCOIAIADA,
SANCOR BIO BALANCE A+, NATURALMENTE PURAY NLTTRITTVA., SANCOR LECHE EN POLVO, SANCOR
CALIDAD I-ÁCteA INTERNACIONAL (marcas base de rechazo) y SANCOR BEBÉ ADVANCED (marca

solicitante) pertenecen a una misma familia de marcas, propiedad del mismo titular y que si permitimos la

coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su

propietario

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con característlcas
propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás

concordantes de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 927 de fecha 8 de junio de 2023 dictada por la Dirección
de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca

"SANCOR BEBÉ ADVANCED Y ETIQUETA", Clase 29, Expediente No 7813412022,

solicitada a nombre de PHARMA ENFANT S-A.- - - - - - -- - -

Art.3e NOTIFÍQUESE.



DIRECCIóN NACIONAL DE

(.,]E PROPIEDAD
\¡"É INTELECTUAL

PARAGUAY

(*$iñHH9Áil lffiY§,Xf'
Resoluciónlr-Qe'T, ffi

poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N' 752 DE FEcHA u DE MAyo DE zozS, DISTADA poR LA
omnccróN DE MARCAS, EN EL H<pEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "sANCoR
¡pgÉ eLUS y ETIeuErA", CLASE 05, ExIEDIENTE N' r8137/2ozz, A NoMBRE DE nHARMA ENEANT

Asunción, 2g lfifl ?[)?l'

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PHARMAENEANT
SA en contra de la Resolución N' ISZ de fecha 11 de mayo de2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---

RE S U LTA:

Que, en fecha 07 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de PITARMAENFANT

S,A- e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 752 de fecha ll de mayo de 2023,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de PHARMA ENFANT SA
expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 30 de octubre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: .../... SANCOR
BEBE Clase 5 Registro 513718 Titular MIN U.S. Holdings Llc (Us).../...Comentario: Que las denominaciones
son casi idénticas; muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear
riesgo de confusión entre los confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artÍculo 6s
de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante mencionar a la

Sra. Directora, que el titular de la marca antecedente MJN U.S. HOLDINGS LLC es accionista en la sociedad
de mi mandante PHARMA ENFANT S.A. tal como lo podemos ver en un fragmento del Acta de Asamblea
citada a continuación, la cual adjuntamos enteramente al final de este escrito con la aposülla
correspondiente .../... La empresa MIN US. HOLDINGS LLC es una de las principales interesadas en registrar
las marcas de SANCOR pertenecientes a PHARMA ENFANT S.A. en la linea de leches para lactantes, en vista
de ser accionista de dicha empresa tal como demostramos en este escrito .../... Por lo expuesto más arriba, es

que el titular de la marca antecedente MJN U.S. HOLDINGS LLC no presentó oposición a la marca solicitada
por mi mandante, puesto que es sumamente importante el registro de la marca solicitada en nuestro pais y
la misma no interfiere en los intereses del titular base de la marca antecedente...'. -----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el

pasado por alto el hecho de que los

ARGENTINA S.A. (titular de la marca

fondo de la cuestión, esta

titulares de las marcas en

base de rechazo) y
MEAD IONHSON
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Resolución

POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N" 752D8 FECHA T DE MAYO DE 2023, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A N4ARCA "SANCOR
BEBÉ PLUS Y mQUETA" CLASIE 05, EXPEDIENTE N' 18137/2022, A NOMBRE DE pHARMA ENFANT
sA----------
solicitada) son la misma persona jurídica, lo cual se constata mediante el Acta de Asamblea de fecha I de

noviembre de 2021, en la que se resuelve: "...Modificar la denominación social de MEAD IOHNSON
NUTRITION ARGENTINA S.A. a "PHARMA ENFANT 5.A..." adjuntada por el representante de PFIARMA
ENFANT SA----.....-

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas marcas SANCOR BEBE (marca base de

rechazo) y SANCOR BEBÉ PLUS (marca solicitante) pertenecen a una misma familia de marcas, propiedad
del mismo titular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni
mucho menos perjuicio para su propietario

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen

de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con caracterÍsticas
propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás

concordantes de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida

ArL le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N'752 de fecha 11 de mayo de2023 dictada por la Dirección
de Marcas.

ArL2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"SANCOR BEBÉ PLUS Y mQUETA', clase 05, Expediente No l8l37lz1zz,solicitada a

Art.3s NOTrFÍQUESE. ----------

ÁbsX"ud»
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nombre
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Resolución No_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 753 DE FECHA 11 DE MAYO DE2OZ3, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá. MARCA "SANCOR
BEBÉ PLUS Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N" 18143/2022, A NoMBRE DE pHARMA ENFANT
sA.----------

Asunción, 2gÁi',r 2ll?¿

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PFIARMA ENEANT
SA en contra de la Resolución N'753 de fecha ll de mayo de2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de PHARMAENEANT
SA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 753 de fecha ll de mayo de 2023,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de PHARMA ENEANT Sá"
expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 30 de octubre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) Que la solicitud de registro de la marca SANCOR
BEBÉ PLUS ha sido presentada para amparar los productos de la clase 29. Que habiéndose realizado la
búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente 2011-1126481 Denominación SANCOR BEBE PLUS 2 ( 6 A 12 MESES) Clase 29 Registro 382844
Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2Ol2-1229773 Denominación SANCOR Clase
29 Registro 398473 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2013-1308395
Denominación SANCOR VIDA Clase 29 Registro 391512 Titular Sancor Cooperativas IJnidas Limitada (AR),
Expediente 2013-1354275 Denominación SANCOR YOGS LIGHT Clase 29 Registro 435322 Titular Sancor
Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2013-1354276 Denominación SANCOR YOGS LIGHT Clase
29 Registro 4i5323 Titular Sancor Cooperativas lJnidas Limitada (AR), .../...Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusión entre los confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad
al artÍculo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-" -----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(...) es importante mencionar a la
Sra. Directora, que el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIUAS UNIDAS LIMITADA es

accionista en la sociedad de mi mandante PHARMA ENFANI S.A. tal como lo podemos ver en un fragmento
del Acta de Asamblea citada a continuación, la cual adjuntamos enteramente al final de este escrito con la
apostilla correspondiente .../... Así mismo, contamos con una autorización firmada y debidamente
apostillada por el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA,
teniendo en cuenta que la presentación y posterior registro de las marcas na constituyen para ellos ningún
riesgo de confusión ni tampoco ningún acto de competencia desleal debido a que son ramas, '10n

y consumidor final diferentes...". -------

Abg. staldo
Di¡
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poR LA cuAL sE REVocA r¿, RESoLUcTóN N'253 DE FEcHA rl DE MAyo DEzoz3, DISIADA poR r.Á.
pmpcclóN DE MARcAs, EN EL pI<pEDIENTE DE SoLICITT.JD DE REGISTRo DE LA MARcA "sANcoR
¡EnÉ nLUS y ETIeUETA, cLAsE 29, ExIEDIENTE N" 18143/2022, A NoMBRE DE eHARMA ENEANT
s-A-----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser

pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: SANCOR COOPERAITVAS UNIDAS

LIMITADA (titular de las marcas base de rechazo) y PFIARMA ENEANT SA (titular de la marca solicitada)

son la misma persona jurídica, lo cual se constata mediante el Acta de Asamblea de fecha I de noviembre de

2021, en la que se resuelve: "...Por su parte, SanCor Cooperaüvas Unidas Limitada, en su carácter de único
accionista ütular de acciones Clase B, que actualmente representan el diez por ciento (10%) del capital
social, constituido en forma simultánea en Asamblea Especial de la Clase B de Acciones, resuelve designar al
Sr. Mauricio Antonio Stortoni como Síndico Titular por la Clase B, y al Sr. Gustavo Luciano Billinghurst
como Sindico Suplente para la Clase B. .../... Modifrcar la denominación social de MEAD JOHNSON
NIJTRITION ARGENTINA S.A. a "PHARMA ENFANT 5.A... "e igualmente esto se confirma con la autorización

firmada y apostillada por SANCOR COOPERATTVAS UNIDAS LIMITADA (titular de las marcas base de

rechazo), documentos presentados por PHARMA ENFANT S.A (titular de la marca solicitada).-

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que SANCOR BEBÉ PLUS 2 (6 A12 MESES), SANCOR

SANCOR VID,\ SANCOR YOGS LIGHT, SANCOR DULCE DE LECHE, SANCOR YOGS, SANCOR

QUESABORES, SANCOR QUESABORES LIGHT, SANCOR, SANCOR LECHE CHOCOLAIADA, SANCOR

LECHE EN POLVO (marcas base de rechazo) y SANCOR BEBÉ PLUS (marca solicitante) pertenecen a una

misma familia de marcas, propiedad del mismo titular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no
existe riesgo de confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen

de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características

propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás

concordantes de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida

ArL le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 753 de fecha ll de mayo de2023 dictada por la Dirección
de Marcas.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"SANCOR BEBÉ PLUS Y ETIQUEIA", Clase 29, Expediente N" 18L4312O22, soli a

nombre de PHARMA ENFANT SA----------

zil:u-...-.'

