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Resolución.'-ffi
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 1628 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá, MARCA'OH
MY DOG! PET STORE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N'70516/2018, SOLICITADA pOR CARMEN
BEATRIZ CARDOZO ORUE. - - - -..

Asunción, ü 2 202t,

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CARMEN
BEATRIZ CARDOZO ORUE, contra la Resolución N'1628 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de CARMEN
BEATRIZ CARDOZO ORUE e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 1029 de fecha
13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 13 de diciembre de 2019 fue dictada la providencra que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 05 de agosto de 2024, el representante convencional de CARMEN BEATRIZ CARDOZO
ORUE expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 07 de agosto de2024.

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 calificar o describir alguna caracterÍstica del producto o servicio."
En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado'i-------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Niego que la marca OH MY
DOG! PET STORE, sea genérica debido a su clasificación correspondiente.../... No está demás resaltar la
novedad de mi marca, que cuenta con denominación y etiqueta; que la hace totalmente novedosa, por
contar el término OH MY DOG; por ende no se puede sostener los argumentos vertidos en el considerando
de la resolución, reuniendo la marca solicitada los requisitos de especialidad y novedad para constituir una
marca nueva en la clase 35.../... En absoluto la actora en afirmación, dado que a simple vista se puede colegir
la inconfundibilidad de las mismas, ya que mi marca, va dirigida a productos exclusivos.../... El inferior al
dictar la Resolución recurrida ha considerado única y exclusivamente al aspecto visual, ortográfico y
fonético que supuestamente presentan las denominaciones en pugna.../... Entre las marcas citadas, no
existen elementos que hagan confundibles las mismas .../... Por tanto, a mérito de las consideraciones
expuestas, ruego a la Señora Directora, oportunamente dictar la resolución correspondiente revocando en

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1628 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR I.¿, DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'OH
MY DOG! PET STORE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 70516/2018, SOLICITADA pOR CARMEN
BEATRIZ CARDOZO ORUE.- -..- -

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 srgno no se encuentre inmerso
dentro de las prohibiqiones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como Io expresa el Art. 1 de la Ley N" l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Srn embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el regrstro de una marca; es decir, dichas limltaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,
corresponde a esta in$tancia 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 "OH MY DOGI PET STORE" es la combinación de dos
vocablos en inglés. Y haciendo una investigación más adentrada en internet, sobre la traducción de dichas
palabras tenemos que: "a) "OH MY DOG: O¡5 mi perro"t y "PET STORE: tienda de mascotas"2, es decir, hacen
referencia a una fienda para mascotas.-----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "OH MY DOG! PET STORE Y
ETIQUETA" resulta gehérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación usual del servicio que solicrta. En ese orden de ideas, Ia 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 "OH MY DOGI PET STORE y
ETIQUETA" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 35, que textualmente describe:
"Comercialización de 'productos alimenticios y accesorios para mascotas" Recordemos que la
denominación solicitada es "OH MY DOG! PET STORE Y ETIQUETA" o su traducción Oh mi perro, tienda
de mascotas, para cubrir servicios tales como
mascotas. De ello se colipe que, la solicitud de autos sÍ define al servicio que pretende identificar, por tanto,
puede ser consideradd incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable,
especÍficamente el inc. e) del Art. z. ------------

Que, desde el puntp de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene acompañada de
una etiqueta que no apórta 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 denominaclón OH My DOG! pET

STORE en letras imprenta acompañado de una patita de perro de color negro en
denominación principal, siendo la expresión oH MY DoGl pET sroRE Ia parte
pretendido

ntro de la
signo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA t.A, RESOLUCIÓN N' 1628 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'OH
MY DOG! PET STORE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N'70516/2018, SOLICITADA pOR CARMEN
BEATRIZ CARDOZO ORUE.------

Por consiguiente, y srendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio,
nos preguntamos cuál seria 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
OH MY DOGI PET STORE Y ETIQUETA como denominación, sólo describen el sentido o significado
conceptual del servicio a ser ofrecido. La denominación solicitada es, srn lugar a dudas, absolutamente
descripttva 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. ]orge 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 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 caracterÍstica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."3. 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, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas
defrnen no directamente el objeto en causa, sino la categorÍa, la especie o el género, a los que pertenece ese

objeto." Tras el análisis del caso de autos, tenemos que "OH MY DOG! PET STORE" es una designación que
define especÍficamente lo comercializa. ------------

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la
prohibición establecida en el art. 2' inc. e) de la Ley N' 1294198 de Marcas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado elexamen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de viable su
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución reeur )
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t "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. g" Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017 - Pag.76.
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Resolución N"

LA RESOLUCIÓN N' 1628 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'OH

Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N. 70516/2018, SOLICITADA pOR CARMEN

POR TANTO,
I.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 1628 del 13 de noviembre de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.le

Art.2e ORDENAR el archivo de la solicitud de regtstro
STORE Y ETIQUETA", clase 35, Acta N'70516/2018,
BEATRIZ CARDOZO ORUE...--..

NOTIFÍQUESE por Cédula.----- --------qs:

de la marca 'OH MY DOG! PET
solicitada a nombre de CARMEN
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lndustrial

icic¡tl ie lrl lntclectull



'1i, G{)BIERNO rrr;r. I PARAGI/ÁI
- Ji, PARAGUAY I REKUAI

Resorución.'-0-9 0 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 39 DE FECHA 08 DE ENERO DEaO¿I,DISIADAPORIá,
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALTITUDE
TRAMPOLINE PARK", CIá,SE 4I, EXPEDIENTE N" 97OOU2OI9, A NOMBRE DE ATP IB LLC.

Asunción, 10DIC [Wt

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ATP IB LLC contra
la Resolución N'39 de fecha 08 de enero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RE SULTA:

Que, en fecha 05 de marzo de 2021 se presenta el representante convencional de Ia firma ATP IB LLC e

interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 39 de fecha 08 de enero de 2021, dictada por la
Dirección de Marcas.

Que, por proveído de fecha 05 de septiembre de 2024 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 3l de agosto de 202I. Y por providencia de fecha 03 de octubre de 2024 esta

Dirección llama Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N' 39 de fecha 08 de enero de 2021 considera: "Que, habiéndose realizado la

búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca
ALTITI.JDE lOO, registrada con el número 475701 a favor de neNÉ ¿,IBERTO MEZA ESQUIVEL; 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

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa "Entre lamarcasolicitadaALTITUDE
TRAMPOLINE PARK y la marca previamente registrada ALTITUDE lO0, se puede observar que aunque
ambas comparten el término ALTITUDE, el resto de los elementos son diferentes .../... la marca de mi
mandante está compuesta por tres palabras, mientras que la marca registrada solo cuenta con dos
elementos .../... el hecho de que la marca solicitada por mi mandante se encuentre limitada para cubrir
determinados servicios en la clase 41, elimina el riesgo de confusión entre las marcas .../... mi mandante
simplemente está buscando extender un derecho ya adquirido en el extranjero, a nuestro paÍs .../... la

solicitud no ha recibido oposiciones". -----------

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 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. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante 'ALIITUDE TRAMPOLINE
PARK" y la marca base de rechazo "ALIITUDE 100", vemos que dentro de su estructura ambas tienen como
elemento principal y preponderante el vocablo AUIITUDE, evidenciándose así la existencia del riesgo de

confusión entre las marcas analizadas.-

AUIITUDE TRAMPOLINE PARK (marca solicitada), y
AUIIIDE-IOO (marcabase de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa consrdera que la denominación solicitada ALTITUDE

TRAMPOLINE PARK, resulta indudablemente evocadora de la marca base de rechazo AUIITUDE 100. Esto

es así, ya que el elemento en común es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atención
asumiendo el papel principal y protagónico en la denominación. Al respecto, e traer
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Resorución""$S[ S J
poR LA cuAL sE coNFIRMA t-A, RESoLUcIóN N' 39 DE FEcHA 08 DE ENERo DE zo2l, DICTADA poR LA
NMTCCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALTITUDE
TRAMPOLINE PARK',, CLASE 41, EXPEDIENTE N' 9700U2019, A NOMBRE DE ATp IB LLC.

determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene signifrcación 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" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de
los productos. " r-----------

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 41. Al respecto, la marca base del rechazo, "AüIITUDE 100" se encuentra registrada para
"Los servicios cuyos principales propósitas son el recreo. diversión y entretenimiento de personas; Clubes
nocturnos; discoteca" y la marca solicitante "AXTITUDE TRAMPOLINE PARK" fue sollcitada para "Provisión
de áreas recreacionales en forma de predios con trampolín de interiores; servicios recreacionales en forma
de un centro de entretenimiento y predios deportivos interactivos que presentan trampolines y otras áreas
de juego, y el
trampolines y otros servicios relacionados a los mismos". Con esta comparación queda demostrada la
identidad en cuanto a la clase y que los servicios cubiertos se encuentran relacionados; al estar ambas
enfocadas en servicios de entretenimiento y recreación. La similitud en el propósito general de ambas
marcas (ofrecer actiVidades recreativas y de entretenimiento) aumenta la posibilidad de que el público
confunda los orígenes o la relación entre los servicios ofrecidos.

Que, siguiendo este criterio doctrinario y jurisprudencial, esta Dirección considera que corresponde
apltcar 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 "ALTITUDE TRAMPOLINE PARK" no podrá
coexistir pacíficamente con la marca registrada "ALTITUDE 100" sin atentar contra el interés público ya que
en el caso de autos claramente hay riesgo 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 tienen un origen qomún.

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 confirmar la
Resolución recurrida. l--------------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE:

ArL le CONFIRMAR la Resolución N" 39 de fecha 08 de enero de 2021 dictada por la Dirección de
Marcas.

i,

ORDENAR el archtvo de la solicitud de registro de la marca "ALIITUDE TRAMPOLINEArt.2e

Art.3s

' Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.

PARK", clase 41, Acta
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Resorución..1)g 0 4
poR L-A, cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N'TTIDEFEcHA zlDqAcosro DEaI¿¿,DICTADApoR
LA DIRECCTÓN NE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS, EN EL ExPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA'NORDESTE", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 54684/2014 A NOMBRE DE ELVIO DARIO
GONZALEZ SANABRI,A

Asunción, 10DII 20U+

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de A.f. S.A. CALIDAD

ANTE TODO en contra de la Resolución N" 776 de fecha 26 de agosto de2022, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Liti giosos, y; -- --- -------

RESULTA:

Que, en fecha 02 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de A.J. S.A.

CALIDAD ANTE TODO e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N'776 de fecha 26 de

agosto de 2022, dictada por la Dlrección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 31 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 23 de noviembre de 2022, el representante convencional de AJ. S-A" CALIDAD ANTE

TODO expresó agravios; y en fecha 12 de julio de 2O23, 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 mencionada Resolución considera que: "Al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas
NORDESTE (solicitada) vs. NORTE (oponente) en conjunto y sucesivamente, entre las mismas existen
elementos diferenciadores en los aspectos visual, fonético e idealógico .../... poseen ademas claras
diferencias conceptuales ,../... esta dirección concluye que corresponde no hacer lugar a la oposición
deducida".

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "Entre NORTE (oponente) vs.

NORDESTE (solicitada) no existen suficientes elementos diferenciadores que permitan su registro, la
similitud conceptual de las denominaciones, además la solicitante presentó en la clase 35 para comercializar
productos de la clase 3O de la misma clase en la que mi mandante tiene registrada su marca .../... no existe
posibilidad de coexistencia pacÍfica entre las denominaciones NORDESTE y NORTE'. -------------

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas NORDESTE (solicitada) y NORTE

(oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea

realizado desde una visién 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 existe cierta
similitud, no es menos cierto que la solicitante incorpora el monema medianero DES, además, en su

conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas en el análisis. Al respecto

lnterina

,,üdo

lndulrial
lntelectual

similitud suficrente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. -
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Resorución*. 09 a 4
POR LA CUAL SE CONFIRMA.LA RESOLUCIÓN N' 776D8 FECHA 26DEAGOSTO DE2O22, DICIADA POR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA "NORDESTE", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 54684/2014 A NOMBRE DE ELVIO DARIO
GONZALEZ SANABRIA

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente "NORTE" registrada para la totalidad de productos de las clases 29 (Carne, pescado, carne
de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras...), 30 (Café, té, cacao y sucedáneos del café;
alToz, pastas alimenticias y fideos...) y 32 (Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de
frutas y zumos de frutas...); mientras que la marca en trámite de registro 'NORDESTE' solicita la cobertura
para los servicios comprendidos en la clase 35 "lmportacion, exportacion, venta y comercializacion de
productos varios, servicicts de gestion de negocios comerciales, servicios de administracion comercial,
trabajos de oficina, servicios de publicidad". ----------

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, reqursito que no cumple la
marca oponente al no tener registrada la marca 'NORTE" en la clase 35, clase donde se pretende registrar la
marca solicitada "NORDES'IE". De ello se colige que las marcas en pugna ng comparten la misma clase del
nomenclador internacional además de que la solicitada abarca un servicio mientras que las registradas
abarcan productos, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacÍfica entre ambas. La
importación, exportación y comercialización de productos (clase 35) no necesariamente implica que los
consumidores asocien estas actividades con un productor especÍfico de alimentos o bebidas (clases 29,30 y
32).La relación entre ambas es secundaria y no directa.

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 rresgo de confusión ya que,
analizadas en conjunto, no exrste similitud suficiente entre las marcas en pugna, Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde confirmar Ia Resolución recurrida. ---------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

4fi.19 CONFIRMAR la Resolución No 776 de fecha 26 de agosto 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
"NORDESTE", clase 35, Expediente. No 5468412014, solicitada a nombre de ELVI9

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.
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Resorución."_I)g 0 5
POR Iá. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 779 DE FECHA 26DEAGOSTO DE2O22, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN NE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA "NORDESTE", C[¿,SE 43, EXPEDIENTE N' 54683/2014 A NOMBRE DE ELVIO DARIO
GONZALEZ SANABRIA

Asunción, l0Dlt 7glll

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de A.|. S.A. CALIDAD
ANTE TODO en contra de la Resolución N" 779 de fecha 26 de agosto de2022, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----------'

RE S U LTA:

Que, en fecha 02 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de A.J. SA
CALIDAD ANTE TODO e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 779 de fecha 26 de

agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 31 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 23 de noviembre de 2022, el representante convencional de A.J. SA. CALIDAD ANTE
TODO expresó agravios; y en fecha 12 de julio de 2023, 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 mencionada Resolución considera que: "Al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas
NORDESTE (solicitada) vs. NORTE (oponente) en conjunto y sucesivamente, entre las mismas existen
elementos diferenciadores en los aspectos visual, fonético e ideológico .../... poseen ademas claras
diferencias conceptuales .../... esta dirección concluye que corresponde no hacer lugar a la oposición
deducida".

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "Entre NORTE (oponente) vs.

NORDESTE (solicitada) no existen suficientes elementos diferenciadores que permitan su registro, la
similitud conceptual de las denominaciones, además la solicitante presentó en la clase 4i Servicios de
restauración (alimentación) y hospedaje temporal relacionada con los productos en la que mi mandante
tiene registrada su marca .../... no exjsfe posibilidad de coexistencia pacÍfica entre las denominaciones
NORDESTE y NORTE".