/t' ..!'; -

Art.3s NOTTFÍ QUESE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - )

)



DIRECCIÓN NACIONAL DE(..\ PRoPTEDAD
\.8 INTELECTUAL

W \GOBIERNOT¡u I PARAGVÁI
\"F PARAGUAY I REKUAI

PARAGUAY

Resolución No_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 754D8 FECHA II DE MAYO DE2023, DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE N,ÍARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE I.A N,fARcA .SANCoR
BEBÉ SUPREME Y ETIQLTE"IA', cLAsE 05, EXpEDIENTE N" 18147/2022, A NoMBRE DE pHARtvlA ENEANT
sJ"----------

Asunción,2g¡rtil ?02t,

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PHARMAENFANT
S,A. en contra de la Resolución N" 754 de fecha Il de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---

RESULTA:

Que, en fecha 07 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de PHARMAENEANT
SA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 754 de fecha ll de mayo de 2023,
dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 20 de sepüembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A
expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 30 de octubre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: .../... SANCOR
BEBE Clase 5 Registro 513718 Titular MIN U.S. Holdings Llc (Us).../...Comentario: Que las denominaciones
son casi idénticas; muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífrca, en una misma clase, sin crear
riesgo de confusión entre los confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6p
de la Ley 1294/95 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado ---- -------- -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante mencionar a la
Sra. Directora, que el titular de la marca antecedente MIN U.S. HOLDINGS LLC es accionista en la sociedad
de mi mandante PHARMA ENFANT S.A. tal como lo podemos ver en un fragmento del Acta de Asamblea
citada a continuación, la cual adjuntamos enteramente al final de este escrito con la aposülla
conespondiente .../... La empresa MIN U.S. HOLDINGS LLC es una de las principales interesadas en registrar
las marcas de SANCOR pertenecientes a PHARMA ENFANT S.A. en la linea de leches para lactantes, en vista
de ser accionista de dicha empresa tal como demostramos en este escrito .../... Por lo expuesto más arriba, es
que el titular de la marca antecedente MJN U.S. HOLDINGS LLC no presentó oposición a la marca solicitada
por mi mandante, puesto que es sumamente importante el registro de la marca solicitada en nuestro país y
la misma no inter{iere en los intereses del titular base de la marca antecedente...u. -----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre Ia procedencia o no del recurso interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el

pasado por alto el hecho de que los

ARGENTINA S.A. (ütular de la marca

fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no
titulares de las marcas en pugna: MEAD IONHSON
base de rechazo) y PH,lRlv@ffi§§ff SA. (ti

Clauclia Pamela
Di¡ccton Geneml Intc¡ina
ión Geiicrd de Propiedad Indusuial



,V,.\ GOBIERNOnnl I PARAGVÁI\i.l PARAGUAY REKUAI

Resolución

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 754D8 FECHA 1I DE MAYO DE2OZ3, DICThDA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL DGEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A. MARCA "SANCOR
BEBÉ SUPREME Y ETIQL,E"[A", CLASE 05, EXPEDIENTE No L8t47l2O22,A NOMBRE DE PHARMA ENFANT
s-A"----------
solicitada) son la misma persona jurídica, lo cual se constata mediante el Acta de Asamblea de fecha I de

noviembre de 2021, en la que se resuelve: "...Modificar la denominación social de MEAD IOHNSON
NUTRITION ARGENTINA S.A. a "PHARMA ENFANT 5.A..." adjuntada por el representante de PFIARIvIA
ENFANTSA

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas marcas SANCOR BEBE (marca base de

rechazo) y SANCOR BEBÉ SUPREME (marca solicitante) pertenecen a una misma familia de marcas,

propiedad del mismo titular y que si permitimos la coexstencia de las mismas, no existe riesgo de

confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características

propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecrdas en el Art. 6 y demás

concordantes de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida

PORTANTO,
I.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE

REVOCAR la Resolución N'754 de fecha 1l de mayo de2023 dictada por la Dirección
de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca

"SANCOR BEBÉ SUPREME Y ETIQUETA, clase 05, Expediente No 18t4712O22,

solicitada a nombre de PHARMA ENEANT S.A.- - - - - - - - - -- - -

Arr.3e NOTIFÍQUESE. ----------

DtREcctóN NActoNAL DE

( "Jl, PRoPTEDAD
\I INTELECTUAL

PARAGUAY

ArL ls

Art.2e

2

hhg. Claudia pamela

Dlrcecicin Cici:,¡id de Propiedad Indusuial
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Resoluciónrt.-ü{;

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 602 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE hOI3,DICIADA POR
LA DIRECCIÓNDEASUNTOS N4ARCARIoS LITIGIoSoS, EN ELEXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA "IAVA SUNSET DESCUBRE CON NOSOTROS LA PASION DE UN AMANECER DIFERENTE
SLoGAN Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N" 67680/2022, A NOMBRE DE MARCO GIMENEZ
GAr-no.----

ésta un término genérico; SUNSET: atardecer, en tanto que la oponente TAVA: aldea y GLAMPING:juegos.
En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna -IAVA SUNSET
DESCUBRE CON NOSOTROS LA PASION DE UN AMANECER DIFERENTE SLOGAN Y ETIQUETA"
(solicitante) vs "TAVA GLAMPING" (oponente) no se leen de la misma manera, como se puede notar al
cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea
conceptual. Analizando Ia marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como
para afirmar que existe algún riesgo de confusión.------------

Que, cabe mencionar que la solicitud de autos cuenta con un slogan "DESCUBRE CON NOSOTROS
LA PASION DE UN AMANECER DIFERENTE", dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de la
marca oponente. Al respecto expresa además Otamendi: 'los slogans desempeñan elpapel de un elemento
individualizador y, precisamente por asi hacerlo, contribuyen a que el público consumidor pueda
diferenciar y seleccionar el producto de su preferencia, y a que el empresario cuente con un medio más
(cuya eficacia suele estar en relación directa con la originalidad e ingenio de la frase para perfilar sus
productos) dentro del conjunto de los que forman el mercadou.-------------

Que, si bien las marcas en pugna comparten letras en común, no es menos cierto que cuentan con
elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad
en el plano fonético como el gráfico, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin
mayores miramientos la solicitud de registro,puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y
que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sear?

confundible,s. "' Así, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en
conjunto en la presente resolución. -----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones TAVA
SUNSET DESCUBRE CON NOSOTROS LA PASION DE UN AMANECER DIFERENTE SLOGAN Y ETIQUETA
(solicitada), y TAVA GLAMPING (oponente), se comparte el vocablo "TAVA", existe otra marca registrada
que cuenta con una denominación similar . En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema
informátlco de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: QUINTAJAI&VY'A, Registro
N' 529662 a nombre de Robert Ramon Martinez., extremo que demuestra la coeistencia
mismas dentro del mercado y que mal podrÍa el titular de la marca oponente pretender
exclusividad un vocablo con el cual ya coexisten previamente. ---------

,"*§M
If."i 1. Directora§encralt¡1¿¡¡¡.
: Dircccirin 6cnor{fdr propicdrd Indusrrirl

Dirección )ügfl de prcpieJ: j Irre Iecr::al

i_r .i{¡

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción.2013.
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ResoruciónNo 06 5 5
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N" ó02 DE FECHA 2s DE Acosro DE 2023, DICTADA poR
LA DIREcctór.¡ or¿suNTos MARcARIoS LITIcIosos, EN ELEXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA TAVA SUNSET DESCUBRE CON NOSOTROS LA PASION DE UN AMANECER DIFERENTE
sLocAN y mQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N' 67680/2022, A NOMBRE DE MARCO GIMENEZ
GAUTO.----

Que, siendo asÍ, el vocablo "TAVA" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado

en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda

intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente elArt. 16 de la Ley N'129411998 de Marcas que

textualmente expresa "Cuando la marca consista en una eüqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen

de uso común o necesario en el comercio". Así las cosas, en el supuesto caso de confirmar la resolución

recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando asÍ la libre competencia en el

mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. I07.

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna.

Analizado este aspecto, vemos que la marca solicitada cuenta con la leyenda TAVA SUNSET de color negro y

una figura geometrica de un triangulo invertido y otro triangulo que representa un cerro o montaña de

color dorado, dentro de un circulo, y debajo de la mismareza el slogan DESCUBRE CON NOSOTROS LA

PASION DE UN AMANECER DIFERENTE, mientras que la oponente cuenta con elnombre de la marca de la

adversa en colores negro con una tipografia peculiar; siendo mayores las diferencias que las semejanzas,

como puede apreciarse en el siguiente cotejo:

otREcctóN NAcIoNAL DE

marca solicitada

D:scuBt: coN NosofRos L PAstóN D¡
UN AMANICER DIFERENfE.

marca oponente

GLAMPING

En sÍntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,
son diferentes, disÍmiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacÍfica en el registro marcario nacional.--

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en
de condiciones, ya que es un signo con caracterÍsticas propias que la hacen diferente, original
de su antecedente, por lo que podrÍa darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas. C

anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida.
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Resolución No_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N' 602 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE2O23, DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA 'TAVA SUNSET DESCUBRE CON NOSOTROS LA PASION DE UN AMANECER DIFERENTE
SLoGAN Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N' 67680/2022, A NOMBRE DE MARCO GIMENEZ
GAUTO.---.

Asunción, 2 g A00 ?Ültr

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ELIANA
RODRIGUEZ ALCALA PERALTA en contra de la Resolución N" 602 de fecha 25 de agosto de 2023, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RES ULTA:

Que, en fecha 04 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de ELIANA
RODRIGUEZ ALCALA, PERALIA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 602 de
fecha 25 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 08 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha I0 de julio de 2024, el representante convencional de ELIANA RODRIGUEZ ALCAIA
PERALTA expresó agravios; en fecha 19 de julio de 2024, se presenta la representante convencional de
MARCO GIMENEZ GAUTO. y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos
para resolver en fecha 29 de julio de2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) Analizando las marcas TAVA SUNSET DESCUBRE

CoN NOS)IROS LA PASION DE UN AMANECER DIFERENTE SLOGAN Y ETIQUETA (solicitada) vs. TAVA

GLAMPING y CONSULTORIA AMBIENTAL TAVA PARAGUAY TRANSFORMANDO EL FUTURO (SLOGAN)
(oponentes), en conjunto encontramos que se puede concluir validamente que las marcas en cuestión no
podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor,
dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca
solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedosidad y especialidad, por lo que las

mismas pueden coexistir pacÍficamente, constatandose de esta forma que las marcas no producen ninguna
confundibilidad.../... Si bien es cierto las marcas en pugna tienen en común la expresion TAVA no es menos
cierto que en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el
público consumidor, ya que la expresión TAVA e genérico y de uso común y traducido al español significa
(ALDEA), como así tambien cabe mencionar que ya coexisten varias marcas con dicha denominación sin
ocasionar ninguna confusión o asociación en el mercado e igualmente la presente solicitud podrá coexistir
con todas ellas.../... La marca TAVA SUNSET DESCUBRE CON NOSOTROS LA PASION DE UN AMANECER
DIFERENTE SLOGAN Y EfiQUETA no ha realizado actos de competencia desleal.../... La misma cuenta con
uan etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de las marcas oponen
acompañada del slogan "DESCUBRE CON NOSOTROS LA PASION DE UN AMANECER
alejando aún más cualquier posibilidad de confusión, asociación o dilución de las marcas
Esta Dirección concluye que las oposiciones presentadas deben ser declaradas

Va
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Resorución*"-0-ül U 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 6O2DEFECHA 25 DE AGOSTO DEhOI3,DICTADAPOR
LA DIRECCTÓNPEASUNTOS N4ARCARIOS LITIGIOSOS, ENELEXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGISTRO
DE I-A TVÍARCA "TAVA SUNSET DESCUBRE CON NOSOTROS LA PASION DE UN AMANECER DIFERENTE
SLoGAN Y mQUE"rA", CLASE 43, EXPEDIENTE N' ó7680/2022, A NOMBRE DE MARCO GIMENEZ
GAtno.----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ELLANA RODRIGUEZ ALCALA PERAIIA y
manifiesta: "(...) N analizar las marcas en pugna en su visión de conjunto, que se observan las claras

semejanzas entre ambas desde el plano gramatical, visual y fonético, siendo las minimas diferencias, y es

muy bien sabido en derecho marcario que en el cotejo debe estar más a las semejanzas que a las
diferencias.../... ta identidad entre las marcas en pugna es evidente, ya que la marca solicitada contiene
como elemento principal la palabra TAVA, la cual no se encuentra diluida en clase 43 y por lo tanto es de uso
común en esta clase.../... La adición del eslogan DESCIJBRE CON NOSOIROS LA PASION DE uN
AMANECER DIFERENTE en la marca solicitada, no le aporta novedad ni distincion alguna y es evidente su
caracter secundario, analizando la propia etiqueta, en la que dicho eslogan se encuentra en la parte inferior
de la etiqueta y en un tamaño mucho menor que la denominacion TAVA SUNSET.../... Esto demuestra que la
solicitud pretendida no es más que un intento de apropiación de marca ajena.../.. La marca incluye y
reproduce totalmente a la marca registrada, por lo que lleva a una confusión visual, fonética y conceptual.
En ese sentido, el término TAVA, traducido del idioma guaranÍ, significa aldea, pueblo o ciudad, por lo
tanto, no es una palabra que describa el servicio ofrecido por mi mandante, lo que hace el contenido
conceptual de ambas marcas idéntico.../... Los servicios amparados por ambas clases se relacionan
directamente por incluir las mismas actividades que forman parte de la industria del hospedaje.../... fs
conocido como confusión indirecta, que se da cuando el consumidor piensa que el producto o servicio.../...
Finalmente, corresponde revocar la Resolución N' 602/2023». ------------

Que, la representante convencional del solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión
de agravios y entre otros argumentos dice:"(...) Los argumentos invocados por la oponente no son
sufrcientes para que la oposición sea declarada procedente, contrariamente a lo afirmado por la oponente
de manera que no causara la temida dilución de la marca base de ELIANA R)DRíGUEZ ALCALA PERALTA
.../... Con respecto a lo manifestado por la oponente, no es cierto puesto que la marca 'QUINTA TAVAW'A"
Registro N" 529óó2 coexiste con la marca oponente y a su vez recordar que TAVA es de uso común y varios
titulares coexisten sin causar riesgo de confusión alguna, por lo tanto mi mandante tiene el mismo derecho
de que su marca coexista como las demás.../... La Dirección de Asunfos Marcarios Litigiosos ha dictado un
fallo que se ajusta a derecho, ya que coincide con lo establecido marcaria, en la jurisprudencia y en la
doctrina, puesto que se realizó el cotejo en conjunto de las marcas en pugna, además de que ha quedado
demostrada la coexistencia pacífica con los demás registros.../... Estamos seguros que la Señora Directora
sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna, y que pueden
coexistir sin riesgos para el consumidor ni el comercio en gral.../... Por tanto, en merito de lo expuesto,
dictar resolución confirmando en todas sus partes la resolución N" 602/2023

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre Ia procedencia o no del recurso inte¡puesto

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencral marca, con la marca ya
existente (oponente), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas.

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el sigmficado conceptual
palabras que conforman las denominaciones. Haciendo una investigación más adentrada de las

pugna, sobre la traducción de dichas palabras tenemos que TAVA (idioma guaraní)

Abg. Claudj¡ t?amellCristaldo
Dircc rci?Ge ncral I n tc ti n a

Dirqc{iJíújrllml d. Piopii rJ ai hC :,rriil
Ditii#ñ1(¡citnrl Cc Ptopiei 
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 6O2DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS, ENEL EXPEDIENIE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA 'TAVA SUNSET DESCUBRE CON NOSOTROS LA PASION DE UN AMANECER DIFERENTE
SLoGAN Y mQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N. 67680/2022, A NOMBRE DE MARCO GIMENEZ
GAUTO..---

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArE le CONFIRMAR la Resolución N' 602 de fecha 25 de agosto de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca -IAVA
SUNSET DESCUBRE CON NOSOTROS LA PASION DE UN AMANECER DIFERENTE
SLOGAN Y ETIQUETA', clase 43, Expediente No 6768012022. solicitada a nombre de

Ar¿39 NOTIFÍQUESE por Cédu]a.

Abg Claud{a Pametffilaidu

MARCO
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 56I DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA MARCA TOKAI Y ETIQUETA:', CLASE 15, EXPEDIENTE No 8363L12O18 A NOMBRE DE HAMELIN
INSTRUMENTOS MUSICALES SA...-....

Asunción, 2 I Aoo 2o2l'

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de NICOLAS
GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o 'NGO" SAECA en contra
de la Resolución N" 561 de fecha 27 de octubre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 04 de noviembre de 2020 se presenta el representante convencional de NICOLAS
GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPIIALABIERTO o'NGO'SAECA e interpone
Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 561 de fecha 27 de octubre de 2020, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha t5 de diciembre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 20 de enero de 2021, elrepresentante convencional de NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA expresó agravios; en fecha ll de
mayo de 2021 el representante convencional de HAMELIN INSTRUMENTOS MUSICALES S.A. contesta la
expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 17 de junio de 2021.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Analizando las marcas en pugna TOKAI Y
ETIQUETA (solicitada) vs. MARATOKIO LA MARATON QUE CORREMOS TODOS (SLOGAN) (oponente), se
observan marcadas diferencias entre los mismos.../... Basta visualizar ambas marcas, una seguida de la otra,
como los conjuntos que representan para apreciar las diferencias existentes.../... Consecuentemente, los
signos en pugna gozan de agregados distinto que imprimen a sus respectivos conjuntos una fisonomÍa
particular e inconfundible, tanto en el plano visual como en los planos fonético e ideológico, lo cual nos
expone que se trata de signos íntegramente inconfundibles.../... Queda comprobado que entre las marcas
en pugna existen suficientes diferencias que eliminan toda posibilidad de confusión o asociación.../... Pn
atención a las disposiciones de la Ley de Marcas, la oposición deducida deviene improcedente.----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA y manifiesta: "(...) Estas manifestaciones dan la
pauta del poco profundo análisis del que fue objeto esta oposición pues la misma fue deducida no solo en
base a MARATOKIO LA MARATON QUE CORREMOS TODOS (SLOGAN), ya registrada en las clase 07, 09, ll,
sino tambien en base a los registros de la marca TOKYO Y ETIQUETA, concedidos en nuestro pais a favor de
mi representada en la clase 09, TOKYO, registrada en las clases 07, ll, 12, WCOT TOKYO, registrada en la
clase ll, TOKYO SPONSOR OFICIAL DE LA FAMILIA PARAGUAYA (SLOGAN), registradas en las clases 07, 09
y l1; TOKYO SILENCE TOf;, registrada en la clase ll, TOKYO FACILITA Y ETIQUETA, registrada en la
TOKYO PRONTO Y ETIQUETA, registrada en la clase 07, TOKYO PRONTO, registrada en la clase

O9,JlyITOKYO INDUSTRIAL, registrada en las clases O7 y 1l; TODO TOKYO, registradas en las clases-)
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POR LA CUAL SE CONFIR}VÍA LA RESOLUCIÓN N' 561DE FECHAzT DE OCTUBRE DE 2020, DICTADAPOR
I.¿, DIRECCIÓN DE ASUNTOS N,ÍARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA TOI(AI y ETIQUE"TA',, CLASE 15, EXPEDIENTE N' 8363U2018 A NOMBRE DE FLAMELIN
INSTRUMENTOS MUSICALES S.A.---- - --

Promo TOKYO Futbolfan (SLOGAN) Y ETIQUETA, registrada en la clase 09;TOKYO EL CORAZON MANDA
PASION POR EL FUTBOL (SLOGAN), registrada en clase 09.../... La marca solicitada por HAMELIN

INSTRUMENTOS MUSICALES S.A., no contienen un agregado distintivo de las marcas de mi mandante.../...

Absolutamente todas están compuestas por la palabra TOKYO, que es la palabra que agrupa y las distingue,
dentro de la familia de marcas que son de propiedad de mi mandante.../... Fue invocada como principal y
con ella se realiza el cotejo con la marca pedida.../... Cabe destacar que la denominación T)KAI que
corresponde a la marca pedida por la adversa, es extremadamente similar a la denominación TOKYO, que
corresponde a la totalidad de unas marcas de mi mandante como al elemento principal y protagónico de
otras.../... Estas notorias semejanzas no fueron tenidas en cuenta por el inferior pues éste se limitó a cotejarla
con una de las marcas que forman parte de la familia de marcas que con el vocablo TOKYO posee mi
mandante, donde se demuestra una actitud parcialista.../... A raiz de ello puede afirmarse que la marca
solicitada carece por completo de elementos distintivos propios que la tornen disünguibles y diferenciables
de marcas preexistentes.../... No puede permitirse la coexistencia de la marca solicitada en autos con la
marca de mi mandante, pues es indiscutible que existe un elevadÍsimo riesgo de confusión indirecta entre
las marcas en pugna.../... Por lo tanto, ruego al Señor Director, dicte resolución revocando en todas sus

partes la Resolución N' 561/2020

Que, contesta la expresión de agravios HAMELIN INSTRUMENTOS MUSICALES S.A. y, entre otros
argumentos, expresa: "La Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ha encontrado que las marcas

enfrentadas pueden coexistir pacíficamenente en el mercado en razón de que se observan marcadas
diferencias entre los mismos, basta visualizar ambas marcas, para apreciar las diferencias existentes tanto en

el plano visual como en los planos fonético e ideológico, lo cual nos expone que se trata de signos
integramente inconfundibles, siendo la visión de conjunto como su pronunciación totalmente diferente,
por tanto no podrá crear confusión al público interesado o consumidor.../... Además las marcas se

encuentran acompañadas por una etiqueta lo que las hace distintas una a otra.../... La adversa ha obviado el
importante hecho de que las marcas citadas más arriba fueron registradas para las clases 07, 09 y 1l que son
productos totalmente diferentes a los de mi mandante por lo que la mera coincidencia en el mismo no
puede ser motivo sufrciente para considerar confunduble la marca solicitada.../... Resulta injustificable esta

pretensión, no sólo por tener una pronunciación diferente, por lo tanto la marca solicitada posee suficiente
grado de sistinción y novedad.../... Estamos seguros que la Señora Directora sabrá apreciar que no existe
riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna y que pueden coexistir sin riesgos para el
consumidor ni para el comercia en general.../... Por tanto, en merito de lo expuesto, dictar resolución
confirmando en todas sus partes la Resolución N" 561/2020.