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas NORDESTE (solicitada) y NORTE
(oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que elmismo 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 existe cierta
similitud, no es menos cierto que la solicitante incorpora el monema medianero DES, además, en su

conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas en el análisis. Al respec,to vemos que

similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud;ffíI"o»ru+.8§------
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Resorución..fl$0 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA IA RESOLUCIÓN N. 779 DE FECHA z'DEAGoSTo DE})LL,DICTADA PoR
LA DIRECCTÓN OE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE I.A MARCA "NORDESTE", CLASE 43, EXPEDIENTE N' 54683/2014 A NOMBRE DE ELVTO DARIO
GONZALEZ SANABRIA

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en ei caso de autos, vemos que la
marca oponente "NORTE" registrada para la totalidad de productos de las clases 29 (Carne, pescado, carne
de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras...), 30 (Café, té, cacao y sucedáneos del café;
arroz, pastas alimenticias y frdeos...) y 32 (Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de
frutas y zumos de frutas...); mientras que la marca en trámite de regrstro "NORDESTE" solicita la cobertura
para los servicios comprendidos en la clase 43 "Servicios de restauracion (alimentacion) y hospedaje
temporal".

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 Ia marca "NORTE" en la clase 43, clase donde se pretende registrar la
marca solicitada "NORDESTE". De ello se colige que las marcas en pugna ne comparten la misma clase del
nomenclador internacional además de que la solicitada abarca un servicio mientras que las registradas
abarcan productos, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacÍfica entre ambas. La
marca solicitada NORDESTE se relaciona con establecrmientos de servicios (restaurantes, hoteles), mientras
que la oponente NORTE puede encontrarse en supermercados, tiendas de alimentos y otros puntos de
venta de productos. La diferencia en los puntos de contacto con el consumidor reduce el riesgo de
confusión en el mercado. Además, el consumidor de un servicio de restauración o de hospedale no
necesariamente relaciona estos servicios con la compra de productos específicos de la clase 29, 30 o32,lo
cual ayuda a evitar Ia asociación entre ambas marcas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitada es un signo con características propras, y que no existe riesgo de confusión ya que,
anahzadas 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.2e

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRN4AR la Resolución N' 779 de fecha 26 de agosto de 2022 dictada por la
Direcclón de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"NORDESTE", clase 43, Expediente. No 546g312014, solicitada a nombre de ELM9
DARIO GONZALEZ SANABRIA

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula,
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Resorución-"Og 0 6

PoR lá. cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' 377 DE FECHA 06 DE MAyo DEaII4,DICTADApoRLA
NNPCCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "NEOMAX Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 42ó08/2023, SOLICITADA pOR NELSON
AMARILLAANDINO.

Asunción, 10[}t[ 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencronal de JOYA MOTORS S.A.
contra la Resolución N' 377 de fecha 06 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Lrtrgiosos, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 23 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de JOYA MOTORS S.A. e
interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N" 377 de fecha 06 de mayo de2024, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 26 de junio de 2024 fue dictada la providencia de exprese agravios.

Que, en fecha 12 de julio de 2024, el representante convencional de |OYA MOTORS SA. expresó
agravios; y en fecha 2l de agosto de2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó
autos para resolver en fecha 22 de agosto de2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Analizando las marcas NEOMAX (solicitada) vs. MAX
(oponente), se puede concluir que las marcas en cuestión no podrán caltsar confusión directa o indirecta,
impactan de manera distinta .../... la marca solicitada NEOMAX cuenta con una etiqueta que posee un
diseño distintivo que la diferencia del oponente .../... las marcas üenen otros elementos que las hacen
diferentes, además de considerar la existencia de partes comunes MAX (uso común), no constituye un
impedimento .../... esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida». ------------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "Del cotejo en conjunto de las marcas
se observa en el aspecto ortográfico, que el solicitante agregó una frase de poca relevancia, neo que
significa nuevo .../... ambas evocan la misma idea, sumado a la identidad de clases .../... la reproducción del
elemento MAX causará indudablemente la confusión entre las marcas, puesto que es justamente el
elemento principalde la marca principalde mi mandante".

Que, contesta la expresión de agravios el sollcitante y, entre otros argumentos, expresa: "La marca
registrada MAX constituye una denominación simple formada por tres letras, que no será confundible con
la marca solicitada NEOMAX que se halla formada por seis letras, el término NEO asume un papel
preponderante en la misma .../... soy titular legitimo de la marca NEOMAX, inscripta en las clases 10, Registro
N" 516706 y en la clase 35, Registro N' 5ló705 .../... existen varias marcas registradas para la misma clase 35,

que llevan la denominación MAX acompañado de otra denominación y coexisten". --------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestlón deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en c
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Resorución.'-I)g 0 6
PoR lA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N" 377 DE FECHA 06 DE MAyo DEaII4,DICTADApoRLA
OMTCCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "NEOMAX Y ETIQUETA',, CLASE 35, EXPEDIENTE N'42608/2023, SOLICITADA pOR NELSON
AMARILLAANDINO.

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "NEOMAX Y ETIQUETA" y la
marca oponente 'MAX", se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analtzadas se

comparte el vocablo "MAX", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor
pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra, mientras que la marca base de rechazo está compuesta
por tres letras, la soltcrtada se compone de seis letras y además cuenta con una etrqueta, que en su conjunto
dejan una impresión fonética y vrsual drferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre
dichas marcas.

NEOMAX Y ETIQUETA (solicitada), y
MAX (oponente)

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 disimil. Adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a

colación los argumentos doctrinarios del Prof, Dr. Andrés Sánchez Herrero, quren en su libro "Confuslón 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 necesat'iamente
implica que esas marcas sean confundibles.d Vemos que el hecho de compartir un vocablo, no es elemento
suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos
anahzados en conjunto en Ia presente resolución.

Que, si bren es cierto que entre las denominaciones NEOMAX Y ETIQUETA (solicitada), y MAX
(oponente), se comparte el vocablo "MAX", 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 regrstradas las marcas: DXMAX, clase 35, Registro N" 571205 a nombre de
DXMAX BRASIL LTDA; MEGAMAX, clase 35, Registro N' 545029 a nombre de EDILSON STORMOSKI
KUZEDOLOVSKI; DUOMAXX, clase 35, Registro N' 440531 a nombre de Lct Import Export S,r.l.;
ECONOMAX, clase 35, Registro N" 417707 a nombre de D & D S.a.; extremo que demuestra la coexistencra
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 .MAX" 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" lTg4llggS 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 fiiesen
de uso común o necesario en el comercio". -----------

Que, mientras que la marca oponente es una marca denominativa, la marca r

etiqueta diferenciadora con un fondo blanco con la denominacrón "NEoMAX" en
negro, teniendo la Ietra "o" un diseño especial, con un cÍrculo atravesado
destacar, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en
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Resolución."1)9 0 6
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 377 DE FECFIA 06 DE MAYO DEZO} ,DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
lá, MARCA "NEOMAX Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 42608/2023, SOLICITADA pOR NELSON
AMARILLAANDINO.

marca solicitada marca oponente

N@lvtAx
denominaüva

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el

titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada NEOMAX Y ETIQUETA, clase 35, Registro N"
516705. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma
denominación 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, ésta Dirección arriba a la
conclusión de que es viable Ia coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la

Resolución recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAT INTERINA DE tá, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 377 de fecha 06 de mayo de ZO24 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "NEOMAXY
ETIQUETA", clase 35, Acta N' 42608/2023, solicitada a nombre de NELSON AMARILLA
ANDINO.

ArT.3S NOTIFÍQUESE por Cédula.
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. Resorució"*"ll-9 0 7
POR LA CUAL SE CONFIRMA tá, RESOLUCIÓN N' ST'DEFECHA 06 DE MAYO DEaO} ,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "NEOMAX Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N" 42605/2023, SOLICITADA pOR NELSON
AMARILLAANDINO.

Asunción, l0DIC 2021¡

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de IOYAMOTORS S.A.

contra la Resolución N" 376 de fecha 06 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Lrtigiosos, y; --- ----- - - - -

RE S U LTA:

Que, en fecha 23 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de fOYA MOTORS S.A. e

interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N'376 de fecha 06 de mayo de2024, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 26 de junio de2024 fue dictada la providencia de exprese agravios.

Que, en fecha 12 de julio de 2024, el representante convencional de JOYA MOTORS S.A. expresó
agravios; y en fecha 21 de agosto de2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó
autos para resolver en fecha 22 de agosto de2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Analizando las marcas NEOMAX (solicitada) vs. MAX
(oponente), se puede concluir que las marcas en cuestión no podrán causar confusión directa o indirecta,
impactan de manera distinta .../... la marca solicitada NEOMAX cuenta con una etiqueta que posee un
diseño distintivo que la diferencia del oponente .../... las marcas tienen otros elementos que las hacen
diferentes, además de considerar la existencia de partes comunes MAX (uso común), no constituye un
impedimento .../... esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida".

Que, se agravra el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "Del cotejo en conjunto de las marcas
se observa en el aspecto ortográfrco, que el solicitante agregó una frase de poca relevancia, neo que
significa nuevo .../... ambas evocan la misma idea, sumado a la identidad de clases .../... la reproducción del
elemento MAX causará indudablemente la confusión entre ]as marcas, puesto que es justamente el
elemento principalde la marca principalde mi mandante".

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "La marca
registrada MAX constituye una denominación simple formada por tres letras, que no será confundible con
la marca salicitada NEOMAX que se halla formada por seis letras, el término NEO asume un papel
preponderante en la misma .../... existen varias marcas registradas para la misma clase 12, que llevan la
denominación MAX acompañado de otra denominación y coexisten". ---"--'

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 con iunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre . En ese
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Resorución*.Q$ 07
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 3T6DEFECHA 06 DE MAYO DE2O24,DICTADAPORI.A.
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIoS LITIGIoSoS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA "NEOMAX Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N.42605/2023, SOLICITADA pOR NELSON
AMARILLAANDINO.

marca oponente "MAX', se evidencra que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se
comparte el vocablo .MAX", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor
pues, en su conjunto, son dtferentes una de la otra, mientras que la marca base de rechazo está compuesta
por tres letras, la solicitada se compone de sels letras y además cuenta con una etiqueta, que en su conjunto
dejan una impresión fonética y visual diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre
dichas marcas.

NEOMAX Y ETIQUETA (solicitada), y
MAX (oponente)

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte
distinción fonétrca, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión
audittva que generan ambas es bastante disÍmil. Adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a
colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quren 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 Vemos que el hecho de compartir un vocablo, 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, si bien es cierto que entre las denominaciones NEOMAX Y ETIQUETA (solicitada), y MAX
(oponente), se comparte el vocablo 'MAX", 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: MAXUS, clase 12, Registro N" 44433g a nombre de
Saic Motor Corporation Limited; MULTI MAX, clase 12, Registro N. 594971 a nombre de Balkrishna
Industries Limited; WINMAX, clase 12, Registro N" 441259 a nombre de Shandong Winmax International
Trade Co., Ltd.; DEEMAX, clase 12, Registro N" 454125 a nombre de SHANDONG DEEMAX RUBBER
TECHNOLOGY CO.,LTD.; 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 'MAX' 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' l2g4llggg de Marcás 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 continidos eln ella que fr"r*
de uso común o necesario en el comercio". -----------

Que, mientras que la marca oponente es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una
etiqueta diferenciadora con un fondo blanco con la denominación "NEOMAX" en letras estilizadas de color
negro, teniendo la letra "O" un diseño especial, con un cÍrculo atravesado por una lÍnea
destacar, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en eIrEá+{Lelpúbli

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asuncrón. 2013

la hace



Resorución-.1[9 0 7
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 376 DE FECI.IA 06 DE MAYO DEaO}4,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "NEOMAX Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N'42605/2023, SOLICITADA pOR NELSON
AMARILI.A ANDINO.

marca sai¡ltda marca oponente

l'tE@l\,lAx
denominaüva

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.

de registro de la marca "NEOMAXY
a nombre de NELSON AMARILLA

';.

. .,y
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Art.le

Art.2s

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 376 de fecha 06 de mayo de 2024 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Lrtigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud
ETIQUETA", clase 12, Acta N" 42605/2023, solicitada
ANDINO.

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula.
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término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su coniunto, sin

Resoluciónr,'Sg 0 I
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1269 DE FECFI,A 23DE NOVIEMBRE DE2O22, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE I¿. MARCA'CAMPESINO 30 DIAS", CLASE 05, EXPEDIENTE N' 4647712OI5, SOLICITADA
POR YERBATERA CAMPESINO S.A. -.----.-.

Asunción, I0DIC l}Z{

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por elrepresentante convencional de HERBORISTERIAY
LABORATORIO SANIA N4ARGAIUTA S.A. contra la Resolución N' 1269 de fecha 23 de noviembre de 2022,

dictada por la Dlrección de Asuntos Marcarios Litigiosos, yi ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 05 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de
HERBORISTERTA Y LABORATORIO SANTA MARGARITA S.A. e interpone recurso de apelación en contra
de Ia Resolución N" 1269 de fecha 23 de noviembre de 2022, dictada por Ia Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos.

Que, en fecha 17 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
i nterpuesto

Que, en fecha 14 de abril de 2023, el representante convencional de HERBORISTERIA Y
LABORATORIO SANTA MARGARITA S.A. expresó agravios; y en fecha 16 de marzo de 2024, 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 Resolucién recurrida considera: "Al realizar el cotejo de las marcas en pugna: CAMPESINO 30
oies $olicitada) vs. PLAN io DÍAS TE GLIARAN| (oponente), en conjunto y sucesivamente es posible
apreciar que las mismas poseen elementos que las diferencian en los planos, visual, fonético e ideológico.
Comparten los elementos 30 DÍAS, pero poseen otros que las distinguen .../... en la denominación de la
marca solicitada se hace expresa referencia al titular de Ia misma, el titular ya posee registrada varias marcas
en la clase 05 con el elemento en común campesino, la presente solicitud pretende unirse a la familia de
marcas .../... los productos comercializados por el solicitante son sumamente conocidos por el sector
pttblico pertinente .../.., esta dirección concluye que la oposición deducida deviene improcedente".

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "La marca de mi mandante se

encuentra registrada desde el año 1990 para proteger tés medicinales y fue reconocida por esta

dependencia como marca notoria .../... comparando ambas marcas notamos que el elemento fuerte de cada
una de las denominaciones es go DÍAS, elementos que ambas comparten acompañado del nombre de sus

nambres comerciales CAMPESINO y TE GUARANÍ .../... mi mandante es el unico que utiliza el conjunto
"PLAN 30 D|AS" para productos y servicios relacionados a yerbas .../... la marca de mi mandante es una
marca notoria".