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras

realizar el cotejo de las marcas en pugna: 'TOI(AI Y ETIQUETA" (solicitada) y'MARATOKIO LAMARATON

QUE CORREMOS TODOS (SLOGAN), clase 07, 09 y 11, TOI(YO Y ETIQUETA" clase 07, 09, ll y 12, WCOT
TOKYO, la clase ll, TOI«O SPONSOR OFICLAL DE LA FAMILIA PARAGUAYA (SLOGAN), clase 07, 09, ll"
(oponente) enhe otos

Que, al iniciar el

desde una visión de

análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado

conjunto, como es regla general en el derecho marcario, si ficiales

desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede con
tiónla otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las

Resolución N"
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N' 56r DE FEcHA 27 DEocruBRE DE 2ozo, DISrADA poR
LA DIREcclóN pn ASUNTos MARcARIos Lmcrosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA TOKAI Y mQUETA", CLASE 15, EXPEDIENTE N" 8363U2018 A NOMBRE DE FTAMELIN
INSTRUMENTOS MUSICALES SA.....-- -

pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales
consumidores. - -- - - -- -- -

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de
autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en slass.Qg para "Todos los articulos de la
clase 9, comprendiendose entre ellos aparatos e instrumentos cientificos, náuticos, geodésicos,
fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de
socorro(salvamento) y de enseñanza, aparatos para la conducción,distribución, transformación,
acumulación, clase o7: Todos los artículos de la clase 7 (SIETE), clase l l: Todos los articulos de la clase ll,
comprendiendose entre ellos instalaciones de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de
cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias";

mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la g]ry§ comprende: "Exclusivamente
instrumentos musicales; (arpas; guitarras; flautas; pianos; saxofones; púas para instntmentos de cuerda;
tambores; trompetas; violas; violines; violoncelos)

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el

conocido como uniclase, en virtud del Art. 7" de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada

solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el

de especialidad, el cual constituye la esencia misma de Ia marca pues, esta sólo adjudica protección a la
categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna Dq comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacífica entre las marcas TOKAI y MARATOKIO LA MARATON QUE CORREMOS TODOS (SLOGAN),

TOKYO, VYCOTTOKYO, TOKYO SPONSOR OFICIAL DE LA FAMILIA PARAGUAYA (SLOGAN), entre otros.

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo,
pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caerÍa en
confusión, al no compartir lugares de venta, y así la coexistencia se vuelve posible.----

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la
cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacÍficamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa

Que, en cuanto al análisis ortográfico, fonético y conceptual, se puede concluir con meridiana
claridad que, las marcas en pugna TOKAI Y ETIQUETA (solicitada), y "MARATOKIO LA MARATON QUE
CoRREMOS TODOS (SLOGAN), TOI(YO, VYCOT TOI(YO, TOKYO SPONSOR OFICIAL DE LA FAMILIA
PARAGUAYA (SLOGAN), ente otros, (base de oposición) si bien es cierto que entre las denominaciones
analizadas se comparte el radical "TOK", no necesariamente causarán confusión en el seno del público
consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresió
toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.-----
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LA DIREcctóN opRsuNTos MARcARros Lmcrosos, EN EL ExpEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTRo
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Que, de esta comparación se colige que no se leen de la misma manera, siendo ortográfica y

fonéticamente disímiles, además que no representan la misma idea conceptual, quedando así demostrada la

diferencia en los planos ortográfico y fonético.-

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte
distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión
auditiva que generan ambas es bastante disÍmil.

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que existen
suficientes diferencias, en el plano visual, pueden notarse a simple vista que, la extensión de la
construcción de la marca oponente, genera otro impacto, muy diferente al de la marca solicitada y bajo
ningún concepto podrÍan causar confusión en el público consumidor, tal y como se puede apreciar en el

siguiente cotejo:

marca solicitada marca registrada

TOKYO
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General

considera que la marca solicitada es un signo con caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de

confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna.
Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida

Art.le

ArL 2s

PORTANTO,
I¿. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE Iá. PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución No 561 de fecha 27 de octubre de 2020 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TOKAI
Y ETIQUETA", clase 15, Expediente No 8363L12O18, solicitada a nombre de HAMELIN
INSTRUMENTOS MUSICALES S¿". - - - -. -.

Art.3S NOTIFÍQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 553 DE FECHA Z'DEOCTUBRE DE 2020, DISTADAPOR
1A DIRECCIÓN OT ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL E)(PEDIENTE DE SOLICITI.JD DE REGISTRO
DE LA MARCA TOKAI INS',IRUMENTOS MUSICALES y ETIQUETA" CLASE 15, EXPEDIENTE No O484412Ot9
A NOMBRE DE HAMELIN INSTRUMENTOS MUSICALES S.A.-------

Asunción,2gAQÜ2024

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de NICOLAS
GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPIAL ABIERTO o 'NGO' SAECA en contra
de la Resolución N' 553 de fecha 26 de octubre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; - - - - - - - - - - - -

RE S ULTA:

Que, en fecha 04 de noviembre de 2020 se presenta el representante convencional de NICOLAS
GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPEALABIERTO o "NGO'SAECA e interpone
Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 553 de fecha 26 de octubre de 2020, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 15 de diciembre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 20 de enero de 2021, elrepresentante convencional de NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA expresó agravios; en fecha 11 de

mayo de 2OZI el representante convencional de HAMELIN INSTRUMENTOS MUSICALES S.A. contesta la
expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 17 de junio de 2021.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Analizando las marcas en pugna TOKAI
INSTRUMENTOS MUSICALES Y ETIQUETA (solicitada) vs. MARATOKIO LA MARATON QUE C)RREMOS
TODOS (SLOGAN) (oponente), se observan marcadas diferencias entre los mismos.../... Basta visualizar
ambas marcas, una seguida de la otra, como los conjuntos que representan para apreciar las diferencias
exlstenfes.../... Consecuentemente, los signos en pugna gozan de agregados disünto que imprimen a sus
respectivos conjuntos una fisonomía particular e inconfundible, tanto en el plano visual como en los
planos fonético e ideológico, lo cual nos expone gue se trata de signos Íntegramente inconfundibles.../...

Queda comprobado que entre las marcas en pugna existen suficientes diferencias que eliminan toda
posibilidad de confusión o asociación.../... En atención a las disposiciones de la Ley de Marcas, la oposición
deducida deviene improcedente.- - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD

ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECAy manifiesta: "(...) Estas manifestaciones dan la
pauta del poco profundo análisis del que fue objeto esta oposición pues la misma fue deducida no solo en
base a MARATOKIO LA MARATON QUE CORREMOS TODOS (SLOGAN), ya registrada en las clase 07, 09, 11,

sino tambien en base a los registros de la marca TOKYO Y ETIQUETA, concedidos en nuestro pais a favor de
mi representada en la clase 09, TOKYO, registrada en las clases 07, ll, 12, WCOT TOKYO, registrada en la
clase 11, TOKYO SPONSOR OFICIAL DE LA FAMILIA PARAGUAYA (SLOGAN), registradas en las c/ases 07, 09
y 11; TOKyO SILENCE TOP, registrada en la clase ll, TOKYO FACILITA Y ETIQUETA,
TOKYO PRONTO Y ETIQUETA, registrada en la clase 07, TOKYO PRONTO, registrada en la
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POR I-A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 553 DE FECHA a'DEOCTUBRE DEaOaO,DISTADA POR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA NÍARCA "TOI(AI INSTRUMENTOS MUSICALES Y ETIQUETA:', CIASE 15, EXPEDIENTE No O4844l2Ol9
ANOMBRE DE HAMELIN INSTRUMENTOS MUSICALES SA-------

TOKYO INDUSTRIAL, registrada en las clases 07 y 1l; TODO TOKYO, registradas en las clases 07, 09, 11 y 12;

Promo TOKYO Futbolfan (SLOGAN) Y ETIQUETA, registrada en la clase 09;TOKYO EL CORAZON MANDA
PASION POR EL FUTBOL (SLOGAN), registrada en clase 09.../... La marca solicitada por HAMELIN
INSTRUMENTOS MUSICALES S.A., no contienen un agregado distintivo de las marcas de mi mandante.../...

Absolutamente todas están compuestas por la palabra TOKYO, que es la palabra que agrupa y las distingue,
dentro de la familia de marcas que son de propiedad de mi mandante.../... Fue invocada como principaly
con ella se realiza el cotejo con la marca pedida.../... Cabe destacar que la denominación TOKAI
INSTRUMENTOS MUSICALES que corresponde a la marca pedida por la adversa, es extremadamente
similar a la denominación TOKYO, que corresponde a la totalidad de unas marcas de mi mandante como al
elemento principal y protagónico de otras.../... Estas notorias semejanzas no fueron tenidas en cuenta por el
inferior pues ésfe se limitó a cotejarla con una de las marcas que forman parte de la familia de marcas que
con el vocablo TOKYO posee mi mandante, donde se demuestra una actitud parcialista.../... A raíz de ello
puede afirmarse que la marca solicitada carece por completo de elementos distintivos propios que la
tornen distinguibles y diferenciables de marcas preexistentes.../... No puede permitirse la coexistencia de la
marca solicitada en autos con la marca de mi mandante, pues es indiscuüble que existe un elevadisimo
riesgo de confusión indirecta entre las marcas en pugna.../... Por lo tanto, ruego al Señor Director, dicte
resolución revocando en todas sus partes la Resolución N' 553/2020

Que, contesta la expresión de agravios HAMELIN INSTRUMENTOS MUSICALES S.A. y, entre otros
argumentos, expresa: "La Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ha encontrado que las marcas
enfrentadas pueden coexistir pacíficamenente en el mercado en razón de que se observan marcadas
diferencias entre los mismos, basta visualizar ambas marcas, para apreciar las diferencias existentes tanto en
el plano visual como en los planos fonético e ideológico, lo cual nos expone que se trata de signos
Íntegramente inconfundibles, siendo la visión de conjunto como su pronunciación totalmente diferente,
por tanto no podrá crear confusión al público interesado o consumidor,./., Además las marcas se

encuentran acompañadas por una etiqueta lo que las hace distintas una a otra.../... La adversa ha obviado el
importante hecho de que las marcas citadas más arriba fueron registradas para las clases 07, 09 y )l que son
productos totalmente diferentes a los de mi mandante por lo que la mera coincidencia en el mismo no
puede ser motivo suficiente para considerar confunduble la marca solicitada.../... Resulta injustificable esta
pretensión, no sólo por tener una pronunciación diferente, por lo tanto la marca solicitada posee suficiente
grado de sistinción y novedad.../... Estamos seguros que la Señora Directora sabrá apreciar que no existe
riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna y que pueden coextstir sin riesgos para el
consumidor ni para el comercio en general.../... Por tanto, en merito de lo expuesto, dictar resolución
confirmando en todas sus partes la Resolución N' 553/2020.

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre Ia procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: "TOKAI INSTRUMENTOS MUSICALES Y ETIQUETA" (solicitada) y
"MARATOKIO LA MARATON QUE CORREMOS TODOS (SLOGAN), clase 07, 09 y 11, TOKYO Y ffiQUETA,
clase 07, 09, 1l y 12, \ryCOT TOKYO, la clase 11, TOKYO SPONSOR OFICIAL DE LA FAMILIA PARAGUAYA
(SLOGAN), clase 07, 09, 11' (oponente) entre otros

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mi
desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario,
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede
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la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales
consumidores.- - -- -- - -- -

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de
autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 09 para "Todos los articulos de la
clase 9, comprendiendose entre ellos aparatos e instrumentos cientificos, náuticos, geodésicos,
fotográficos, cinematográficos, ópücos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de
socorro(salvamento) y de enseñanza, aparatos para la conducción,distribución, transformación,
acumulación, §Lase-QZ-Todos los artículos de la clase 7 (SIETE), clase ll: Todos los articulos de la clase 11,

comprendiendose entre ellos instalaciones de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de
cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias";
mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase l§ comprende: "cubre la
totalidad de los productos" ---------

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7' de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la

categorÍa de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna nq comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre las marcas TOKAI INSTRUMENTOS MUSICALES y MARATOKIO LA MARATON QUE
CORREMOS TODOS (SLOGAN), TOKYO, VYCOT TOKYO, TOKYO SPONSOR OFICIAL DE LA FAMILIA
PARAGUAYA (SLOGAN), entre otros

Que, en síntesis, las marcas en puBna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo,
pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caerÍa en
confusión, al no compartir lugares de venta, y asÍ Ia coexistencia se vuelve posible.-----

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la
cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacÍficamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa

Que, en cuanto al análisis ortográfico, fonético y conceptual, se puede concluir con meridiana
claridad que, las marcas en pugna TOKAI INSTRUMENTOS MUSICALES Y ETIQIJETA (solicitada), y
"MARATOKIO L-A MARATON QUE CORREMOS TODOS (SLOGAN), TOI(YO, \ryCOT TOIryO, TOI(YO
SPONSOR OFICIAL DE LA FAMILIA PARAGUAYA (SLOGAN), entre otros, (base de oposición) si bien es

cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el radical "TOK", no necesariamente causarán
confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de I
una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N" 553 DE FEcHA26 DE ocruBRE DE 2020, DIcTADApoR
I.A DIRECCIÓN oEASUNToS MARCARIoS LITIGIoSoS, EN ELEXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE I¿. N,IARCA'TOI(AI INSTRUMENTOS MUSICALES Y ETIQUEIA", CLASE 15, EXPEDIENTE No O48Ml2Ol9
A NOMBRE DE HAMELIN INSTRUMENTOS MUSICALES SA..------

Que, de esta comparación se colige que no se leen de la misma manera, siendo ortográfica y
fonéticamente disÍmiles, además que no representan la misma idea conceptual, quedando asÍ demostrada la

diferencia en los planos ortográfico y fonético.-

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte
distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión
auditiva que generan ambas es bastante disímil.

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que existen
suficientes diferencias, en el plano visual, pueden notarse a simple vista que, la extensión de la
construcción de la marca oponente, genera otro impacto, muy diferente al de la marca solicitada y bajo
ningún concepto podrÍan causar confusión en el público consumidor, tal y como se puede apreciar en el

siguiente cotejo:

marca solicitada marca registrada

TOKYO
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General

considera que la marca solicitada es un signo con caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de

confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna.
Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida
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Art. le

solicitada a nombre de HAMELIN INSTRUMENTOS

ArL 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N" 553 de fecha 26 de octubre de 2020 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TOKAI
INS1RUMENTOS MUSICALES Y ETIQUETA", clase 15, Expediente No 0484412019,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'1438 DE FEC}I,A 29DEDICIEMBRE DEaOLL,DIC-IADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIEN]E DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "COPEMARKET DELI Y ETIQUEIA',, CLASE 34, DpEDIENTE No 586O212O2t,
SOLICNADA POR COPE'IROL SA" .---...

Asunción, 2940020211

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de REIAIL S.A. contra
la Resolución N' 1438 de fecha 29 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; - - - -- -- - - - - -

RE S ULTA:

Que, en fecha 03 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de RETAIL S.A. e
inte¡pone recurso de apelación en contra de la Resolución N' 1438 de fecha 29 de diciembre de 2022,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 29 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 02 de junio de 2023, el representante convencional de RETAIL SA. expresó agravios; y
en fecha 03 de octubre de 2023, fue acusada Ia rebeldÍa del representante convencional del solicitante por
no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaÍdo el derecho que dejó de usary
se llamó autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Al analizar las marcas COPEMARKET DELI (solicitada) y
DELIMARKET EXPRESS (oponente), se percibe que entre las marcas en pugna existen elementos que las

diferencian en los aspectos visual, fonético e ideológico. La solicitante ya posee registradas sus marcas
COPEMARKET COPEMARKET FULL, de lo cual se colige que la presente solicitud es una extensión de los
registros marcarios ya obtenidos .../... en la etiqueta se verifica que el elemento preponderanfe es

COPEMARKET .../... al contrastar las marcas se notan las diferencias mencionadas .../... esta dirección
concluye que la oposición presentada debe ser declara improcedente".

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "Coexisten pacíficamente las otras
marcas registradas de la firma COPETROL 5.A., COPEMARKET y COPERMARKET FULL ya que las mismas
no utilizan el elemento principal de la marca registrada de mi mandante DELI .../... es inevitable la asociación
entre la marca registrada y la marca solicitada .../... la solicitante está actuando de mala fe al utilizar la marca
registrada de mi mandante con quien trabajó en un proyecto de factibilidad para la apertura de locales en
conjunto y esto constituye un acto de competencia desleal .../... el solicitante ha pedido su registro para
proteger productos de la clase 34, la cual se encuentra estrechamente relacionada con la marca de mi
mandante".

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mism
orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante
ETIQUETA" y la marca oponente "DELIMARKET EXPRESS, DELIMARKET ONLINE y
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Resoruciónl.l'-0e 5 fi
poR LA cuAL sE coNFTRMA LA RESoLUcTóN N" 1438 DE FECHA zgDEDTcIEMBRE DEzozz,DIcTADA
poR LA ompccróN DE ASUNToS MARcARIoS Lmclosos EN EL ExpEDIENTE DE soLIcITUD DE
REGISTRO DE Lá, MARCA "COPEMARKET DELI Y ETIQUETA", CTASE 34, D(PEDIENTE N' 58602/2021,
SOLICTTADA POR COPE]ROL SA

MARKEP, se evidencia que tanto la solicitada como la oponente se encuentran compuestas por dos
vocablos a excepción de delima¡ket FRESH MARKET que esta compuesta por tres vocablos, siendo el
elemento preponderante en la solicitada el vocablo COPEMARKEI y que sr bien comparten los vocablos
"MARKEP y "DELI", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su
conjunto, son diferentes una de la otra. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia
fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que
generan ambas no es similar. ------------

COPEMARKETDELIYETIQUEIA (solicitada), y
DELIMARI(ET EXPRESS, DELIMARKET ONLINE y delimarket FRESH MARKET (oponente)

Que, desechando el anáhsis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa
magnitud, ya que Ia primera (marca solicitada) cuenta con una etiqueta diferenciadora, con un fondo
blanco y en la cual el elemento preponderante es el vocablo "COPEMARKET" en letras mayúsculas negras y
el vocablo "Deli" en la parte inferior en letras cursivas color naranja pastel, mientras que la segunda (marca
oponente) cuenta con un fondo blanco con la denominación "delimarket" en letras negras minusculas y en
la parte inferior una figura elipse en color negro con bordes en color blanco, con la denominación FRESH

MARKET en letras blancas mayusculas en su interior y la figura de dos hojas en cada costado. ------------------

marca solicitada marca oponente

COPEMARKET
delimarlet

-Deli-

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la
titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada COPEMARKET FULL, clase 34, Registro N' 52i695.
Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denomrnación
similar y en la misma clase 34, por Io que Ia solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra
versión de una marca que ya le pertenece.------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no exste riesgo de confusión ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ---------

PORTANTO,
I-A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.¿, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL Ie CONFIRMAR la Resolución No 1438 de fecha 29 de diciembre de 2022
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos. --------;
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Resolución N"_
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'1438 DE FECHA 29DEDICIEMBRE DEaOLL,DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIEN]E DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "COPEMARKET DELI Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE No 586O212O2t,
SOLICITADA POR COPETROL SA ----.--

Aft.2e ORDENAR Ia prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"COPEMARKET DELI Y ETIQUETA', clase 34, Acta N" 58602/2021, solicitada a nombre de

Ar[ 3e NOTIFÍQUESE por Cédula.
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poR LA cuAL sE coNFIRMA I-A, RESoLUcTóN N' 1436 DE FEcHA zgDEDICIEMBRE DEzozz,DIgrADA
poR LA pnpccróN DE AsuNTos MARcARIos Lmcrosos EN EL EXpEDTENTE DE soLrcITuD DE
REGISTRO DE LA MARCA "COPEMARKET DELI Y ETIQUE"[A", CLASE 43, E)GEDIENTE No 5860012027,
SOLICIIADA POR COPETROL SA" .......

Asunción, 2g AC0 2024

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de RETAIL S.,A. contra
la Resolución N" 1436 de fecha Zg de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; --- -- - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 03 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de REIAIL SA e

interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N" 1436 de fecha 29 de diciembre de 2022,

dictada por Ia Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 29 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 02 de junio de 2023, el representante convencional de RE'IAIL S"A- expresó agravios; y
en fecha 03 de octubre de 2023, fue acusada la rebeldÍa del representante convencional del solicitante por
no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaÍdo el derecho que dejó de usary
se llamó autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, Ia Resolución recurrida considera: "N analizar las marcas COPEMARKET DELI (solicitada) y
DELIMARKET EXPRESS (oponente), se percibe que entre las marcas en pugna existen elementos que las
diferencian en los aspectos visual, fonéüco e ideológico. La solicitante ya posee registradas sus marcas
COPEMARKET COPEMARKET FULL, de lo cual se colige que la presente solicitud es una ertensión de los
registros marcarios ya obtenidos .../... en la etiqueta se verifica que el elemento preponderante es

COPEMARKET .../... al contrastar las marcas se notan las diferencias mencionadas .../... esta dirección
concluye que la oposición presentada debe ser declara improcedente".