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

IXII,, *;;¡'rnürriar
Nacionrl de Piopitdad lnreltctuat

forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en c
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Resorución*" 09 0 I
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1269 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA OMTCCTÓN DE ASUNTOS MARCARIoS LITIGIoSoS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA'CAMPESINO 30 DIAS", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 4647712015, SOLICITADA
POR YERBATERA CAMPESINO S.A. .---.--.-

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 solicrtante 'CAMPESINO lO DÍAS" y la
marca oponente "PLAN 30 DIAS TE GUARANI Y ETIQUETA, se evidencia que, por un lado la solicitada está
compuesta por tres vocablos mientras que la oponente consta de cinco vocablos, y que si bien comparten
los elementos "30 DÍAS", los mismos no son considerados un elemento preponderante, la diferenciación
recae en los términos "CAMPESINO" y "PLAN TE GUARAfT¡Í", las cuales tienen suficiente capacidad
distintiva para evitar confusión. De dichas partrcularidades ortográflcas se genera una diferencia fonética y
visual, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la irnpresión que generan
ambas es dlsÍmil.--

t,A ItA(; UÁ t
REKUAI

CAMPESINO 30 DÍAS (solicitada), y
PLAN 30 DÍAS TE GUARANI y ETIQUETA (oponente)

Que, en el anáhsis de autos no podemos dejar de manifestar que eltitular sohcitante actualya cuenta
con las marcas registradas CAMPESINO TE FITNESS, clase 05, Registro N" 462876; CAMpESINO
PROGRAMATE, clase 05, Registro N" 436859; CAMPESINO, clase 05, Registro N" 449910; CAMPESINO TE
CUIDA - PLAN DIET, clase 05, Registro N' 436865, CAMPESINO TE CUIDA - PLAN, clase 05, Registro N"
481358, entre otras. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo
denominaciones similares, con el mismo vocablo preponderante "CAMPESINO", y en la misma clase 05;
incluso los últimos dos registros cltados precedentemente cuentan con el vocablo PLAN. 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,
anallzadas en conjunto, no exlste similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ---------

Art.Is

Art.2s

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución No 1269 de fecha 23 de noviembre de 20ZZ dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámltes de la sohcitud de registro de la marca "CAMPESINO
30 DÍAS", clase 05, Acta N" 46477120L5, solicitada a nombre de YERBATERA CAMPESINO

Art.3S NOTIFÍQUESE por Cédula.
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Resorución..l[§ 0 I
POR I.á, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 1160 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2OII, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"IvIYPROTEIN", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 20208/2016, SOLICITADA POR THG NLIRITION LIMITED. -------

Asunción, 10DII 2021

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de THG NUTRITION
LIMITED, contra la Resolución N' 1160 de fecha l8 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---

RES ULTA:

Que, en fecha 08 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de THG NUTRITION
LIMITED e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 1160 de fecha 18 de abril de 2017,

dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 20 de septiembre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 22 de octubre de 2018, el representante convencional de THG NUTRITION LIMITED
expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 28 de noviembre de 2018. -------

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 caracteristica del producto o servicio."

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "MYPROTEIN es una marca

evocativa para la clase i5 .../... en el mundo marcario existe una marca registrada que conüene la
denominación PROTEIN: PROTEIN FACTORY Registro N'410095,la cual no fue considerada genérica.../...
MYPROTEIN es una marca conocida y de gran renombre en el mercado intemacional .../...la marca de mi
mandante MYPROTEIN no ha sido objeto de oposición por parte de terceros».-------------

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 orden de ideas, la solicitud de registro de marca "MYPROTEIN",

combinación de dos vocablos en inglés, "MY: mi" y "PROTEIN: proteÍna", es decir, "mi proteína", fue
presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe:
"servicios de venta minorista, servicios de venta minorista en línea, servicios minoristas de pedidos por
correo, servicios de grandes almacenes, servicios de venta minorista mediante fiestas celebradas en forma
privada o como anfitriones, todos relacionados a comida y bebida, complementos alimen
complementos nutritivos, recipientes, recipientes de bebidas, in
doméstico". A los efectos de determinar si la solicrtud de registro de marca "

ipientes
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N" 1160 DE FECHA 18 DE ABRIL DE zotz, DICTADA poR LA
ONTCCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARCA
"}v[YPROTEIN", C[¿.SE 35, EXPEDIENTE N" 20208/2016, SOLICITADAPORTHG NI-TTRITION LIMITED. .-...--

para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la
designación usual de los servicios que sollcita. En ese sentido, tenemos que dicha denominación no
constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 35 del nomenclador
internacional.- - - - - - -- -- - -

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "MYPROTEIN" proyecta una denominación
novedosa y original y aleja cualquier carácter descriptrvo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no
designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación
necesaria, usual o calificativa de los mismos. La expresión "MYPROTEIN" puede interpretarse como una
marca evocativa que sugiere una relación de identidad del cliente con un tipo de producto (como
proteínas), sin describir de manera directa o genérica los servicios de venta minorista de la clase 35. La
marca no emplea terminología comúnmente usada en el mercado para describir esos servicios, lo que evita
que se perciba como genérica o descriptiva en este contexto.--

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendr, 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 tltular.../... 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, 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' 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art.le

Art.2e

REVOCAR la Resolución N' 1160 de fecha 18 de abril de 2017 dictada por la Dirección
de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"MYPROTEIN', clase 35, Acta No. 2O2O812Arc. solicitada a nombre de THG
NUTRITION LIMITED.

riórl 0tntrrl de

cró¡ Nacionll Ce

Art.3s NOTrFÍQUESE. - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -r,
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Resoluciónl.¡"og 10
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' I57 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEaO¿I,DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALTTTUDE
TRAMPOLINE PARK y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N' 97004/2019, A NOMBRE DE ATP IB LLC. -----

Asunción' loDII 202l*

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ATP IR LLC contra
la Resolución N' 157 de fecha 03 de febrero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RE S ULTA:

Que, en fecha 05 de marzo de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ATP IR LLC e

interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 157 de fecha 03 de febrero de 2021, dictada por la
Direcclón de Marcas.

Que, por proveÍdo de fecha 05 de septiembre de 2024 se concede elrecurso interpuesto, expresando

agravios el apelante en fecha 31 de agosto de 2021. Y por providencia de fecha 03 de octubre de 2024 esta

Dirección llama Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N' 157 de fecha 03 de febrero de 2021 considera: "Que, habiéndose realizado la
búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca

ALTITTJDE 100, registrada con el número 475701 a favor de RENÉ ALBERTO MEZA ESQUIVEL; Comentario:

Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfrca, en

una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al
articulo 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:"Entre lamarcasolicitadaALTITUDE
TRAMPOLINE PARK y etiqueta y la marca previamente registrada ALTITIJDE lO0, se puede observar que

aunque ambas comparten el término ALTITLIDE, el resto de los elementos son diferentes .../... la marca de mi
mandante está compuesta por tres palabras, mientras que la marca registrada solo cuenta con dos

elementos .../... el hecho de que la marca solicitada por mi mandante se encuentre limitada para cubrir
determinados servicios en la clase 4t, elimina el riesgo de confusión entre las marcas .../... mi mandante

simplemente está buscando extender un derecho ya adquirido en el extranjero, a nuestro pais .../... la

solicitud no ha recibido oposiciones". -----------

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 "ALflTUDE TRAMPOLINE PARK

Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo "ALTITUDE 100", vemos que dentro de su estructura ambas tienen
como elemento principal y preponderante el vocablo ALTITUDE, evidenciándose asÍ la existencia del riesgo

de confusión entre las marcas analizadas.-

ALTITUDE TRAMPOLINE PARKY ETIQUETA (marca solicitada), y
AIflTUDE lO0 (marcabase de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada AI-jIITUDE

TRAMPOLINE PARK Y ETIQUETA, resulta indudablemente evocadora de la marca base de rechazo

ALTITUDE 100. Esto es asÍ, ya que el elemento en común es lo suficientemente fuerte para recibir toda la

atencrón sobre sí, asumiendo el papel principal y protagónico
importante traer a colación doctrina sobre la MOT VEDETTE:

,'1:,': ffi;l"ll"'
uit,,,i¡, Ñr,,,r,r ¿t rrcpic'iad lr:r:lt:r;el
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Resolución N'

POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A, F.ESOLUCIÓN N" 157 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEhOLI,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIEN]E DE SOLICITUD DE REGIS]IRO DE LAMARCA'AXTITUDE
TRAMPOLINE PARKY ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N'97004/2019, A NOMBRE DE ATp IB LLC. -----

centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene
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" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de

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, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo Ia misma clase del nomenclador
internacional, clase 41. Al respecto, la marca base del rechazo, "ALTITUDE 100'se encuentra registrada para
"Los servicios cuyos principales propósitos son el Clubes
nocturnos; discoteca" y la marca solicitante "ALIITUDE TRAI{POLINE PARK Y ETIQUEIA" fue solicitada
para "Provisión de áreas recreacionales en forma de predios con trampolín de interiores; servicios
recreacionales en forma de un centro de entretenimiento y predios deportivos interactivos que presentan
trampolines y otras áreas de juego, y el planeamiento orga eventos
esPeciales que presentan trampolines y otros servicios relacionado.s a /os mismos". Con esta comparación
queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los servicios cubiertos se encuentran
relacionados; al estar ambas enfocadas en servicios de entretenimiento y recreación. La stmilitud en el
propósito general de ambas marcas (ofrecer actividades recreativas y de entretenimiento) aumenta la
posibilidad de que el público confunda los orígenes o la relación entre los servicios ofrecidos

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 que fuera solicitada para clases
relacionadas, teniendo en cuenta que el signo solicitado "ALTITUDE TRAMPOLINE PARK y ETIeUETA" no
podrá coexistir pacíficamente con la marca registrada "ALTITUDE 100" sin atentar contra el interés público
ya que en el caso de autos claramente hay riesgo 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 tienen un origen común.

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 confirmar la
Resolución recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERTNA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RESUELVE:

ArL le CONFIRMAR la Resolución N" 157 de fecha 03 de febrero de 2021 dictada por la Dirección
de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "ALTITUDE TRAMPOLINE
PARKY ETIQUETA", clase 41, Acta N" 97004/2019, solici

NOTTFÍQUESE.

Art.2e

Art.3e

I Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-perrot. Año 2003.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' ll4l DE FECHA 2r DE IULIO DEaOLL,DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTNO NN LA MARCA "GLICOPHOS",
CI.ASE 05, EXPEDIENTE N' 597II/2020, A NOMBRE DE AGROINSUMOS S.A.

Asunción, l1DIC20l¿
VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AGROINSUMOS

S.A. contra la Resolución N' 1141 de fecha 2I de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----------

RESULTA:

Que, en fecha 3O de septiembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma
AGROINSUMOS S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" ll4l de fecha 2l de julio de

2021, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveido de fecha 07 de marzo de 2024 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 14 de marzo de 2024. Y por providencia de fecha 20 de marzo de 2024 esta

Dirección llama Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N' 114I de fecha 21 de julio de 2021 considera: "Que, habiéndose realizado la
búsqueda de antecedentes de la citada maÍca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca
GLYCOPHOS, registrada con el número 429875 a favor de Fresenius Kabi Ab; 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 articulo 6' de la
Ley N" 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, la Resolución N' 2154 de fecha 2l de diciembre de 2023 confirma Io dispuesto por la resolución
citada precedentemente.------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "Los productos fabricados y
comercializados por el titular de la marca antecedente, de ninguna manera podrían relacionarse con los
productos que pretende comercializar mi mandante .../... Fresen¡us es una empresa de atención médica
global que se especializa en medicamentos .../... AGROINSUMOS es un laboratorio veterinario de larga
trayectoria y referente del sector en el mercado argentino .../... la solicitud de registro no sufre oposición
alguna".

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 "GLICOPHOS" y la marca base

de rechazo "GLYCOPHOS", se evidencia que en la denominación de la solicitante se encuentra reproducida
la marca base de rechazo, diferenciándose simplemente la solicitante por el reemplazo de Ia letra I por la
letra Y. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud, debido que alpronunciarlas una a

continuación de la otra, tenemos que la impresión gráfica y fonética que generan ambas es mu

GLICOPHOS
GLYCOPHOS

(solicitada), y
(base de rechazo) D

¡ccció¡ Cer
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Resolución.'$$ '! 1
POR LA CUAL SE CONFIRMA L-A. RESOLUCIÓN N' ll4l DE FECHA 2l DE IULIO DE }OLL,DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLICOPHOS",
CLASE 05, EXPEDIENTE N" 597IIl2020, A NOMBRE DE AGROINSUMOS S.A.

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 05. Al respecto, la marca base del rechazo, "GLYCOPHOS" se encuentra registrada para
"Exclusivamente un concentrado de fosfato para infusiones intravenosas comprendido en la clase 5" y la
marca solicitante "GLICOPHOS" fue solicitada para "Productos comprendidos en la clase 5. Exclusivamente
productos veterinarios". Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y
aunque Ia aplicación especÍfica de cada marca es distinta (productos veterinarios frente a concentrados de
fosfato para infusiones humanas), ambos productos pueden compartir puntos de venta o distribuidores
especializados en el ámbito farmacéutico. Es común que distribuidores y farmacias manejen tanto
productos Para uso humano como veterinario. Esto aumenta el riesgo de que los profesionales de salud,
proveedores o consumidores especializados puedan confundir ambas marcas al adquirir productos, ya que
visualmente son casi idénticas y están en el mismo contexto de salud y bienestar

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generarÍa la confusrón en la mente del
consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "GLICOPHOS" en la misma clase 05. 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 mlsmos lugares, por lo que se incrementa la
posibilidad de confusión, sumando a ello la falta de un elemento gráfico que evite esta confusión teniendo
en cuenta que las marcas en pugna son marcas denominativas.----------

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 confirmar la
Resolución recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTR1AL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" ll4l de fecha 21 de julio de 2021 dictada por la Dirección de
Marcas.

Art.Ie

Art.2e

Art.3e

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "GLICOPHOS", clase 05, Acta
N' 59711/2020, solicitada a nombre de AGROINSUMOS S,{. ------'=---

NOTIFÍQUESE.
(¡t\0rri trr¡lr

Crilte.itir
Inte¡i
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ResoruciónN. 0g 1 2
poR LA CUAL SE RT]VOCA LA RESOLUCIÓN N' 868 DE FECHA 0t DE JUNIO DE 2015, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MAiICAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOMS Y
ETIQUETA", CLASE ?'5, EXPEDIENTE N" 590II/2013 A NOMBRE DE MYCOSKIE, LLC.---

Asunción, 1 2 Di[ 2021*

WSTO: cl recurso de a¡tclación interpuesto por el reprcsentanle convencional de MYCOSKIE,

Lt.C. en contra de la llesoh-rción N" 868 cle fecha 0l cle junio de 2015, rlictada ¡ror la Dirección de Marcas, y;--

RESULTA:

(]rrc, en fccha l8 dc agosto clc 2015 se irrescnta cl t'cprcsentantt: convcncional de MYCOSKIE, LLC e

tnlcrgr«rnc Recurso rlc AIrclacii¡n en c'«.rntr'¡ dc la Resoltrción N" 868 <]e fcchrr 0l cle junio de 2015, dictada por

Qtre, en feclr;r 04 clc scpliemt¡rr: clc 2015 fue clictacl¡ la proviclctrciir qtte conceclió el recurso

i nl t't ¡rr lcsl o.--------

Qrrc, cn fccl-ra 25 cler r¡ctrrbre cle 20')4, cl rcllresentante'c-«rntrencional rle MYCOSKIE, LI-C. expresó

agi"avios. Qrrc, esta I)ireccirin lir:nc por plcsentaclo la explcsirin clc asravir¡s ), llatla atttos para resolver en

fi'cll¡ 04 tle ttovlcml,tc cle Zol4.--- -

CONSIDERANDO:

Qtre, la mcnciolrada Resolrrr:ion c'onsiclera (l1lc: "(...) Qut', h¿l¡iónrlose rcaliz¿do la búsquecla de

,t ¡tl c,t'ede ¡'ttes clc, l;t t itac!¿t rnarca,.sc /r, r r'onsl¿ ttado la cxisfcncr¿r en diclta clase cle la nat'ca 'fOi4S, registrada

('ot) t:,1 ntitnero 3865 l7 cn fecha 07 clt'ot'tttl¡re dc 2013 a f¿tvc¡t.de CtLJDADt:t-.'\.S.R.l-: Cc:trtentario: Que, aml.tas

c/¡.s«' .sllt crear ric.s.,;o de cc¡nlitsir¡n <:ntt'r: /o.s c'r.,ltsu¡rtirk¡re,s: adetn;is l;t ntalca solicitada se reprodttce

ít'tlegr;tntente en l;t m¿trca registraclt. ¡trtr lo c¡tta de ct¡nlitnnicl¿td al arti<'ttlc¡ ó" de la Le;'N" 1294/98 cle

l¡,''larcas, nrt h¿t ILtg¿tt',t Itt soIicitaclr.t." ---------

Que, entre olros argumentos, se agravia el apelantc MYCOSKIE, I-LC y manifiesta: "(...) Mi
re¡tresantada, MYC()SKtE t-t.C. es titular dt, la marca TOMS, TOMS ONE FOR ONE, depositadas en las clases

O9 y entre otras cu,vos antct'ede ntes obran a la Dirección de M¿trcas.../... La ntarc'a TOMS y familia de marcas,

son reconocidas cott'to marcas notorias, lo que significa que ha logrado un¿t destacada visibilidad y prestigio

tanto en el ntercadc de los consrtnidores.../... Posee registros extranjeros tanto en su ¡taís de origen como

en otros como Fr¿tncia, Alentania, Estados llnidos, Costa Rica, Untgua;,, Brasil etc.../... Estos derechos de

marca están igualnre¿lfe protegidos en nuestro país gracias a la aplicación del Convenio de París, ratificado

¡:or La LeS,Nacior-tat 700/9a.../... En particular, el artiuilo 6 quinquies del Convertio de Paris.../... S¡n perjuicio
rle los argttmentos previamente ntencionados, el as¡tecto que resulta decisivo y fitndamental para la
resolución de estos .r{lfos e.s quc le registro de la ntarca TOM N" 386533, utilizacla como fundamento para el

rechazo de la solicitud de nti ntandante ha vencido en fecha 29 de novientbre de 2022 y no ha sido objeto

cle renovación.../... Pot tanto, tal y conto se ha expuesto, solicito res¡tetuosamente a la Directora, revocar la

PAr(A(i!Ár
Rt]I(UAI

teilna
iedad Indu¡r¡i¡l

Qi:e, correspotrde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recu
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Resorución*.0Ü 1 2
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 86s DE FECFIA 0t DE JUNto DE 2015, DTCTADA poR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "ToMS Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 590i1/20I3 A NOMBRE DE MYCOSKIE, LLC.-.-

Que, en primer lugar, c«-rrresponde analizar si la marca registracla, basc. del rt,chazo, se elrcue¡tra
vigente. En este sentido, sc'gún la base de datos de la DINAPl, el llegistro N' ')86533 tle la marca,,'l'OM,,a
nombre de CIUDADELA S.lt.L' i enció el 29 rle noviemb¡re cle 2022, r,c.ncienclo a su vcz- e l plazo de gracia, y la
misma no ha sido renovada de nuevo, hablenclo fenecido el plazo para poder hacerlr¡, raly corno ltl r.xprc,sa
cfaramente el Art. l9 de la Lev N" 1294lg8 de Marcas que textualntente exprc.sa: "(...) podrá soli¡itarse la
renovaciótt dentro de un plazo de grac'ia ¿/e.seis meses posteric¡res al vencintientc: (...)',.----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoflcioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde' revocar la rcsolución recurrida y ordenar la continuiclacl de los trámites clc.l
registro de la marca "TOMS Y ETIQUE'fA", solicitada por MyCOSKIE, LLC.

DIRECCION NACIONAL DE

'¡, PI{OPIF.[)Al)
.. INTLLE(,TU.\I.

PARAGUAY

Art.le

Art.2e

Art.3e

PORTANTO,
LADIRECTORA GENERAL INTERINADE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resoltrción N" 868 de fecha 0l de junio de 2015 dic racla por la Direcció¡r
de Marcas.-

ORDENAR la prosecución de los trámites ck la solicitud dc. registro de la rnarca
'TOMS Y ETIQUETA", clasL.35, Expediente N" sgolllzor3, solrcitada a nornbre de

NOTIFÍQUESE.

Inre¡ina
Indu¡ui¿l
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POR Iá CUAL SE CONFIRT,ÍA Iá RESOLUCIÓN N" 2O1O DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEaOaa,DISTADA
PoR I.A pmTccTÓN DE MARcAs, EN EL rl«pEDIENIE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá }vfARCA
.GALVACRYL', CIASE 02, EXPEDIENTE N' 8299612021, A NOMBRE DE PPG INDUSTRHL DO BRASIL.

TTNTA,S E VERNMS. UTDA....

Asunción, i 2 iilt ?l?L

por el representante convencional de PPG

contra la Resolución N' 2010 de fecha 1ó de

DrREccróN NACToNAL DE
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ResoluciónN'lJj:,
I *Bt

r§

VISTO: el recurso de apelación interpuesto

INDUSTRI,AL DO BRASIL. TINTA,S E VERNIZES. UIDA.

noüembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 29 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de PPG

INDUSTRTAL DO BRASIL- TINTAS E VERNIZES- LTDA. e interpone Recurso de Apelación en conka de la

Resolución N' 2OlO de fecha 16 de noüembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.

eue, en fecha 25 de octubre de 2023 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 24 de noüembre de 2023, el representante convencional de PPG INDUSTRIAL DO

BRASIL- TINTAS E VERNIZES- UIDA. expresó agraüos. Esta Dirección üene por contestada la expresión de

agraüos y llama autos para resolver en fecha 01 de diciembre de 2O23.-

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 "ALBACRW",

registada con el número 4i3242 en fecha 30 de noviembre de 2016 a favor de Akzo Nobel Argenüna S.a. .../...

Que ambas denominaciones sor? casi idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifrca, en

una misma clase, sin crear riesgo de confusión enüe los consumidores.../... No ha lugar a lo solicitadoD. ------

Que, entre otros argumentos, se agraüa el apelante y manifiesta: "Las marcas no son idénücas,

únicamente üenen en común el último término CRW, término de uso común en la clase 02, marcando toda

la diferencia ente ellas el primer término o prefijo GALVA, se constata la diferencia entre las

denominaciones y de forma sucesiva la üferencia en la pronunciación y escritura.../... N pronunciar en voz

alta las marcas GALVACRW-ALBACRW surge por la silabación, fuertemente la disünción en el plano

fonéüco.../... Considerando que los consumidores son propensos a notar inicialmente el comienzo de una

marca, en el caso en pafticuJar, GALVAy ALBA.../... Donde más diferentes resultan las marcas , sin necesidad

de desmenuzar las palabra por palabra es cotejandoles e/? .sus conjuntos, ambas dan una impresión de

diferencia total, por lo que resultan inconfundibles.../... fs importante resaltar, que el sufijo CRW o ACRW

es descripüvo de la caracterísüca y composición de los productos ofrecidos bajo las marcas.../... El sufijo

CRW o ACRW conforme puede verifrcarse en sistema de DINAPI, se encuenta registada a nombre de

disüntos ütulares, por 1o que se considera de uso común para la clase O2.../... Cabe mencionar que mi
mandante es legÍüma propietaria de la marca GALVACRW, pues cuenta con registo de la misma en Brasil,

IJruguay y Boliuia../... La marca solicitada reúne los dos requisitos primordiales para

novedad y la especialidad.../... Por tanto a la Señora Directora pido dictar resolución Íevocanc

N" 201O/2O22.u ___----______ ----------l

'.tlir..,or, áI
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Resoluciónrt'§-L

POR IJq' CUAL SE CONFIRI{A I.A RESOLUCIÓN N.2O1O DE FEcHA 16 DE NovIEMBRE DEaIII,DIcTADA
POR IA DTRECCIÓN DE T,ÍARCAS, EN EL HrpEDTENTE DE SoLIcTn.JD DE REGISTRo DE LA MARCA
'GALVACRYL', CI.ASE 02, EXPEDIENTE N" E29961202I, A NOMBRE DE PPG INDUSTRIAL DO BRASIL-
TTNTAS E VERNIZES- UIDA....

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

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
fonéüco, asÍ como del aspecto ideológico o conceptual. -----------

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre solicitud de registro de la "GALVACRyL, y la
marca base de rechazo "ALBACRYL', se adüerte que es casi idénüca la primera sÍlaba de la denominación
cuyo registro se solicita y la segunda es en ex[emo similar, siendo únicamente diferente la letr.a inicial -G-
de las m¿[ca solicitada y siendo comunes las demás lehas que componen la denominación. De dichas
semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonéüca, debido que al pronunciarlas una a
conünuación de la otra, tenemos que la impresión audiüva que generan ambas es muy similar que podría
causar confusión en el público consumidor. Adicionalmente, las marcas en pugna son marcas
denominaüvas, Por lo que, al no exisür eüquetas, el cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia.
En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonéüca entre las marcas en pugna:

CéIIA§E& (marca solicitante), y
ALBACRSTI- (marca base de rechazo)

Que, enhe los fi,¡ndamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrárr coexisür pacíficamente en el mercado atendiendo
a que Poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, kas 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 existe posibilidad de confusión entre las marcas mencionadas.
En conclusión, esta dependencia administraüva considera que la solicitud de registro de la marca
"GALVACRYL" no podrá coexisür con la marca antecedente "ALVACRY-I-', con la cual presenta más
semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas
comercializadas.

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que según su solicitud de registro, la marca solicitante
pretende obtener la cober[ura para los siguientes pglglqs de la clase 02: "pintura, bamiz, ]aca;
anühemtmbres y preservantes para conservar la madera; colorante; mordante; resinas naturales en bruto;
metales en hoia y polvo para pintores, decoradores, impresoras y tabajos artÍsücos; revesümiento de
pintura en aerosol; revesümiento decoraüvo en aerosol; pintwas en aerosol;" mientras que la marca
antecedente tiene regisbada la cobertura de -Todos" los plgdg@ en la misma clase del nomenclador
internacional, siendo así, muy probable la asociación entre ambas marcas. eue, no se puede pasar por alto
lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley l2g4lg8, el cual elpresamente prohÍbe el registro de signás 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. y
teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien
de la ma¡ca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de cor

usivo
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PoR LA CUAL SE CONFIRMA I-A, RESOLUCIÓN N' 2olo DE FEcHA 16 DE NovIEMBRE DEzozz,DIctADA
POR I.A, DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL HPEDIENTE DE SoucmUD DE REGISTRg DE LA T,fARcA
'GALVACRYL", CI.A,SE 02, E)PEDIENTE N" 8299612021, A NOMBRE DE PPG INDUSTRIAL DO BRASIL-
TTNTAS EVERNIZES. LTDA

confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que üenen un
origen común, resulta inviable la coexistencia pacÍfica entre las mismas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuiüvo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Arlículo s 6 y Z

inciso f) de la Ley N' 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administraüva que corresponde
confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las mismas. ---------------

PORTAI{TO,
I.A DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPTEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

CONFIRMAR la Resolución N'2010 de fecha 16 de noüembre de 2022 dictada por la
Dirección de Marcas.

DISPONER el archivo de la solicitud de regisho de la marca"GALVACRYL", clase 02,
Expediente. N 8299612021, solicitada a nombre de PPG INDUSTRIAL DO BRASIL-
TINIAS EVERNIZES- UIDA

ArL 3e
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Resolución N'

pOR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESoLUCIÓN N" 1461 DE FECHA L3DEJULIO DE 2018, DICTADAPoRLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA'OG OUTDOOR GIRL", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 8lO7712016 A NOMBRE DE JIAN YUEQI.-------

Asunción, 12Üiü?$21

i nterpuesto por el representante c onvencional de GUATA PORA

fecha 23 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos

Marcarios Liti giosos, y;

RE S U LTA:

Que, en fecha 08 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de GUATA PORA S.A. e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 146i de fecha 23 de julio de 20i8, dictada por

la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 22 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso

interpuesto

Que, en fecha 13 de febrero de 2020, el representante convencional de GUATA PORA S.A. expresó

agravios; en fecha 03 de julio de 2020 el representante convencional de JIAN YUEQI contesta la expresión

de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha l3 de enero de 2021.

CONSIDERANDO:

eue, la mencionada Resolución considera que: "(..) Si bien ambas denominaciones poseen en común

el término O:JTDOOR, no es menos cierto que por su uso común no puede ser tomado como un elemento

preponderante o principal a la hora del análisis entre las denominaciones en pugna.../.. Prueba de ello es el

hecho de que ya se hallan registradas numerosas marcas, que llevan dicho vocablo en su denominación.../...

La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por muestra legislación

marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar

el rechazo.../... Por todo lo expuesto es criterio de ésta Dirección que la oposición presentada debe ser

decl arada i mprocede nte.- - - -' - - - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GUATA PORA S.A. y manifiesta: "(...) De admitirse

los fundamentos esgrimidos por el inferior, se estarían evadiendo los derechos adquiridos por mi mandante

y por ende se estaría vulnerando la Ley, pues no puede ser ignorado el hecho de que la marca solicitada: OG

OUTDOOR GIRL, es directamente evocadora de las marcas de mi mandante OUTDOORS Y OUTDOORS

STORE.../... La marca cuyo registro se pide es su,amente confundible con la de mi representada, dado que

entre ellas existen extremadas semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas que las vuelve similares.../...

Comparten le mismo elemento OUTDOOR, el cual, contrariamente a lo afirmado por el inferior, no se

considera de uso común en clase pedida, ya que que no existe suficientes registros con elmismo elemento

que pudieran dar validez a dicho supuesto.../... La visión de coniuntos es /o sttficientemente similar como

para causar confusión.../... En vista a lo expuesto, la solicitud de registro en la clase 35 debe ser rechazada de

oficio, dado que se trata de in intento de aprovechamiento indebido del reconocimiento logrado por mi

mandante.../... Nadie tiene el derecho de apropiarse de la notoriedad y fama de una marca, log.

legítimos propietarios a través de la calidad de sus productos o servicios. / Polla?P.
Director dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N' 1461/2OlY;r':----=
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Resolución N' g*1
PoR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 146l DE FECI-IA I3DEJULIo DE 2018, DICTADA poR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
l¿' MARCA',OG OUTDOOR GIRL", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 8rO77 t2Ot6A NOMBRE DE ]tAN YUEQI.-------

Que, contesta la expresión de agravios JIAN YUEQI y, entre otros argumentos, expresa: ,2a

Resolución alzada, acertadamente declaró improcedente y no hizo lugar a la oposición deducida por la
firma GIJATA P)RA 5.A..../... La apelante desde el inicio de sus fundamintos., parece tener e] monopáho d"
la palabra oUTDooRS en dicha clase 35, sin embargo ignora a propósito la gian canttdad de narcas en las
que aParecen dicho vocablo tanto para los servicios comerciales de la clase j5.../... Conforme lo tiene
señalado la Doctrina Marcaria cuando se trata del coteio de dos marcas en el que una por lo menos es
compuesta, el coteio debe necesariamente abarcar el conjunto, esto es todos loi elemen-tos gramaticales,
incluidos los gráficos.../... Las marcas oponentes protegen los servicios de importación, exportición, gestión
de negocios comerciales. La marca solicitada por mi mandante está destinada a servicios cosméticos.../... El
supuesto derecho adquirido por la oponente sólo es sobre sus propias marcas registradas: OIJTDO1RS y
ourDooR sroRE y sobre ninguna otra marca que lleve el vocablo outdoor.../... La marca solicitada reúne
los elementos distintivos propios que la que la hacen registrable.../... Señora Directora General, al estar la
resolución recurrida absolutamente aiustada a derecho, se intpone cc¡nfirmación en todas sus
partes.