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "Coexisten pacíficamente las otras
marcas registradas de la firma COPETROL 5.A., COPEMARKET y COPERMARKET FULL ya que las mismas
no utilizan el elemento principal de la marca registrada de mi mandante DELI .../... es inevitable la asociación
entre la marca registrada y la marca solicitada .../... la solicitante está actuando de mala fe al utilizar la marca
registrada de mi mandante con quien trabajó en un proyecto de factibilidad para la apertura de locales en
conjunto y esto constituye un acto de competencia desleal .../... el solicitante ha pedido su registro para
proteger servicios de la clase 43, la cual se encuentra estrechamente relacionada con la marca de mi
mandante".

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuesüón deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mis
orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante
ETIQUETA" y la marca oponente "DELIMARKET EXPRESS, DELIMARKET ONLINE y
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Resolución No

POR 1A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N' 1436 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE2O22, DICTADA
poR LA omrccróN DE ASUNToS MARcARIoS Lmclosos EN EL EXpEDIENTE DE solrcrruD DE
REGISTRO DE LA MARCA "COPEMARKET DELI Y ETIQUETA", CLASE 43, E)GEDIENTE N" 58600/2021,
SOLICTTADA POR COPETROL SA -.-.--.

MARKEP, se evidencia que tanto la solicitada como la oponente se encuentran compuestas por dos

vocablos a excepción de delimarket FRESH MARKET que esta compuesta por tres vocablos, siendo el

elemento preponderante en la solicitada el vocablo COPEMARKET, y que si bien comparten los vocablos
"MARKEP y "DELI", no necesariamente causarán confusión en elseno del público consumidor pues, en su

conjunto, son diferentes una de la otra. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia
fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que
generan ambas no es similar. ------------

COPEMARKET DELI Y ETIQUE"IA (solicitada), y
DELIMARKET EXPRESS, DELIMARKET ONLINE y delimarket FRESH MARKET (oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa
magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con una etiqueta diferenciadora, con un fondo
blanco y en la cual el elemento preponderante es el vocablo "COPEMARKET" en letras mayúsculas negras y
el vocablo "Deli" en la parte inferior en letras cursivas color naranja pastel, mientras que la segunda (marca
oponente) cuenta con un fondo blanco con la denominación "delimarket" en letras negras minusculas y en
la parte inferior una figura elipse en color negro con bordes en color blanco, con la denominación FRESH

MARKET en letras blancas mayusculas en su interior y la figura de dos hojas en cada costado. ------------------

marca solicitada marca oponente

COPEMARKET
delimarlet

-Deli-

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la
titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada COPEMARKET FULL, clase 43, Registro N" 510491
y la marca COPE MARKET, clase 43, Registro N" 542903. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta
con registros concedidos bajo denominaciones similares y en la misma clase 43, por lo que Ia solicitud en
curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ---------

PORTANTO,
I.A. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL le CONFIRMAR la Resolución N' 1436 de fecha 29 de diciembre de 2022
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1436 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, DICIADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'COPEMARKET DELI Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N. 58600/2021,
SOLICTTADA POR COPETROL SA ..-----

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"COPEMARKET DELI Y ETIQUETA', clase 43, Acta N" 58600/2021, solicitada a nombre de
COPETROL SA --.-------

ArL3e
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Resolución No_
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1440 DE FECHA 29 DE DICTEMBRE DE}O}L,DISTADA
POR LA DTRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITTJD DE
REGISTRO DE LA MARCA "COPEMARKET DELI y ETIQUETA", CLA,SE 35, EXPEDIENTE N" 58608/2021,
SOLICIIADA POR COPETROL SA -......

Asunción, 
Zg Aü0 2021*

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de REIAIL S.A. contra
la Resolución N" 1440 de fecha 29 de diciembre de2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; - - - -- --- - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 03 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de REIAIL SA e

interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N" 1440 de fecha 29 de diciembre de 2022,
dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, en fecha 29 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha O2 de junio de 2023, el representante convencional de RE"IAIL SA. expresó agravios;y
en fecha 05 de diciembre de2023, fue acusada la rebeldía del representante convencional del solicitante
por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaÍdo el derecho que dejó de
usar y se llamó autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Al analizar las marcas COPEMARKET DELI (solicitada) y
DELIMARKET EXPRESS (oponente), se percibe que entre las marcas en pugna existen elementos que las
diferencian en los aspectos visual, fonético e ideológico. La solicitante ya posee registradas sus marcas
COPEMARKET COPEMARKET FULL, de lo cual se colige que la presente solicitud es una extensión de los
registros marcarios ya obtenidos .../... en la etiqueta se verifica que el elemento preponderante es
COPEMARKET .../... al contrastar las marcas se notan las diferencias mencionadas .../... esta dirección
concluye que la oposición presentada debe ser declara improcedente".

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "Coexisten pacificamente las otras
marcas registradas de la firma COPETROL 5.A., COPEMARKET y COPERMARKET FULL ya que las mismas
no uülizan el elemento principal de la marca registrada de mi mandante DELI .../... es inevitable la asociación
entre la marca regtstrada y la marca solicitada .../... la solicitante está actuando de mala fe al uülizar la marca
registrada de mi mandante con quien trabajó en un proyecto de facübilidad para la apertura de locales en
conjunto y esto consütuye un acto de competencia desleal .../,.. el solicitante ha pedido su registro para
proteger servicios de la clase 35, la cual se encuentra estrechamente relacionada con la marca de mi
mandante".

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas.
orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante
ETIQUETA" y l^ marca oponente "DELIMARKET EXPRESS, DELIMARKET
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Resolución.'G-fl- * ffi
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N'1440 DE FEcHA zgDEDICIEMBRE DEzozz,DIcrADA
PoR LA DIRECcIÓN DE ASUNToS MARCARIoS LmGIoSoS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "COPEMARKET DELI Y mQUETA',, CLASE 35, EXPEDIENTE N" 58608/2021,
SOLICNADA POR COPETROL SA .......

MARKEP, se evidencia que tanto la solicitada como la oponente se encuentran compuestas por dos
vocablos a excepción de delimarket FRESH MARKET que esta compuesta por tres vocablos, siendo el
elemento preponderante en la solicitada el vocablo COPEMARKEI y que si bien comparten los vocablos
"MARKEf y'DELI", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su
conjunto, son diferentes una de la otra. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencra
fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que
generan ambas no es similar. ------------

COPEMARKET DELI Y ETIQLJE-IA (solicitada), y
DELIMARKE'T EXPRESS, DELIMARKET ONLINE y delimarket FRESH MARKET (oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no exrste similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa
magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con una etiqueta diferenciadora, con un fondo
blanco y en Ia cual el elemento preponderante es el vocablo "COPEMARKET" en letras mayúsculas negras y
el vocablo "Deli" en Ia parte inferior en letras cursivas color naranja pastel, mientras que la segunda (marca
oponente) cuenta con un fondo blanco con la denominación "delimarket" en letras negras minusculas y en
la parte inferior una figura elipse en color negro con bordes en color blanco, con la denominación FRESH

MARKET en letras blancas mayusculas en su interior y la figura de dos hojas en cada costado. ------------------

marca solicitada marca oponente

COPEMARKET
üelimarlet

-Deli-

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la
titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada COPEMARKET FULL, clase 35, Registro N" 509530
y la marca COPE MARKET, clase 35, Registro N' 542905. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta
con registros concedidos bajo denominaciones similares y en la misma clase 35, por lo que la solicitud en
curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitada es un signo con caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de confusión ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ---------

PORTANTO,
IA DIRECTORA GENEML TNTERINA DE I.A, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL le CONFIRMAR la Resolución No 1440 de fecha 29 de diciembre de 2022
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. --------:.r
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'I44O DE FECHA 29DEDICIEMBRE DE}OLL,DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "COPEMARKET DELI Y ETIQUETA", CLASE 35, E)GEDIENTE N" 5860812021,
SOLICNADA POR COPETROL SA

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"COPEMARKE'T DELI Y ETIQUETA", clase 35, Acta N' 58608/2021, solicitada a nombre de
CoPETROLSA ----------

ArL 39 NOTIFÍQI.JESE por Cédula.
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Resolución No_
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 248 DE FECHA 19 DE MAYO DE}OI3,DICTADAPORLA
OMTCCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE oPoSIcIÓN e I-e SoLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA "COLAGENOL', CLASE 05, EXPEDIENTE N' 35610/2022, SOLICITADA POR LA
FIRMA CIENTIFICA RAGUSA S.A"

Asunción, 2! i\tl 202[

MSTO: Los recursos de apelación interpuestos por el representante convencional de la firma
HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT S.A. y de la firma QUIMFASá- contra la Resolución N" 248 de fecha
19 de mayo de2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos, yi ------------

RE SULTA:

Que, en fecha 23 de mayo de 2023, el representante convencional de la firma HORPHAG RESEARCH

MANAGEMENT SA interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 248 de fecha t9 de mayo de
2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos; y en fecha 01 de junio de 2023, el

representante convencional de la firma QTXMFA S.A interpone recurso de apelación contra la Resolución
N" 248 de fecha 19 de mayo de2O23, dictada por Ia Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 07 de junio de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos de

apelación interpuestos.-------------

Que, en fecha 23 de junio de 2023, el representante convencional de QUMFA S.A expresó agravios; y
en fecha 28 de septiembre de 2023,fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para
resolver en fecha 06 de octubre de 2023.

Que, en fecha 12 de enero de 2024, fue declarado desierto el recurso de apelación interpuesto por el

apelante HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT S.A. por no expresar agravios, y se dispuso la prosecución
de trámites

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurnda considera: "N realizar el cotejo de las marcas COLAGENOL (marca

solicitada) vs. COLLAGENO-ATEN y PYCNOGENOL (marcas oponentes) se puede apreciar que la marca
solicitada contiene elementos distintivos en los aspectos visual y fonéüco .../... los elementos
COLAGENO-COLLAGEN similares son de uso común para la clase 5, existen numerosas marcas registradas
en esta clase que lo utilizan .../... la marca base de la segunda oposición alega similitud de la desinencia
GENOL, se verifica en el sistema que la terminación GENOL es sumamente utilizada en denominaciones
marcarias registradas en clase 5 con las que se halla coexisüendo pacíficamente la marca PYCNOGENOL.../...
esta Dirección concluye que las oposiciones presentadas deben ser declaradas improcedenfes" ---------------

Que, se agravia el apelante QUIMFA S"A-y entre otros argumentos, expresa: "La marca solicitada
COLAGENOL reproduce integramente la denominación de la marca registrada por mi mandante
COLLAGEN-ATEN, en el mismo orden y secuencia .../... la marca solicitada pretende distinguir todos los
productos comprendidos en la clase 05, tal como ocurre con la marca registrada por mi mandante .../...

ambas marcas serán puestas a la venta en locales comerciales del mismo rubro".