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca, con la marca ya
existente (base de oposición), 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, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su ltbro "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 .ig¡o, analizados
en su conjunto.---------

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las
palabras que conforman las denominaciones. En ese sentldo, y hacrendo una investigación más adentrada
en internet' sobre el significado de la palabra en idioma inglés OUTDOOR GIRL,lacual signific a chica al aire
1¡bre; mientras que la marca oponente oLJTDooRS- ouTDooRs sroRE., aire libre- tienda al aire libre,
incluyendo a su vez Ia solicitada el vocablo OG,'es asÍ que en conjunto dejan una impresión fonética y visual
muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.-----

Que, se puede concluir de manera inequÍvoca que, las marcas en pugna "OG OUTDOOR GIRL"
(solicitante) vs "OUTDOORS- OUTDOORS STORE" (oponente) no se leen de la misma manera, como se
puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, n
la misma idea conceptual. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente "r¡¡É,"t

fl,f"
OG OUTDOORGIRL (marca solicitada), y
OUTDOORS- OUTDOORS STORE (marca oponenre)
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Resolución N'

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1461 DE FECHA L3DEJULIO DE 2018, DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE-OP SOI.TCITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA',OG OUTDOOR GIRL", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 8tO77l20t6 A NOMBRE DE JIAN YUEQI.-------

Que, si bien las marcas en pugna comparten elvocablo OUTDOOR, 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 sollcitud 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, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se

encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35, el solicitante pretende
cubrir servicios de "servicios de contercialización de cosméticos,' mientras que la marca oponente
"servicios de importación, exportación, comercialización, gestión de negocios comerciales. De lo expuesto
se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro
stgno se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el

consumidor final teniendo en cuenta 1a marcada diferencia entre coberturas. -------

Que, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 35, no hay relación entre los servicios de la solicitada, y los de la marca oponente. No
existe ninguna posibilidad de confusión debido a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las

marcas enfrentadas. Para determrnar si hay posibilidad de confusión debe tener en cuenta la finalidad de

uso de las marcas enfrentadas, así como los servicios a distinguir. Existen diferencias, y no se puede soslayar

que el público consumidor es diferente porque por las razones antedichas es obvio que están dirigidas a

consumidores diferentes.-- ----- - ---

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe

coexistencia previa en el nomenclador solicitado, clase 35. Si bien es cierto que entre las denominaciones
OG OUTDOOR GIRL (solicitada), y OUTDOORS- OUTDOORS STORE (oponente), se comparte el vocablo
"OUTDOOR", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido,

según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Instrtución, también se encuentran registradas

las marcas: PARAGUAY OUTDOORS & ADVENTURE CALIDAD, QUE INSPIRA ACCION (SLOGAN), Registro

N" 554509 a nombre de Paraguay Outdoors & Adventure Sociedad De Responsabilidad Limitada; GM

USHUAIA OUTDOORS TRAINING, Registro N' 373765 a nombre Gloria Azucena Maldonado Larroza;
OUTDOOR. Resistro N' 505875 a nombre Arsenal Soorts S.a.. TL SPORTS & OUTDOORS. Resistro N' 527523 a

nombre Sport Group S.a., WEEKEND OUTDOOR & MORE, Regrstro N" 401660 a nombre Weekend S.r.l.,

extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el

titular de la marca oponente pretender utillzar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexisten
previamente. ------------

Que, siendo asÍ, el vocablo "OUTDOOR" 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 Io expresa claramente elArt. 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 conten ella

que fuesen de uso común o necesario en el comercio". Así las cosas, en el supuer}66g
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PoR l,A' cuAL sE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 146I DE FECHA zSDEJULro DE 2018, DICTADA poR LA
NMTCCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS, EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA ',OG OUmOOR GIRL", CLá.SE 35, EXPEDIENTE N' 8tO77l21t6 A NOMBRE DE ILAN YUEQI.-------

resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando asÍ la libre
competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107.----

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 coexistencra pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General
arriba a la conclusión en base al Princrpio de Especialidad y considerando que ha sido descartada toda
posibilidad de confustón ylo asociación de la marca sohcitante con la marca oponente, corresponde
confirmar Ia Resolución recurrida

1,,
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Art.le

4ft.24 ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud
OUTDOOR GIRL", clase 35, Expediente N'81077/2016,

Aft.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

PORTANTO,

LADIRECTORA GENERAL INTERINADE LA PROPIEDAD INDUSTRLAL
RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 1461 de fecha 23 de julio de 2018 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

de registro de la marca "OG

solicitada a nombre de JIAN

w
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Resorución."Q$ 1 5

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 2.236DEFECHA IO DE DICIEMBP§ DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA NCAIL{VA]§", CLASE 05, EXPEDIENTE N' 18347/2017, SOLICITADO POR SOMAX
AGRO S.A.----------

Asunción, 13DIC \|,Zlt

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SOMAXAGRO S.A.

en contra de la Resolución N' 2.236 de fecha t0 de diciembre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litrgrosos, yi - --- - -- - ----

RE SULTA:

Que, en fecha 04 de enero de 2019 se presenta la representante convencional de SOMAXAGRO SA. e

tnterpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 2.236 de fecha 10 de diciembre de 2018,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 0l de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 01 de octubre de 2019, la representante convencional de SOMAX AGRO S.A. expresó
agravios.

Que, en fecha 28 de febrero de 2020, se presenta la representante convencional de BIOFARMA, y
contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y
llama autos para resolver en fecha 28 de mayo de 2020.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, BIOFARMA, ha demostrado que posee el
registro de la marca CARIVALAN, y teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en los articulos 2p,

incrsos f g, 12, 18 y 48 de la Ley 1294/98, no existen las condiciones legales para permitir el presente
registro.../... Por todo lo expuesto, la oposición deducida por BIOFARMA, deviene procedente, por tanto es

criterio de esta Dirección, confirmar el Dictamen Ne 410fi8 emitido por la Jefatura de Asuntos Litigiosos, 3ra

Sala, y hacer lugar a la oposición deducida (...)".--------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta:
"(...)Recurriendo al sistema Informático de la Dinapi, encontramos un amplio catálogo de registros, a

nombre de diversos titulares, que contienen la raÍz "CAR" en la clase 05 .../... Por consiguiente, aplicando
este criterio básico al presente caso, encontramos que puesto que lo único que "comparten" las marcas
"CARavan" (solicitada por mi mandante) y "CARivalan" (solicitada por la adversa), es una raÍz - "car"- de uso
común en la clase 05, BIOFARMA no goza del monopolio de dicho radical.../... A lo previamente
mencionado se suma la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dichos productos,
al tratarse de medicamentos cuyo consumo repercute en la salud humana, demandan la int
profesionales de salud para su prescripción. Por tanto, puesto que los productos de la clase

bajo receta, por medio de profesionales, no cabría hablar de confusión entre pg@á

in de
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Resorución..0g 1 5
POR I¿. CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N' 2.236DEFECHA IO DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA trCAIL{VAI§", CLASE 05, EXPEDIENTE N'18347/2017, SOLICITADO POR SOMAX
AGRO S.A.----------

Que, contesta Ia expresión de agravios el oponente "Contradigo totalmente que la única parte que las
marcas enfrentadas posean en común sea el radical "CAR", tal como se afirma, pues I marca pedida por la
adversa reproduce la casi totalidad de marca solicitada con prioridad por mi mandante, introduciendo
como únicas modificaciones la sustitución de la segunda vocal de su solicitud prioritaria, la "1", por la vocal
"A", y la supresión de la antepenúltima y penúltimas letras, "L" Y "A", pero conservando la última letra.
Como consecuencia, puede verse que la marca perdida se encuentra insertada dentro de la estructura de la
marca de mi mandante, es decir, aquella reproduce la totalidad de las letras incluidas en esta. Por tanto, las
marcas en pugna no solo poseen una misma parte inicial, sino también una misma desinencia(.,.)

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

Que, en pnmer término, Ias marcas en cuestión 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.
Analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que la denominacrón cuyo
registro se solicita tiene una estructura idéntica a la registrada, compartiendo con la oponente 8 letras en el
mismo orden. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonétrca, debido que al
pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy
similar.-----

TCAILAVANI" (marcasolicitada)
"CARIVALAN" (marca oponente)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada "CAIL{VAN¡", resulta
indudablemente evocadora de la marca oponente "CARIVAIAN". Cabe resaltar que la solicitud de autos es
una solicitud denominativa, sin etiqueta, que no aporta suficiente distintividad que logre alejar las
semejanzas

Que, desechando el análisis fonétrco-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, velnos que la marca
solicitada pretende la cobertura de "...Todos los productos comprendidos en la clase 5(cinco)...", mientras
que la marca oPonente que posee el registro de los siguientes productos: "...Productos farmacéuticos y
veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso doméstico, alimentos y sustancias dietéticas para
uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos nuticionales para seres humanos y
animales, emplastos, material para apósitos, materiales para empastes e improntas dentales, desinfectantes,
productos para eliminar animales dañinos, frngicidas, herbicidas comprendidos en la clase 5..." en la misma
clase del nomenclador internacional. Fácilmente se colige que el contenrdo de la cobertura es similar y por
ende, la capacidad de confusión está acreditada. Las marcas analizadas no solo presentan simrlitud gráfica,
sino que al proteger los mismos productos de la clase 5, estarÍan compartiendo los mismos lugares de venta,
razón por la cual las posibilidades de asociación de la marca solicitante con la oponen
acrecentadas------------ ffi,(("- ,. Ab
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Resorución-.$$1 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 2,236D8 FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA trCAIL{VANI", CLASE 05, EXPEDIENTE N'18347/2017, SOLICITADO POR SOMAX
AGRO S.A.----------

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que "en efecto, la
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". Fundamenta esta regla, en que
en la mayorÍa de los casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitación de la primera'r

Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. ]orge
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

DtREcctóN NActoNAL DE
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productos (...);'2

Que, 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 dtferentes, cuando pudieran causar nesgo de confusión o de asociación con esa marca,
situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de Ia marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusión al rnducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer gue tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacÍfica entre
las mismas.

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significatrva
magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Además, de la relación de
clases existentes entre las mismas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la
conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde
c onfi rmar I a res o I u ci ón rec u rri d a.- -

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE t¿, PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

ArLla

I Compendio de Doctnna de Propiedad Industnal. Superintendencia dc. Industria y Comercio. Colombi

CONFIRMAR la Resolución N' 2236 de fecha l0 de jpg*§ de 2018 r

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. --------,i:::j-:-'j:3:l:-.---------

ffit;m'l*ffiffi*;:rlOTAMENDI,.lorge, DERECHO DE MARCAS, Buenos Aires. Rbeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina.2012.
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Resolución

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'
POR Tá, DIRECCIÓN DE ASUNTOS I\,ÍARCARIOS
REGISTRO DE LA MARCA trCAIL{VANJ", CLASE 05,

Art.2e

Art.3e

DISPONER el archivo de la s

Acta N" 1834712OI7, solicrtada

NOTIFIQUESE por Cédula.---

(' \G()RIEI{NOT>rr I PARAGUÁI
\I PARAGUAY I RT,KUAI

15
DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA

EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
N" 18347/2017, SOLICITADO POR SOMAX

icitud de registro de la marca TCAII.AVANJ", clase 05,

nombre de la flrma SOMAXAGRO S.A.----------
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 458 DE FECFTA ] 3 DE MARZ O DEIOIT,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAPERBoX
CARTONES Y ETIQUETA", CLASE i6, EXPEDIENTE N' 2249712022, A NOMBRE DE PAPERBOX SRL.-----------

Asunción. 13I)II 202[

VISTO: el recurso de apelacrón interpuesto por el representante convencional de PAPERBOX
SRL en contra de la Resolución Ns 458 de fecha I3 de marzo de 2023, dictada por la Direcclón de Marcas, y; -

RESULTA:

QLtc. cn fucha l4 cle .;ttnro clc'20'23 st: ¡lr'<.'scnta cl reprcsentanle colrvencional cle PAPERBOX SRL e

intcrpone Recttrso cle Apelación en cr¡ntra cle la Rcsolución Nr 458 cle t-echa l3 de lnarzo de2023, dictada

¡ror' l.r I)il'ccción rlc Nlll'c;rs.

Qrte. etr f-echa ll cle jrtlirr rlt:')(\')1 trte «licl.rrl¡ lu Proviclencia c¡rre concerlií: el recrrrso rle apelación
r n tc r-¡rr rcslo

Quc. o"r fccha ll de agostr¡ «lc 2023, r.l

agr'¿lvios: Esta Direccirin tit:ne [)a)r c()ntcs[a<Ja la

rcprcsentantr. convcncional de PAPERBOX SRL expresó
expresión rle agravios y llama autos para resolver en fecha

25 cle scptiembre clc 2023. ------------

CONSIDERANDO:

Qtre. 1a nrencionada Resolución consiciera qlre: "(....) Qrre habiénclose realizado el examen de
re¡:istrabilidad de la citada /n¿.l'ca. ést¿t Direc'ción consiclera qtte la misnt¿t incurre en lasprohibicionesdela
l.ct 1294/98 clc: ,\4arcas, qLrt: dis¡tttrt(: qt!(, nt't ptre'elcn cot'tstittiir marcas: "t\rf.2lnc. e)... los c¡1rc consista¡t
cttteratnentc en Ltn sirno r¡tte sc;¡ e/ t'¡tttn['tre gcnéricct c¡ <lesignació¡t del proc]ucto o sertricio de que se trate,

dettrttninación .ce cr'¡nsider;¡ descri¡ttiv;t ),.sin clisti¡'ttit,id;td altuna cort relación a los proclLrctcts que desea

/)1i)/(l('('/.- É/r crrlr.st'<'tt<'ttci,t t),, lt t luu tt ;t f tt,ct,lit it,t11,, (...)". - - --

(-)rtc. entre «ltros argtttttcnlos. s<'agt"avia el ;rJrelante l,nranifiesta "(...) [,a clenotnittación de l¿t m¿trca

l-ct. ¡tc Ay'a¡-c¿rs .se er'/)re.s;/ lo .sigt¡icnlr': llterle con.sisli¡' un,t n)dt'ca una o dos palabrits.../... la ¡;resente

c¡treda ntaridianantente clat'r¡ qtre el .signo solicitaclo NIO ES (;E,N'ÉR/C-O O LA FORAIA LJSLTAL de designar
I t¡.5 PIiODLtCTO,S rat¡trt,t'itlrt.< t'ttn l;t ,;t,liciltttlclt',tul,t.s (...).----

Qtre, corresponde a esta Dii'ección rcsoiver sobre la procedencja o r-lo del recurso inlerpr-resto

QLre, tal corro lo cxpresa el Al't. I cle la l-ev N" 1294198.1as rrrarcas soi'r signos clue sirven para distinguir

1rt-otltti-to< o scrvicios. Sin etnbarg(). sL'ct-rcucntran regulaclas en Ia propia legislacrón marcaria, cie.rtas

l'es1-t'icciones para el registro rle un¡r r)rarcil: es clecir. dichas lillritaciones a la hora de considerarla viabilldad
clcl l'eeislro mat'cario se Érrcuentl'an lral'a precalrtelar otros det'echo.s o intereses, tan válid
,lt'lt't'll,l;r constrLuit rntJ m¡t'ca. ----
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POR I.¿. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 4
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
CARTONES Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N'

Que, a los efectos de determinar si la solicitud
resulta descriptiva o genérica para los productos
denominación constituye la designación usual de lo
propias de los productos que se desea amparar.

En ese sentido, tenemos que la marca solicrta
clase I6, especÍficamente para:: "Materiales de
materiales de embalaie [relleno] de oaoel o cartón;
tubos de cartón; sombrereras de cartón fcajas];

En ese sentido, tenemos que la solicitud de r
indica el propio solicitante, no encuentra significado ¡

para que un vocablo cumpla la función de designar
denominación "PaperBox Cartones y Eüqueta" cor-rsi

del inglés al españoi es: "papel't y el vocablo "BO

expresado por el apelante, la solicitud de autos sí defi
confundir al consumidor en cuanto a los productos r

hablar así de una marca evocativa o sugestiva

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. 
J

refiere a la diferencia entre las desrgnaciones desc

divisoria tenue entre los signos evocativtts registr,
evocativos dan una idea de cuál es el producto
características. A veces, más que una idea, se trata
contrario, la marca sería engañosa. El signo desc't
funciones, destino, origen, calidad, componentes,
descriptiva es la necesaria o usual para aquello
conformación algLin elemento que la hará, en menor
evocativa no se quita del dominio público ninguna
de productc;s o servicios. No sucede lo misnrc¡ si se

designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "/,
objeto en causa, sino la categoría, la especie ct el géne.

Que, la denominación cuyo registro se solic
descripción y calificación del producto ofiecido (P

Marcas). En ese sentido, ¿qué distintividad ostentarí
productos ofrecidos cuando en su denominación si

Además, si esta Dirección, autorizase el registro e

prlvilegio a un titular, mostrando una aventajada
productos, acarreando con ello unriesgo para el cons
los demás comerciantes del rubro quienes se verían
sus propios productos, sin que siquiera se pueda ident

lndustriel

Resolución

' (i()lllEltN() r,rr P,\Rr\G!i(I
P¡\IL\G UAY ItliliUAI

0s1 6
DE FECFIA 13 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR I.-A.

LICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAPERBOX
9712022, A NOMBRE DE PAPERBOX SRL.---.----..-

e registro de marca "PaperBox Cartones y Etiqueta"
pretende amparar, debemos preguntarnos si djcha
productos que solicita o se refiere a características

e pretende obtcner cobertura para g¡gglgc,¡os de la
de cartón; materiales de relleno de pape! o cartón:

de oaoel o de cartón; caias de papsl o cartón;.-
[tablones de anuncios] de pag!o cartón;".

gistro "PaperBox Cartones y Eüqueta" cc¡nfcrrmc lo
ropio en el diccit'rn¿u'io; sin embargo, ello no es óbice
un producto o servicio. Al respecto tenemos que la

,te en la unlón del vocablo "PAPER" cuya traducción
", "caja'|. De ello sc. colige que, a diferencia de lo
e al producto que pretende identificar, y esto, podría
ser comercializados bajo esta marca; no pudiéndose

e Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se

ptivas y las evocativas, diciendo: "Exlsfe una línea
bles ;, los descriptivos que no lo son. Los signos
servicio en cuestión o sobre sus componenfe.s o

una c'erteza, y esto es lógico puesto c¡ue, de lo
tit,o tatnbién designa estas mismas caractet'ísticas,

:tct3tera. La diferencia está en que la designac'ión
se desc¡'rbe. La evocativa siempre tendrá en su

) mayor grado, de f'antasía. Al concederse una m¿trca

labra que.se ¿?.separu describir característica alguna
trase una designación descriptiva."3. Respecto a las

dt,signacirtrtt's ganértcas defint n no direc.tantt'nte eI

', a los LlLte pcftenece ese objeto."

ta "PaperBox Cartones y Etiqueta", incurre en l¿i

ibición establecida en el rnc. e) del Art. 2 de la Le¡, de
para constituirse en marca y poder distinguir a los
plemente describe y califica al producto ofrecido?
esas condiciones, estarÍa concediendo un rnjusto
remacía al obtener una marca que califique a sus

'judicados por una "ma

flcar el origen ernp

7 - l'ag. 70.

lfla
"DERICHO DE MARCAS" - Jorge Oramendi.9'Ed.. CAI]A,

¿ttambién, pondrÍa en injusta
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N" 458 DE FECHA 13 DE MAMODE}OL3, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "PAPERROX
CARTONES Y ETIQUETA", CIASE 16, EXPEDIENTE N' 2249712O22,A NOMBRE DE PAPERBOX SRL.-----------

Qttc, ct"t base a las consideracioncs de hecho y dc dcrccho expuest:rs, habiéndose realizado el examcn
cle registrabilidad de la solrcitud de regrstro, ésta Dirección arrilta a la conclusión de que no es viable str
rcgistr«r en L'sas condiciones, por t.anto, corresponcle cr¡nfir'rnar la Resolrrción recurrida dictada por la

Dit'ccción dc Marcas, por incurrir la solicitud de. registro en la prohibicirin lcgal establecido en elinc. e) del
Ar:t. 2 de Ia Le,v N" 1294198 <le Marcas.

Art.2"

Art.3"

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE T-A. PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la RcsolLtción NLr 458 de fecha l3 de marzo del2023, dictada por [a Dirección
de Marcas. en el r'-rJrcclicntc clc solicrtucl cle registro de marca "PaperBox Cartones y
Eüqueta", Clase 16, solicitacla a nombrc de PAPERBOX SRL.----

ORDENAR el archivo dc la solicitud de registro de la marca "PaperBox Cartones y
Eüqueta", Clase i6, Expcdicntc N" 2249712022, solicitada a nomb

Abs. Lltldr¡,r
Dlrectot^-Gf

Diiccción Gcntr¡l de'

Dirección N¡cion¡l de

sRL.-----





POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 346D8 FECHA 10 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DON
PANCHO HETEREI DESDE 2018 Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N' 1927853, SOLICITADO POR
CLAUDIO OSVALDO MARTINEZ FERNANDEZ, MARÍA DEL CARMEN PATRICIA BAZÁN DTAZ DE BEDOYA,
HORACIO XAVIER ZARACHO BAZÁN Y SADY BEATRIZ ZARACHO BAZÁN.--.-

Asunción, 1 3 Diü lÜ24

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CLAUDIO
OSVALDO MARTINEZ FERNANDEZ, MARÍA DEL CARMEN PATRIC1A BAZÁN DIAZ DE BEDOYA, HORACIO
XAVTER ZARACHO BAZÁN Y SADY BEATRIZ ZARACHO BAZÁN., contra Ia Resolución N. 346 de fecha 1O de

febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, yi------------

RE S ULTA:

Que, en fecha l1 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de CLAUDIO

OSVALDO MARTINEZ FERNANDEZ, MARÍA DEL CARMEN PATRICTA BAZÁN DLAZ DE BEDOYA, HORACIO
XAVIER ZARACHO BAZÁN Y SADY BEATRIZ ZARACHO BAáN. e interpone Recurso de Apelación en

subsidio en contra de la Resolución No. 346 de fecha t0 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de

Marcas.-----

Que, en fecha 20 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió elrecurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 14 de octubre de 2024, el representante convencional de CL,AUDIO OSVALDO

MARTINEZ FERNANDEZ, MARÍA DEL CARMEN PATRICIA BAZÁN DíAZDE BEDOYA, HORACIO XAVIER

ZARACHo BAZÁN Y SADY BEATRIZ ZARACHO BAZÁN. expresó agravios. Esta Dirección tiene por
presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de octubre de 2024.-

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurnda considera "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la

citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase e la marca "DON PANCHO" registrada con el
número 345227 en fecha 28 de abril de 2011 a favor de PATRICIA E. DAVALOS DUARTE, Comentario: Que
atnbas 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 articulo 6p

de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo salicitado.(.,)" -----'

Que, manrfiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: '(..)
Vengo por el presente escrito a expresar agravios fundamentando el recurso de apelación interpuesto
contra la Resolución Np 346 del l0 de febrero de 2020, dictada por el Director de Marcas, y pidiendo desde
ya que se revoque la misma por ser contraria a derecho .../... Que, habiendose realizado la busqueda de
antecedente se ha constatado la existencia de la marca "DON PANCHO", rgg!üo Ne 345227 para las clase 43,

a favor de Patricia E. Davalos Duarte, con fecha de expiración 20/Oa/2ffiÍ.?)01r4»ñ

Resorución*" 0 g'I,ilAGLTAY 
REKLTAI

DtREccróN NActoNAL oE
.I PROPIEDAT)

. ,i'INTFILIICTUAL
PARAGUAY

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver
rnterpuesto

no del recurso

intciine
,lusrrial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 346
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
PANCHO HETEREI DESDE 2018 y ETIQUETA",
CLAUDIO OSVALDO MARNNEZ FERNANDEZ,
HORACIO XAVIER ZARACHO BAZÁN Y SADY BEA

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la c
base del rechazo, se encuentra vigente. En ese senti
345.227 de la marca "DON PANCHO", clase 43 a nombr
abril de 2021, venciendo a su vez el plazo de gracia, y
fenecido el plazo para poder hacerlo.----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la
agravio y no encontrándose la solicitud de registro i
Art. 2 de la Ley N' 1294198 de Marcas, correspon
prosecución de trámltes para el registro de la marca ho

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA

Art.la

Art.2e

RESUE

REVOCAR la Resoluclón N'
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución
.,MARSHALL Y ETIQUETA"
CLAUDIO OSVALDO
BAZÁN DÍAZ DE BEDOYA, HO
ZARACHO BAZÁN. ..

Aft.39 NOTIFÍQUESE.-------.-

Resolución

POR

'', goqlEllilo urr I PARA(;pÁI

.O9 l.rGUA}' 
REKUÁI

FECHA 10 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA
D DE REGISTRO DE I.¿. MARCA "DON

43, EXPEDIENTE N' 1927853, SOLICITADO POR
DEL CARMEN PATRICIA BAZÁN DIAZ DE BEDOYA,
ZARACHO BAZÁN.--..

estión, corresponde analizar si la marca registrada,
según la base de datos de la DINAPI, elRegistro No.
de PATRICIA E. DAVALOS DUARTE venció elzg de

la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo

se del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
rsa dentro de las prohibiciones establecidas en el

e revocar la resolución recurrida y autorizar la
'solicitada.-

LA PROPIEDAD INDUSTRTAL
VE

6 de fecha l0 de febrero de 2020 dictada por la

de trámites de la solicitud de registro de la marca
CI 43, Expediente No 1927853, solicitada a nombre de

FERNANDEZ, DEL CARMEN PATRICTA
O XAVIER Y SADY BEATRIZ
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Resorución*"0 ü 1 g
PoR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 105 DE FECHA l3DEFEBRERO DE?O}4,DICTADAPORLA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "KAMIKAZE TRANSPORTADORA", CLASE 39, EXPEDIENTE N" 2343462, SOLICITADO POR

JULIO AKIHIRO TSUTSUMI

Asunción, 13DiC 2021r

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de |ULIO AKIHIRO

TSLf¡SUMI. contra la Resolución N" 105 de fecha 23 de febrero de2A24, dictada por la Dirección de Asuntos

Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S U LTA:

eue, en fecha 26 de febrero de2024 se presenta el representante convencional de ]ULIOAKIHIRO
TSLfTSUMI e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 105 de fecha 23 de febrero de 2024,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

eue, en fecha 19 de marzo de2024 fue dictada la providencia que concedió elrecurso de apelación

interpuesto

eue, en fecha 20 de agosto de2OZ4, el representante convencional de |ULIO AKIHIRO TSUTSUMI

expresó agravios; clictándose en fecha 22 de agosto de 2024 la providencia por la cual se ttene por

presentadó el escrito de expresión de agravros y se corre traslado a la contraparte por todo el término de

l"y.---------

eue, mediante providencia de fecha l0 de octubre de 2024, se declara la RebeldÍa del representante

convencional de la oponente LILIAN TARUHN DE SUCHARKIEWICZ y en consecuencia, ésta Dirección

llamó a Autos para resolver.-----------
CONSIDERANDO:

eue, la Resoluctón recurrida considera "(...) teniendo en cuenta el cotejo realizado podemos notar la

confusión "visual" existente. Esta calificación obedece a la manera en que se percibe la marca y bien se

vis¿aliza que existen semejanzas, por Ia similitud de dibujos y las combinaciones de colores, más allá de qie

pgeden cloncurrir también la confusión ideológica y la auditiva .../... Que, asÍ también podemos notar la
-similit¿d 

ortográfica por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde

luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones

,o,irrr"r. Y al observar ambas marcas notamos que prepottdera la palabra KAMIKAZE. Al observar la

etiqueta notamos qtte la tipografía y el color utilizado nos lleva a concluir que existen similitudes gráficas

.../..'. ette, en conclusión, efectivantente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del

Art. 2. Así las cosas, S, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para

que la solicitada pueda madurar en registro, pues, corno mencionamos anteriormente se halla inserta

dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2' inc. i) de la Ley N" 1.294/98 de Marcas que

preceptúa: "los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o Por
quien conocÍa o debiera conocer qLte el signo pertenecÍa a un tercero" (...)".-"----

eue, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) La resolución que venlo a recurrir

ante esta instancia administrativa, al resolver la cuestión debatida en la insta ferior debe ser

inexorablemente revocada, ya que la misma ha dejado de observar la múltiples i
dadas tanto por la Doctrina como por la iurisprudencia, tanto foránea colno n JUZgar

la confundibitidad entre marcas, para así, con toda orfandad de fundamentos S'

disponer HACER lugar a la oposición y disponer el rechazo de la marca sohcjt

'ras,

l. para
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Resolución

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" IO5
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, E
I-A MARCA "KAMIKAZE TRANSPORTADORA",

PLIO AKIHIRO TSUTSUMI

Que, corresponde a esta Dirección resolver sob
consecuente análisis de coexistencia entre los signos,,l
39) y "KAMIKAZE RECORDS" (Oponente, clase 4t). ---

Que, el criterio al analizar a los signos marcar;
desmembraciones, de forma sucesiva y no srmultánea
criterio que debe primar a la hora de determinar si ex_i

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético
y "KAMIKAZE RECORDS" (oponente), no podría nega
análisis no puede limitarse únicamente a las semejanr
embargo, una clara diferencia respecto al campo conce

Que, en ese sentido, la confuslón de natura
parecido contenido conceptual de las marcas, al rer
representación o evocación a una misma cosa, caruct
una de otrat". En base a lo expuesto, se colige que ias
(solicitante) y "KAMIKAZE RECORDS,, (marca o
consiguiente,la representación que se haga el consumi

Que, si bien ambas marcas comparten el pnmer
realiza una acción temeraria con propósito suicida
TRANSPORTADORA" posee como segundo vocablo
movimiento, envÍo y coordinación, posicionando la
comerciales, mientras que la oponente "KAMIKAZE
la que se asocia a discográficas, grabaciones y activid
dirigen a públicos y sectores completamente diferent

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las r

oponente "KAMIKAZE RECORDS" regrstrada para servi
agrupación musical; Estudios de Grabación;
entretenimientos, díversión cultural, musical, monta
instrumentos musicales; Producción de vídeos musica
de espectáculos musicales; servicios de discotecas
"KAMIKAZE TRANSPORTADORA" solicita la cobertu
"Servicios de transporte de cargas y mercancÍas ,

materiales de construcción: tales c'omo; arena, asfal
comprendidos en la clase intetLtacional 39 (treinta y nt

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7" de la
sistema por el cual se debe contar con un registro en
marcas en pugna ne comparten Ia misma clase del nom
un producto mientras que la solicitada abarca un serv

r Otarnendi, Jorge. Derechrr de Mar-cas, Editorial Abeledo pen.ot,.l.clcer.a
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FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR I.-A
EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
39, EXPEDIENTE N" 2343462, SOLICITADO POR

la procederrcia o no del recurso interpuesto, con el
KAZE TRANSPORTADORA" (solicitada en clase

es realizarlo de manera conjunta, sin artificiales
, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
o no posibilidad de confusión er-rtre ellos.

tre "KAMIKAZE TRANSPORTADORA" (solicitante)
que comparten elvocablo radical, sin embargo, el

s ortográficas pues, en su conjunto presentan sin
tual e ideológico.-------

ideológica o conceptual es la que deviene del
ecto Jorge Otamendi señala lo sigurente.. ,,Es la

ristica o idea que impide al consttmidor distinguir
enominaciones "KAMIKAZE TRANSpOR'IADORA',

te) claramente evocan ideas diferentes, por
r de uno y otro servicio, no será la mlsma.