Que, el representante convencional de la solicitante CIENTIFICA RAGUSA S;4-, contesta el traslado

de agravios y, entre otros argumentos, manifiesta: "La impresión que los signos dejan se deben a que ambos

se encuentran constituidos parcialmente porun mismo elemento genérico, los signos en pugna comparten
la palabra COLAGENO cuyo contenido conceptual refiere a toda molécula proteica o prot,
fibras colágenas, por lo que indiscutiblemente dicha palabra aludirá esa idea en el
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Resorución..-f)-$ 5 I
poR LA cuAL sE coNFIRMA rA, RESoLUcTóN N" 248 DE FECHA 19 DE MAyo DEzoz3,DIc-tADApoRtÁ.
nmrccróN DE AsuNTos MARcARros Lmcrosos, EN EL EXpEDTENTE DE oposrcróN A LA soI-rcrruD
DE REGISTRO DE MARCA "COIAGENOL", CLASE 05, EXPEDIENTE NO 3561012022, SOLICTTADA POR LA
FIRMA CIENTIFICA RAGUSA SA

puede monopolizarse, por tÍatarse del género de un producto .../... existen múltiples marcas registradas en
la clase 05 que comparten el elemento COLLAGEN, con las cuales la marca oponente se encuentra
coexistiendo pacÍfrcamente .../... no existe coincidencia alguna entre las desinencias analizadas'i --------------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "COLAGENOL'y la marca
oponente "COLL-AGENO-ATEN", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la

desinencia es disímil a la registrada (NOL vs. NO-ATEN), además la solicitada está compuesta de un solo
vocablo mientras que la oponente cuenta con dos vocablos unidos por un guión, siendo similar
únicamente Ia sílaba COLLAGEN/COI-AGEN, Io cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se

analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia gráfica y
fonética.---

COLAGENOL (solicitada), y
COLIAGENO-ATEN (oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones
COLAGENOL (solicitada), y COLLAGENO-ATEN (base de oposición), se comparte el vocablo
"COLI-AGEN/COLAGEN", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En
ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran
registradas las marcas:COLLAGENWT, clase 05, Registro N" 455243;BIOCELL COLLAGEN, clase 05, Registro
N' 462IIO; COLAGECART, clase 05, Registro N" 455071; extremo que demuestra la coexistencia pacÍfica de
las mismas dentro del mercado y que mal podrÍa el titular de la marca oponente pretender utilizar con
exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ------------

Que, siendo así, el vocablo "COLI*AGENO/COLAGENO" deviene irrelevante para el cotejo marcario y
debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin
que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N" 129411998

de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto
por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos
en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio". -----------

Que asimismo la ley N' 232O|2OO3 de "De Promoción De La Llülización De Medicamentos Por Su
Nombre Genérico" en su art. 3' señala que: "Dispónese que toda prescripción de medicamentos, sea éste
mono-droga o combinación a dosis fija, deberá efectuarse por el nombre genérico o sea por la
Denominación Común Internacional (DCI) que se indique, seguido de su concentración, forma
farmacéutica y dosis/unidad, asi como de la presentación solicitada.". De esta forma se vuelve
prácticamente imposible cualquier tipo de riesgo en los productos de la clase O5 tomando en
lasdiferenciasentrelasdenominacionesenPugna'

Abn.
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POR LA CUAL SE CONFTRMA LA RESOLUCIÓN N' 248DE FECHA 19 DE MAYO DE}OLS,DISTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA "COLAGENOL", CLASE 05, EXPEDIENIE N'35610/2022, SOLICITADA POR t.A
FIRMA CIENTIFICA RAGUSA S.A"

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la
conclusión de que es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la

Resolución recurrida.
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PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE IA, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

CONFIRMAR Ia Resolución N'248 de fecha 19 de mayo de2023, dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámrtes de la solicitud de

"COLAGENOL", Expediente N' 3561012022, clase 05, presentada

ArL 3e

registro de la marca

la firma CTENTIFICA
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Resolución*"Üffi *
POR Iá, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1335 DE FECHA 05 DE SEMEMBRE DEaOLL,DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "MORE ATNUS Y ETIQI.JE"TA", CLASE 36, EXPEDIENTE N" 0714712019, A
NOMBRE DE AXTIUS GROUP S.RL. ..-.---

Asunción, 2 s [00 202(

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GIROS MORE
URUGUAY S.A. contra la Resolución N" 1335 de fecha 05 de sepüembre de2022, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos, y; - - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 23 de enero de 2023 se presenta el representante convencional de la firma GIROS
MORE IJRUGUAY SA e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 1335 de fecha 05 de
septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 29 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 17 de julio de 2023, el representante convencional de GIROS MORE URUGUAY SA
expresó agravios; y en fecha 05 de octubre de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección
llamó autos para resolver en fecha 10 de octubre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "N analizar las marcas MORE ALTIUS Y ETIQUETA
(solicitada) y MORE (oponente) en conjunto y sucesivamente, se percibe que entre las marcas existen
elementos que las diferencian en los aspectos visual, fonético e ideológico. La parte solicitada ya posee
registrada su marca MORE ALTIUS en la clase 19 y posee otros registros con el elemento ALTILIS en la clase
36 y j7, de lo cual se colige que la presente solicitud es una extensión de los registros ya obtenidos .../... esta
Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente". ----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "Las marcas en pugna han sido
depositadas en la misma clase y cubren el mismo sector y/o mercado, por lo que puede darse la situación de
que los consumidores asocien los servicios comercializados por la maÍca MORE ALTIUS tomándolos como
una derivación o mera ampliación de los servicios ofrecidos por mi mandante MORE .../... ta presente
solicitud carece de elementos suficientemente caracterÍsticos y especiales para su registro por ser muy
similar a la marca oponente .../... la solicitada reproduce el signo más destacado en el conjunto visual, lo que
la hace totalmente confundible con la marca de mi mandante". --------

Que, el representante convencional del solicitante, contesta el traslado de agravios y, entre otros
argumentos, manifiesta: "Si bien ambas denominaciones poseen en común el vocablo MORE, la
composición de la marca solicitada por mi representada, es totalmente distinta, ya que la misma esta

formada por dos vocablos MORE + ALTIUS, mientras que la marca base de oposición posee un solo vocablo
.../... el término MORE es un término débil, de uso común .../... esta solicitud forma parte de la familia de
marcas de mi mandante, que gozan de un prestigio y reconocimiento en el área en que se desarrollan .../...

los servicios ofrecidos por una y otra son diferentes, la marca MORE protege servicios relacionados con las

frnanzas en inversiones, contempla giros y remesas de dinero, mientras que los servicios ofrecidos por mi
mandante difreren totalmente, como son los negocios inmobiliarios, ofreciendo además productos
inmobiliarios premium .../... ALTIUS es una marca ya registrada a nombre de mi mandante, en razón de lo
cual posee derechos adquiridos".

fcctOt
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Que, corresponde a ésta Dirección resolver sobre la procedencia
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Resolución-'-m:,$ Ü
POR LA CUAL SE CONFIRMA Iá. RESOLUCIÓN N' 1335 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEaO¿¿,DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'MORE AUIIUS Y ETIQUET/r, CLASE 36, EXPEDIENTE N" 07147/2019, A
NOMBRE DE AXIIUS GROUP S.RL. -------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas MORE AITIUS Y ETIQUEIA (solicitada) y
MORE Y ETIQUETA (marca oponente), vemos que al iniciar el análisis de Ias denominaciones debe tenerse
presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho
marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas
puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones
analizadas se comparte el vocablo MORE, no necesariamente causarán confusión en el seno del público
consumidor pues, mientras que el oponente está compuesto únicamente por un vocablo, la solicitada se

compone de dos vocablos y de una etiqueta, Ia cual en su conjunto deja una impresión fonética y visual
diferente. Además, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas de
las mismas y, al respecto, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa
magnitud.--

Que, respecto a la cobertura de servicios. En ese sentrdo, si bien las marcas en pugna se encuentran
compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 36, la marca solicitante MORE ALTIUS Y
ETIQUEIA solicita una cobertura limitada para "Negocios inmobiliarios", mientras que la oponente MORE
Y ETIQUEIA cubre los siguientes servicios: "servicios relacionados con la finanzas e inversiones". A este
respecto, si bien es cierto que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar
registros para servicios que se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador, atendiendo a la
defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se

encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coeústir pacÍficamente en el seno consumidor,
al no poseer una conexión competitiva directa (rubro inmobiliario por parte de la solicitada y rubro
financiero por parte del oponente).----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la
titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada ALIIUS, clase 36, Registro N' 494416. Es decir el
titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar y en la
misma clase, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una
marca que ya le pertenece.------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitada es un signo con caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de confusión ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ---------

Art.ls

ArL 2s

PORTA}ITO,
I-A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 1335 de fecha 05 de septiembre de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Ia marca "MORE
AXTIUS Y ETIQLJETA", clase 36, Acta N" 07147/2019, solicitada a nombre de AIIIUS GROUP

Art.3e

S.RL.

NOTIFÍQUESE por Cédula.
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Resolución.'0§- 61
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1955 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE}O}3,DICIADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SR SANTO
REMEDIO Y ETIQUETA.',, CLASE 03, EXPEDIENTE N" 9836312022, A NOMBRE DE AGROALIMENTOS S.A ---

Asunción, 29 A0[ 2021'

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional deAGROALIMENTOS
S.A. contra la Resolución N' 1955 de fecha l6 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; --

RESULTA:

Que, en fecha 02 de febrero de 2024 se presenta el representante convencional de la firma
AGROALIMENTOS S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 1955 de fecha 16 de
noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveÍdo de fecha 07 de marzo de 2024 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 08 de abril de 2024. Y por providencia de fecha 15 de abril de 2024 esta
Dirección llama Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de
la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca SR, registrada con el número
395273 a favor de THE SUNRIDER CORPORATION D.B.A. SLINRIDER INTERNATIONAL Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica en una misma
clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artÍculo 6" de la
Ley N" 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "Al realizar el cotejo sucesivo de las
marcas en pugna, no encontramos similitud alguna .../... mi mandante cuenta con el registro de la marca SR
SANTO REMEDIO - SANTO REMEDIO para productos y servicios .../... las palabras que le acompañan a la
palabra SR SANTO REMEDIO de ambas denominaciones son totalmente distintas, es decir, en la marca
registrada es SR, en tanto que la marca solicitada es SR SANIO REMEDIO, únicamente encontramos que
son similes las siglas, la cual constituye un derecho debil que cualquier persona puede invocar en su
marca".