vocablo "KAMIKAZE" eI cual significa ',persona que
con riesg¡o de su vida't. La solicitada ,,KAMIKAZE

la palabra "TRANSPORTADORA,,, la cuál sugiere
rarca como un actc¡r clave en procesos logísticos y

" pose¡. colro segundo término "RECORDS,,
es relacionadas con el tntretenimiento. Es decir, se

lo cual aleja toda posibilidad de confusión para el

arcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
:ios de la clase 4I "tales como los prestados por una
'llo Discográfico; organización de eventos y

de programas radiales y televisivos; Alquiler de
: Servicios de contposición ntusical; presentación
mientras que la marca en trámite de registro
para los servicios comprendidos en la Clase 39
preponderancia del servicio de transporte de
cemento, adhesivos, chapas, piedras; delivery

Ley de Marcas, fue ado Uniclase,
ada clase a ser protegi
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o, pudiendo eventualme
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Resoruciónr.r'0 Ü 1

PoR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 105 DE FECHA L3DEFEBRERO DEaOZ4,DICTADAPORLA

DIRECCIÓN DE ASUNToS MARCARIoS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "KAMIKAZE TRANSPORTADORA", CLASE 39, EXPEDIENTE N" 2343462, SOLICITADO POR

JULIO AKIHIRO TSUTSUMI

en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (Servicios orientados ai ámbito

comercial, específicamente en servicios relacionados con logística, transporte y administración

empresarial. En la CLASE 39, esto podrÍa incluir servicios como gestión de operaciones logÍsticas,

organización de transporte, publicidad o intermediación comercial por parte de 1a solicitante). 
--------------

Que, en virtud a las consideraciones expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada

"KAMIKAZE TRANSPORTADORA" no causaría riesgo de confusión con la marca base oposición
"KAMIKAZE RECORDS" y, por consiguiente, no encontrándose la misma incursa dentro de las

prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución

recurrida.--

DIRECCION NACIONAL DE

,, PR0]'IE,DAI), INTELECTLTAL
PARAGU AY

Art.ls

Art.2e

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUE LVE

REVOCAR la Resolución N" 105 de fecha 23 de febrero de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

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

"KAMIKAZE TRANSPORTADORA", Clase 39 N' 23431162. solicitada a

nombre de f ULIO AKIHIRO TSUTSUMI. - - - --

Art.3e NOIFÍQUESE por Cédula.
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Resorución*.o $ 1 $
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 106 DE FECHA L3DEFEBRERO DE}O}4,DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "KAMIKAZE TRANSPORTADORA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 234346I, SOLICITADO POR

JULIO AKIHIRO TSUTSUMI

Asunción, 13 DIC 2021r

MSTO: El recttrso de apelación interpuesto por el representante convencional de JULIO AKIHIRO
TSUTSUML contra la Resolución N' 106 de fecha 23 de febrero de2024, dictada por la Direccrón de Asuntos
i\4arcarios Lrtigiosos, )'; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de febrero de 2024 se presenta el representante convencionai de ]ULIO AKIHIRO
TSUTSUMI e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 106 de fecha 23 de febrero de2024,
dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 19 de marzo de'1024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 20 de agosto de 2024, el representante convencional de JULIO AKIHIRO TSUTSUMI
expresó agravios; dictándose en fecha 22 de agosto de 2024 la provrdencia por la cual se trene por
presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de
l"y.----------

Que, mediante providencia de fecha lO de octubre de2024, se declara la Rebeldía del representante
convencional de la oponente LILIAN TARUHN DE SUCHARKIEWICZ y en consecuencia, ésta Dirección
llamó a Autos para resoh,.er.-----------

CONSIDERANDO:

Qr.re, la Resolución recurrida considera "(...) teniendo en cuenta el cotejo realizado podemos notar la
confusión "visual" existente. Esta calificación obedece a la manera en que se percibe la ntarca y bien se
visualiza que existen semejanzas, por la sintilitud de dibujos y las combinaciones de colores, más allá de qie
pueden concurrir también la confusión ideológica y la auditiva .../... que, asÍ también podemos notar la
similitud ortográfica por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen pitra ello, desde
luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sÍlabas o radicales o terminaciones
comunes. Y al observar ambas tnarcas notamos que prepondera la palabra KAMIKAZE. Al observar la
etiqueta notamos que la tipografía y el color utilizado nos lleva a concluir que existen similitudes gráficas
.../... Que, en conclusión, efectivamente se encuentta comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2. Así las cosa.e, ¡' de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para
que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta
dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2" inc. i) de la Ley N" 1.294/98 de Marcas que
preceptúa: "los signos que se hubiesen sc¡licitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por
quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero" (...)".---------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa:"(...) La resolución que vengo a recurt'ir
ante esta instancia administrativa, al resolver la cuestión debatida en la instancia inferior debe ser
inexorablemente ret'ocada, ya que la misma ha dejado de observar la múltiples i trucctones
dadas tanto por la Doctrina conlo por la jurisprudencia, tanto foránea como naci
la confundibilidad entre marcas, para así, con toda orfandad de fundamentos y a
disponer HACER lugar a la oposición y disponer el rechazo de la marca solicitada

lrccló¡ Nacronll de

y juzgar
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Resolución

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 106 DE
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS,
LA MARCA "KAMIKAZE TRANSPORTADORA", Ct¿,S]

JULIO AKIHIRO TSUTSUMI

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre
consecuente análisis de coexistencia entre los signos
35) y "KAMIKAZERECORDS" (Oponente, clase 4l). ------

Que, el criterio al analizar a los srgnos marcari
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea
criterio que debe primar a la hora de determinar si exist

Que, realtzando el cotejo ortográfico y fonético e

y'KAMIKAZE RECORDS" (oponente), no podrÍa nc.ga

análisis no puede limitarse únicamente a las semeja
embargo, una clara diferencia respecto al campo conc

Que, en ese sentido, la confusión de naturalc.
parecido contenido conceptual de las marcas, al

representación o evocación a una misma cosa, caract
una de otrat". En base a lo expuesto, se colige que las
(solicitante) y "KAMIKAZE RECORDS" (marca o
consiguiente,la representación que se haga el consumi

Que, si bien ambas rtarcas comparten el primer
realiza una acción temeraria con propósito suicida
TRANSPORIADORA" posee como segundo vocablo
movimiento, envÍo y coordinacrón, posicionando la
comerciales, mientras que la oponente "KAMIKAZE
la que se asocia a discográficas, grabaciones y actrvida
dirigen a públicos y sectores completamente diferc.nt

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de ias

oponente 'KAMIKAZE RECORDS" registrada para ser
agrupación musical; Estudios de Grabación;
entretenimientos, diversión cultural, musical, mon
instrumentos musicales: Producción de vÍdeos music
de espectáculos musicales; servicios de discoteca
"KAMIKAZE TRANSPORTADORA" solicita la cobert
"Servicios de gestión de negocios en el campo del tra
en el campo del transporte y reparto; administrac
publicidad, franquicia comprendidos en la clase intet

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7" de I

sistema por el cual se debe contar con un registro
marcas en pugna ne comparten la misma clase del no
un producto mientras que la solicitada abarca un servi

I Otamendi, Jorge Derecho de Marcas, Editorial Abeledo Per¡ot. Telce
I lrl1r,:;. rlle.¡rrc.e.,l, lr i k rrze
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interpuesto, con el
(solicitada en clase

es realizarlo de manera conjunta, sin artificiales
el resultado que arroje la visión en conjunto es el

o no posibilidad de confusión entre ellos.

t rr, "KAMIKAZE TRANSPORTAD ORA" (s olicitante)
e que comparten elvocablo radical, sin embargo, el
s ortográficas plles, en su conjunto presentan sin
ual e ideológico.--------
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'Ística o idea que impide al consumidor distinguir
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te) claramente evocan ideas diferentes, por
r de uno y otro servicio, no será la misma.

vocablo "KAMIKAZE" el cual significa "Persona que
con riesgo de su vida't. La stilicitada "KAMIKAZE
la palabra "TRANSPORTADORA", la cuál sugiere
rca como un actor clave en procesos logísticos y

" posee como segundo término "RECORDS"

es relacionadas cor-r el entretc.nimiento. Es decir, se

lo cual aleja toda posibilidad de confusión para el

rcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
cios de la clase 4l "tales como los prestados por una

o Discográfico; organización de eventos y
de prograntas radiales y televisivos; Alquiler de
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Art.le

4ft.29 ORDENAR la prosecución de trámites de la
"KAMIKAZE TRANSPORTADORA", clase 35,

nombre de IULIO AKIHIRO TSUTSUMI

4ft.34 NOTIFÍQUESE por Cédrrla.
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registro de la marca
solicitada a

ird¿d lndustt

Resolución N"

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 106 DE FECHA L3DEFEBRERO DEaOZA,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "KAMIKAZE TRANSPORTADORA", CL.ASE 35, EXPEDIENTE N' 234346I. SOLICITADO POR

JULIO AKIHIRO TSUTSUMI

en el seno consnmidor, al no poseer una conexión competitiva directa (Servicios orientados al ámbito
comercial, específicamente en servicios relacionados con logÍstica, transporte y administración
empresarial. En la Clase 35, esto podrÍa incluir servicios como gestión de operaciones logÍsticas,

organización de transporte, publicidad o intermediación comercial por parte de la solicitante). 
--------------

Que, en vrrtud a las consideraciones expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada
"KAMIKAZE TRANSPORTADORA" no causaría riesgo de confusión con Ia marca base oposición
"KAMIKAZE RECORDS" y, por consiguiente, no encontrándose la misma incursa dentro de las

prohibrciones establecidas en el Art. 2 de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución
rccurrida.--

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N" 106 de fecha 23 de febrero de 2024 clictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Dirtcci'ón Gcner¡l de
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Resorución.s ü 2 0
POR LA CUAL SE RECONSTITL|YE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MYBROKERS Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N' 1303668, A NOMBRE DE CARLOS MOSCARDA.----

Asuncrón,1 3 Dlll 2021-

VISTO: El estado actual de estos autos y.

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, Ia Dirección General de

Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del C.P.C., por providencia de fecha S
de noviembre 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 procedrmiento 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 escntos documentos y diligencias que 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) eljuez 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 Ia marca

"MYBROKERS Y ETIQUETA" clase 36, Acta N'1303668, solicitada a nombre de CARLOS MOSCARDA, y dar

continuidad a su tramitación.--------

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

citadas,

IA, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca "MYBROKERS Y
ETIQUETA", Acta N' 1303668, clase 36, solicitada a nombre de CARLOS MOSCARDA

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

3) NOTIFÍQUESE por cédula.
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Resorución *"0 Ü
el!adt

POR I.á, CUAL SE DECLARA OPERADA tá. CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "ALERGIcAL Y ETIQUETA", ExPEDIENTE
22LOO 67 S,SOLICITADA pOR 

JULTAN FERNAND O GUZMÁN CUBTLLA

Asunción, 'l ,l DIC 202.,

MSTO: EI recurso de apelación tnterpuesto por el representante convencional del oponente contra la
Resolución N'1.050 de fecha 01 de diciembre de 2023, dictada por la Drrección de Asuntos Marcarios
Liti gi osos, y;------------

RE S ULTA:

Que, en fecha 20 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional del oponente e
interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 1.050 de fecha 0I de diciembre de 2023, 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 30 de abril de2024.

Que, en fecha 04 de diciembre de2O24fue dictado ellnforme de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todoslos as¿¡ntos 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 sels meses 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 rmpulso
procesal de la instancla. 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, analizanclo el expediente a la vista, se tiene que la última actuacrón del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 20 de marzo de 2024.

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 abril de2}24,ha transcurrido con creces elplazo 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.

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.-A, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. Is DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la
solicitud de registro de marca "ALERGICAL Y ETIQUETA", Clase 05, Acta Ns
22100678, presentada por }ULTAN FERNANDO GUZMÁN CUBILLA..-

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la
"ALERGICAL Y ETIQUETA", Clase 05, Acta Nq

FERNANDO GUZMÁN CUBILLA.

Art.3e NOIFÍQUESE por Cédula.

solicitud de reglstro de marca
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Resorución*.0 ü a tr
POR LA CUAL SE DECIáRA OPERADA I,q. CADUCIDAD DE Iá INSTANCIA EN EL H(PEDIENTE DE
oposlctóN A t¿. soucrnJD DE REGIsTRo DE I-A, N,fARcA "cAFÉ DEL cIELo y meLJErA', E)GEDIENTE
2M6628, SOLICIIADAPORN,ÍARIASOLEDADESPINOIá,BONINYIAVTERtvfANUELKENTSIENRA

Asunción, 13Dll,2l2l+

MSTO: El recurso de apelación inte¡puesto por el representante convencional del oponente contra la
Resolución N'78 de fecha 30 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos, y; -

RESULTA:

Que, en fecha 05 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional del oponente e
interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 78 de fecha 30 de junio de 2022, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia"Exprese agrauios
el apelante" en fecha 29 de febrero de2024.-

Que, en fecha 16 de octubre de 2024 fue dictado el Informe de la Actuaria. ------------

CONSIDERANDO:

Que, 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 rungún acto de
procedimiento a partir de,los seis meses de la (tlüma actuación".

Que, la segunda instancia se acüva 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, ai haberse pronunciado esta dependencia respecto a la proüdencia
que autoriza al recurrente expresar agraüos, queda a instancias del mismo expresar las razones o moüvos
que le causan agraüo y que lo moüvan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la ultima actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 05 de agosto de 2022.

Que, en ese senüdo, de acuerdo al lnforme de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agraüos, 29 de febrero de 2024, ha transcurido con creces el plazo de
seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----

Que, en ürtud 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.

PORTA}ITO,
I./q. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL Is DECIARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la
solicitud de registro de ma¡ca "CAFÉ DEL CTELO Y ETIQLJEIA', Clase 43, Acta Ne
2046628, presentada por MARÍA sol^EDAD ESPINoI-A. BoNIN y IAvtER MANUEL
KENT SIENRA

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de. sho de marca "CAFÉ
DEL CIELO Y ETIQUEIA', Clase 43, Acta Ns
SoLEDAD ESPINOI-A, BONIN y 

IAVIER MANLJEL

tfial

ArL 39 NOTFfQUESE por Cédula.

Lrtlccr¡al
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Resolución N $a5
POR LA CUAL SE RECONSTITLTYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DERBY
CLUB", CTASE 03, EXPEDIENTE N', 9809038, A NOMBRE DE TABACALERA BOQUERON S.A.----------

Asunción, 1 3 DIC 2021+

VISTO: El estado actualde 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 providencla de fecha 14
de iulio de 2022, dispuso la intimactón a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias
delosescritos,documentosydiligenciasqueseencontrarenensupoder....

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 reconstttución de un expediente extraviado, y reza'. " Comprobada la pérdida de un
expediente, el iuez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente formá: fl 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 que 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) eljuez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno,las medid)s 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 "DERBy
CLUB Y ETIQUETA" clase 03, Acta N" 9809038, solicitada a nombre de TABACALERA BOeUERON S.A., y dar
continuidad a su tramitación.--------

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

DrREccróN NActoNAL DE

PROPIE,I)AD
TNTELE(]TUAI-
PARAGUAY

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL
RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca "DERBy CLUB y
ETIQUETA", Acta N" 9809038, clase 03, solicitada a nombre de TABACALERA BOeUERON S.A.----------

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

3) NOTIFÍQUESE por cédula.

0
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Resorución*.0 $ a 4
POR I..A CUAL SE DECIARA OPERADA I.A CADUCIDAD DE I.á, INSTANCI.A EN EL DPEDIENTE DE
OPOSICIÓN A LA SOHCITI..ID DE REGISTRO DE LA MARCA 'BRILI,A STAR Y ETIQUEf,A", EXPEDIENTE
2OOE4II, SOLICTIADA POR POWER FIASH SA. ------...