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonéüco de la solicitante "SR SANTO REMEDIO Y
ETIQUE"IA" y la marca antecedente "SR Y ETIQUETA', se evidencia que si bien cuentan con las siglas SR en
común, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto,
son diferentes una de la otra, mientras que el antecedente está compuesto únicamente por un vocablo, la
sohcitada se compone de dos vocablos y de una etiqueta, la cual en su conjunto dej
fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión
Se puede percibir a simple vista Ia diferencia existente entre las mismas. ------:-----.-: i,

SR SANTO REMEDIO Y ETIQUETA (marca solicitada), y
SRYETIQUETA (marcaantecedente)

ión
las.
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Resoruciónn,"-0-ffi- iffi 1
poR LA cuAL sE REVocA LA REsoLUcróN N" 1955 DE FEcHA 16 DE NovTEMBRE DEaI¿3,DICTADA poR
LA DIRECCIÓN pE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "SR SANTo
REMEDIO Y ETIQI,ETA', CLASE 03, EXPEDTENIE N" 98?6312022,A NOMBRE DE AGROALIMENTOS S.A ---

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar Ia posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones SR SANTO

REMEDIO Y ETIQUE"IA (solicitada), y SR Y ETIQUETA (marca antecedente), se comparten las siglas "SR.',

existe otra marca registrada que cuenta con una denominación similar con la cual coexiste:SR. N, clase 03,

Registro N" 389742 a nombre de NATURA COSMETICOS S/A (renovado por solicitud N" 1331435); extremo
que demuestra Ia coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado. ------------

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. AI respecto, vemos que no existe similitud
suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada)
cuenta con una etiqueta diferenciadora con las palabras SR SANTO REMEDIO escritas en letras mayúsculas
de color negro, debajo se hallan isotipos de colores verde y fucsia, todo esto dentro de un circulo de color
negro, mientras que la segunda (marca antecedente) se compone de un fondo blanco con las siglas SR en
letras mayúsculas color negro, estando unida la letra R a la S, siendo mayores las diferencias que las

semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo:

marca solicitada marca oponente

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitada es un signo con caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de confusión ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ------------

Aft IS

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N' 1955 de fecha 16 de noviembre de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SR SANTO
REMEDIO Y ffiQUEXA", clase 03, Acta N" 9836312022, solicitada a nombre de
AGROALIMENTOS SA.- -.- -.. - -.

(¡.-ricr+
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SR
SANTOREMEDIO

Arr.3e NOTIFÍQUESE. ----------
ar;)
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Resolución No_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'1558 DE FECHA 07 DE SEMEMBRE DE2022, DICIADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL E)(PEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"srEL[¿, Y ETIQUE"[A", CLASE 36, EXPEDIENTE N', 84018/2021, A NOMBRE DE CHACO INTERNACIONAL
sA ---------

Asunción, 29 400 2021r

VISTO: EI recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CHACO
INTERNACIONAL SA. contra la Resolución N" 1558 de fecha 07 de septiembre de 2022, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RE SULTA:

Que, en fecha l0 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de la firma CHACO
INTERNACIONAL SA. e interpone recurso de apelación contra la Resolución No 1558 de fecha 07 de
septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 3l de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 25 de julio de 2023, el representante convencional de CHACO INTERNACIONAL S-A"

expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 04 de septiembre de 2023. -------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de
la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca ESTELA INMOBILIARIA 5.A.,

re§strada con el número 391330 a favor de ESTELA INMOBILIARIA S.A.; Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artÍculo 6" de la
Ley N" 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitadou. -------------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "Estela Inmobiliaria S.A se halla
compuesta por 4 palabras y contiene un total de 20 letras, sin embargo la marca Stella (solicitada) contiene 1

palabra con 6 letras;tienen diferentes pronunciaciones .../... los canales de comercialización no coinciden". -

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 391330 de la marca "ESTELA

INMOBILIARIA S.A." a nombre de ESTELA INMOBILIARIA S.A. venció el23]J2!2O23., venciendo a su vez el

plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. --

Consecuentemente, habiendo desaparecido Ia base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por Io que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar Ia continuidad de I del
registro de la marca "STELLA Y ETIQUETA", solicitada por CHACO INTERNACIONAL
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Resoluciónr.r'-ffi 'fi. A
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 1558 DE FEC}I.A 07 DE SEMEMBRE DE2022, DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"STELLA Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N' 84018/2021, A NOMBRE DE CHACO INTERNACIONAL
s-A.,--------

ArL le

ArL 2e

Art.3e

PORTANTO,
LA DTRECTORA GENERAL IN]ERINA DE Iá, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N' 1558 de fecha 07 de sepüembre de 2022 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de Ia solicitud de registro de la marca "STELLA Y
ETIQUETA", clase 36, Acta No 8y'+OlSlz0Zl, solicitada a nombre de CHACO
INIERNACIONAL SA ..-------

í,\ 6,,

lr I Tt-l L
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Resoluciónlr'-&-ffi '# ,

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 335 DE FECHA 30 DE ABRIL DEaOLS,DICIADA PORIá,
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENIE DE SOLTCITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "ECOTEC Y ETIQUEXA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 3O4Z8l2OtO A NOMBRE DE EUROPAR
IMPORTEXPORT SA.

Asunción,
2 g Aqü 2021t

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de EUROPAR IMPORT
EXPORT Sá- en contra de la Resolución N" 335 de fecha 30 de abril de 2013, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Liti giosos, y; - - - - - - - - - - - -

RE SULTA:

Que, en fecha 22 de noviembre de 2013 se presenta el representante convencional de EUROPAR

IMPORT EXPORT SA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N'335 de fecha 30 de

abril de 2013, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha l6 de diciembre de 2013 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 07 de abril de 2014, el representante convencional de EUROPARIMPORTEXPORTSJA"
expresó agravios; y en fecha 23 de julio de 2014, fire contestada la expresión de agravios. Esta Dirección
llamó autos para resolver en fecha 26 de agosto de 2014.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: 'Entre ECOTEC Y ETIQUEM (solicitada) y ECOTEC Y
ETIQUETA (registrada), encontramos que entre las mismas se observa una identidad absoluta en los planos
visual, conceptual, ortográfico y fonético .../... por lo tanto estamos delante de una marca que no reúne los
requisitos de novedad y de especialidad a la marca de la oponente .../... es criterio de esta Dirección que la
oposición presentada debe ser declarada procedente".

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante EUROPAR IMPORT EXPORT SA y manifiesta: §e
ha interpretado de manera falaz una norma que redunda en claridad, por ende, no podemos concluir en
algo más que en el hecho de que la Resolución debe ser revocada en todas sus partes por ser totalmente
contraria a derecho".

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: "La marca ECOTEC cuyo
registro se pide reproduce en forma prácticamente plena el texto denominativo de la marca ECOTEC
registrada por mi mandante, no existen diferencias entre las denominaciones .../... la marca base de
oposición ha sido registrada en la clase 35, misma clase en la que el solicitante pretende registrar la marca
ECOTEC .../... la resolución recurrida debe ser confirmada".

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuesüón deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre Ias mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "ECOTEC Y ETIQUE"IA' y la
marca oponente "ECOTEC Y ETIQUETA", se advierte que la denominación cuyo
reproduce Íntegramente la denominación del oponente, no existiendo ninguna letra q
diferenciar una de la otra.

ECOTECYETIQUE"TA
ECOTEC Y ETIQUETA

(solicitada), y
(oponente)



DIRECCIóN NACIONAL DE

6 t, pnOpIEDAD
V wTETECTUAL

PARAGUAY

Art.le

ArL2e

(*$flfiáHt9;+ lil§Yfxf'
Resotución..& ti #

poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N' 335 DE FEcHA 30 DE ABRIL DE 2013, DrgrADA poRI-A
omecclóN DE AsuNTos MARcARIos Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soI-lctruD DE REGISTRo DE
LA MARCA "ECOTEC Y ETIQUE"IA',, CLASE 35, EXPEDIENTE N' 3O428l2OtO A NOMBRE DE EUROPAR
IMPORTEXPORTSA

Que, si bien la solicitante se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene
irrelevante si consideramos el grado de semejanza de Ia palabra analizada y sobre todo, por encontrarse en
clases idénticas.

Que, asimismo, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, vemos que las marcas
en Pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35. La marca
solicitante, "ECOTEC Y ffiQUETA", pretende cubrir servicios de la clase 35 "tales como comercialización,
representación, importación, exportación y venta de jabón en gral", mientras que la marca oponente,
"ECOTEC Y ETIQLJEIA' cubre: "Gestión de negocios comerciales, administración comercial". Con esta
comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los servicios cubiertos se

encuentran relacionados. ------------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generarÍa la confusión ideológica en la mente del
consumidor al pretender, la solicitante, registrar la marca "ECOTEC Y ffiQUETA" en la misma clase 35. Que,
ahondando aún más en el análisis, el Dr. lorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la
dilución de marcas diciendo: "la teoria de la dilución ha sido creada para defender la relación
marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con
ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos(...)."1

Que, siguiendo este criterio doctrinario y jurisprudencial, esta Dirección considera que corresponde
aplicar la prescripción prohibitiva contenida en la ley que rige nuestra materia a la presente solicitud de
una denominación bastante confundible con otra ya registrada, teniendo en cuenta que el signo solicitado
"ECO'IEC Y ETIQI EIA" no podrá coexistir pacíficamente con la marca registrada "ECOTEC Y ETIQUETA"
sin atentar contra el interés público ya que en el caso de autos claramente hay nesgo de confusión por la
posibilidad de inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada de manera
tal que el consumidor pueda creer que son la misma marca o tienen un origen común.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a Ia
conclusión de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la
Resolución recurrida.

PORTANTO,
I.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE Iá. PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 335 de fecha 30 de abril de 2013 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "ECOTEC Y ETIQUETA",
clase 35, Expediente N' 3042812010, solicitada a nombre de EUROpAR IMpoRT

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula. -----:--------

::l

Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentrna.2Ol2. 8va.,Ed. pág. 458.' OTAMENDI, ]orge. DERECHO DE MARCAS.