Asunción, 1 : ,ii 2|,24

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra
la Resolución No 754 de fecha 29 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, y; - - - -- - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 28 de diciembre de 2021 se presenta el representante convencional del solicitante e
inte¡pone recurso de apelación contra la Resolución N'754 de fecha 29 de octubre de 2O21, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Expres e agrauios
el apelante"en fecha 29 de abril de2022.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2024fue 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 /os se.¡s mes es de la última actuación".

Que, la segunda instancia se acüva con Ia 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 moüvos
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 28 de diciembre de 2021.-

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, 29 de abril de 2O22,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 ürfud 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
liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asÍ en derecho.

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

RESUELVE:

Art ls DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la
solicitud de registro de marca 'BRILIA STAR Y ETIQUEIA', Clase 09, Acta Ns
2OO84ll, presentada por POWER FLASH S.A. --------

Art 2e

Art.3e

Dirccc

Dirccción

ORDENAR el archivo de la solicitud de
Ef,IQUEftr, Clase 09,

NOmffQUPSE por Cédula.

.BRILIA STAR Y
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Resorución."0 $ tr s
POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE Tá. INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "ARoMA PRoDUCToS ALIMENTICIoS Y
ETIQUETA", EXPEDIENTE 2 042 94I, SOLICITADA POR JOSE WALDEMAR DA SILVA

Asunción, l3DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la
Resolución N' 985 de fecha 21 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y;--------- -- -

RE S ULTA:

Que, en fecha 28 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e
interpone recurso dc apelación contra la Resolución N" 985 de fecha 21 de noviembre de 2023, dictada por
la Dlrección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providen cia " Exprese agravios
el apelante" en fecha 18 de diciembre de ZOZ3. -------

Que, en fecha 04 de diciembre de 2024 fue dictado el Informe de la Actuaria, ----------

CONSIDERANDO:

Que, 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 administrativa, si no se hubiere efecluado niÁgún acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación,'.

Que, la segunda instancia se activa con la concesión del recurso de apelación, por Io 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 2g de noviembre 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, l8 de diciembre de 2023,hatranscurrido con creces elplazo 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 pará las instancias
litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por correspondár así en derecho.

POR TANTO,
I-A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la
solicitud de registro de marca "AROMA PRODUCTOS ALIMENTICIOS y ETIeUETA",
cl ase 30, Acta N 

q 20429 41, presentada p or |osE WALDEMAR DA SILVA. - -

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "AROMA
2042941, presentada

Genrr¡l lropiedrd Indusrrial
Propiedad lnrelecruaJ

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ETIQUETA", Clasq,8O, Acta,.N
porIOSE WALDEMAR DA SILVA. ------l-:----------1,

Ari. 3e

Direcrión Nacion¡l
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Resorución*.0I 2 6
POR I.A CUAL SE DECIáRA OPERADA I..A CADUCIDAD DE I..A INSTANCI,A EN EL E)(PEDIENTE DEoposlctÓN A Lá, soucITLJD DE REGIsTRo DE LA MARcA "BRILLA srAR y ETIeuErA,, EXpEDIENTE
2008409, SOLICIIADA POR POWER FI.ASH Sá" ... ----..

esunción, i ,3 DiC 2021+

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra
la Resolución No 753 de fecha 0l de noviembre de 2021, ái.t"d, por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; -- --- -- - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 2E de diciembre de 202I se presenta el representante convencional del solicitante e
interpone recurso de apelación contra la Resolución N'753 de fecha 0l de noviembre de 2021, 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 29 de abril de2OZ2.

Que, en fecha 12 de diciembre de2024 fue dictado el Informe de la Actuaria.-----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N" 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá de
pleno detecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efecluado niÁgún acto de
procedimiento a partir de^los ser's 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 apelan[e el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia
que autoriza al recurrente expresar agraüos, queda a instancias del miimo expresar la. ,rro.r", o motivos
que le causan agraüo y que lo moüvan 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 2g de diciembre de zozr.--------

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, 29 de abril de 2O22,ha transcurrido con creces el plazo de seis
meses establecido en la Iey marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrlnte.---------

Que, en ürhrd a las consideraciones realizadas, habiéndose constatido ia falta de impulso procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido pará las instancias
liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por coriespondár así en derecho.

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

RE S UE LVE:

Art le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la
solicitud de registro de marca "BRILIA STAR Y ETIeUETA', Clasá 35, Acta Ns
2O084O9, presentada por pOWER FLASH S.A. -------
ORDENAR el archivo de la solicitud de registro
ffiQUEIA", Clase 35, Acta Ns 20O84O9, presentada po

Dirtcción

Dirtcción l

ArL 2s

Art 3e

STAR Y

NOflFfQT ESE por Cédula.
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Resolución N'

POR I"/A. CUAL SE DECIáRA OPERADA I.A CADUCTDAD DE Iá INSTANCIA EN EL EXPEDIEN1E DE
OPOSICIÓN A I.A SOLICITI,D DE REGTSTRo DE LA MARCA .BRILI,A STAR Y ETIQUEf,A,, EXPEDIENTE
zOO8r'.I¿, SOUCTTADA POR PO\A/ER FI.ASH SA -..-.....

Asunción, 1 3 DIC 2021r

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra
Ia Resolución N" 755 de fecha 01 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, yi --- --- --- - --

RESULTA:

Que, en fecha 28 de diciembre de 2021 se presenta el representante convencional del solicitante e
interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 755 de fecha 0l de noviembre de 2021, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, por proveÍdo se concede el recurso inte¡puesto, siendo dictada la providencia"Exprese agravios
el apelante"en fecha 29 de abril de2O22.

Que, en fecha 12 de diciembre de2024 fue dictado el Informe de la Actuaria.-----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N'1294198 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 /os seis meses de la úlüma actuación'.

Que, la segunda instancia se acüva con Ia 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 senüdo, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o moüvos
que le causan agraüo y que lo motivan a alzarse en apelación. ------------

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 28 de diciembre de ZOZI.--------

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, 29 de abril de 2o22,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 ürtud 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,
I.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I]q, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE:

Art le DECIáRAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en Ia
solicitud de registro de marca "BRILLA STAR Y ETIQUETA", Clase 11, Acta Ns
}OO8/.L?, presentada por POWER FLASH S.A. -------
ORDENAR el archivo de la solicitud de regi .BRILIA STAR Y
flQLTEIA', Clase 11, Acta Ne 2008412,

ArL 2s

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula. - ----- ---- -

H S.A.------------
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Resolución.0 t r 
't?

POR LA CUAL SE DECIáRA OPERADA Iá CADUCIDAD DE Iá INSTANCI.A EN EL E)(PEDIENIE DE
opostctóN A Lrq, soLIcITtrD DE REcIsrRo DE I.A MARCA 'BIIJq,soNA', EXPEDIENTE ts6ütio,
SOUCMADA POR BII.AC S.RL

esuncion,'l 3 Diil 2021r

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra
la Resolución No 6ó9 de fecha 08 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de julio de 2022 se presenta el representante convencional del solicitante e
inte¡pone recurso de apelación contra la Resolución N' 669 de fecha 08 de octubre de 2021, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.--

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Expres e agravios
el apelante"en fecha 30 de octubre de 2023.

Que, en fecha l2 de diciembre de 2024fue dictado el Informe de la Actuaria.-----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos 1iügiosos 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, Ia segunda instancia se activa con la concesión del recurso de apelación, por Io 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 üene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 05 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, 30 de octubre 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 la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

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

RESUELVE:

Art ls DECIáRAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la
solicitud de registro de marca 'BILASON¡r, Clase 05, Acta Ne 1568R0, presentada
por BILAC S.RL. ----
ORDENAR el archivo de la solicitud de
Acta Ns l568RO, presentada por BIIáC

ArL 2e

ArL 3e

de m:

NOTIFÍ QT ESE por Cédula. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

'BII-ASON¡r, Clase 05,
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Resorución*.OI 2 I
POR LA CUAL SE DECIARA OPERADA LA CADUCIDAD DE I.A, INSTANCIA EN EL HPEDIENTE DE
OPOSICIÓN A LA SOLICMUD DE REGISTRO DE I.A MARcA "BEsr, ExPEDIENIE 18104086, SoHcIIADA
POR ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL Sá"

Asunción, 'l 3 D It 3'l2L

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente conha la
Resolución N' 1124 de fecha 13 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Aiuntos Marcarios
Liügiosos, yi -- ---- --- - --

RESULTA:

Que, en fecha 09 de febrero de 2024 se presenta el representante convencional del oponente e
interpone recurso de apelación contra la Resolución N'1124 de fecha 13 de diciembre deZ)Z4,dictadapor
la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia"Exprese agravios
el apelante" en fecha 2l de febrero de2O24.

Que, en fecha l0 de diciembre de 2O24 fue dictado el Informe de la Actuaria. 
---------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N" 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá de
pleno derecho la caducidad de la instancia administaüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de /os seismeses de la última actuación".

Que, la segunda instancia se acüva con la concesión del recu¡so 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 senüdo, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la proüdencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o moüvos
que le causan agraüo y que lo moüvan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 09 de febrero dezoz4.

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agraüos, 21 de febrero de 2O24, ha transcurrido con creces el plazo de
seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del recurrente.----

Que, en ürtud 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
liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

PORTAI{TO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE Iá PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la
solicitud de registro de marca "BEST', Clase 32, Acta Ns 18104086, presentada por
ADS INDUSTRIAL Y COMERCI,AL SA-----

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la so
Clase 32, Acta Ne 18104086, presentada porADS

1.'it n x

ArL 3s

Dirccciór N¡cion¡l de Pr

,e registro de marca "BEST",

NOTIFJQUESE por Cédula.
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Resorución*. t# 5 0
POR LA CUAL SE DECIáRA OPERADA I,A CADUCIDAD DE I.A TNSTANCIA EN EL H(PEDIENTE DE
oPosIcIÓN A LA soLIcITLJD DE REGISTRo DE LA MARCA "BoX ¡MUCHo + nARATo! sI,ocAl.t",
HPEDIENTE 1858739, SOLICTTADA POR APOLO TMPORT Sá"

esunción, 'l 3 DIi 2024

VISTO: El recurso de apelación inte¡puesto por el representante convencional del oponente contra la
Resolución N' 82 de fecha 22 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos,
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' 82 de fecha 22 de febrero de 2023, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso inte¡puesto, siendo dictada la proüdencia"Exprese agrauios
el apelante" en fecha 01 de junio de2o23.

Que, en fecha l0 de diciembre de2024 fue dictado el Informe de la Actuaria. 
---------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá de
pleno derecho la caducidad de la instancia administaüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir delos sersmeses de la última actuación".

Que, la segunda instancia se acüva 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 senüdo, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la proüdlncia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que le causan agraüo y que lo moüvan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la üsta, se tiene que la üüma actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 01 de marzo de2OZ3.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agravios, 01 de junio de2}23,ha transcurrido con creces el plazo de seis
meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del recurrente.---------

Que, en ürfud 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
liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

PORTANTO,
I.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE Ij. PROPTEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

ArL Ie DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la
solicitud de regisko de marca "BOX ¡MUCHO + BARATO!SLOGAN', Clase 35, Acta
Ne 1858R9, presentada por APOLO MPORT SJq"

ArL 2s ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de marca "BOX
¡MUCHO + BARATO! SLOGAN', Clase 35, Acta Ne
IMPORTSá"

ArE 3e

por APOLO
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Resolución*.o $ s 1
POR I..A CUAL SE DECIáRA OPEMDA I.A, CADUCIDAD DE LA INSTANCI,A EN EL H(PEDIENTE DE
oPosIcIÓN A l-{ soLIcITLJD DE REGISTRo DE I-A. MARcA "BorrcA MAGTSTRAL y Locorrpo,,
EXPEDIENTE 2O26L59,SOLICTIADA POR MEDICAMENTO GENERICO Sá"-.

Asunción, I 3 ii; 2024

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente conha la
Resolución N' 242 de fecha 29 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcários Liügiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 10 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional del oponente e
interpone recurso de apelación contra la Resolución No 242 de fecha2g de abril deZO} ,dic[adaporla
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüden cia"Exprese agrauios
el apelante"en fecha 27 de enero de2OZ4.

Que, en fecha 10 de diciembre de 2O24 fue dictado el Informe de la Actuari

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Ma¡cas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá de
pleno derecho la caducidad de la instancia administaüva, si no se hubiere efectuado 

"¡ÁS"n 
acto de

procedimiento a partir delos seismeses de la úlüma actuación".

Que, la segunda instancia se acüva 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 proüdlncia
que autoriza al recurrente expresar agraüos, queda a instancias del mismo 

""p."rrr1rr."ro.r"i o moüvos
que le causan agraüo y que lo moüvan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la üüma actuación del recumente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha I0 de mayo de zoz2.

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agraüos,27 de enero de2124,ha transcurrido con creces el plazo de seis
meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurránte.---------

Que, en ürtud 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
liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por correspondár asÍ en derecho.

PORTAI{TO,
I,q. DIRECTORA GENEML INTERINA DE I.{ PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la
solicitud de regisho de marca "BOTICA IáAGISTRAL Y LOCTOTIPO', Clase 03, Acta
Ne 2026159, presentada por MEDICAIvÍENTO GENÉRICO Sá"---------_

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud marca "BOTICA
MAGISTRAL Y LOGOTIPO', Clase 03, Acta
MEDICAIVÍENTO GENÉRICO Sá" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - j'':"

NC lnduiri¡l

ArL 3e NOTIFÍQUESE por Cédula.

Dirección N¡cion¡l de

Por
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PORADS INDUSTRIALY COMERCI,AL SA

Asunción, 1 .3 DiÍ" 2Ü24

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la
Resolución N" 1125 de fecha 19 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos,
yi-----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de febrero de 2024 se presenta el representante convencional del oponente e
interpone recurso de apelación contra la Resolución N' ll25 de fecha 19 de febrero de 2024, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providen cia"Exprese agravios
el apelante" en fecha 29 de febrero de ZOZ4.

Que, en fecha 10 de diciembre de 2024fr,rc dictado el Informe de la Actuari

CONSIDERANDO:

Que, 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 administativa, si no se hubiere efectuado -;i"" acto de
procedimiento a partir de.Ios sersmeses de la úlüma actuación".

Que, la segunda instancia se acüva 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 senüdo, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la proüdlncia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o moüvos
que le causan agraüo y que lo moüvan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la vista, se üene que la última actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 09 de febrero dezo24.

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agraüos, 29 de febrero de 2024, ha transcurrido con creces el plazo de
seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie 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 pari las initancias
liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asÍ en derechá.

PORTANTO,
Iá,DIRECTORA GENERAL INTERINADE I]q' PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL le

CADUCIDAD DE I.Iq, INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
DE LA I,ÍARCA "BEST, H(PEDIENTE 1876521, SOLICIIADA

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud "BEST",

P r o n i ei-, [Tñtr-u s r ri al

+#ñdadlnrelertual

ArL 2e

ArL 3e

Clase 30, Acta Ns L876521, presentada por ADS
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Resolución..o $ 5
POR LA CUAL SE DECIáRA OPERADA I-A CADUCIDAD DE IA IN§TANCIA EN EL H(PEDIENTE DE
oPosIcIÓN A Iá soLIcITLJD DE REGISTRo DE t¿, MARCA "ANGIorEx', EXpEDIENTE 2o6zlE6,
SOUCTIADA POR IáBORATORIOS SAVAL Sá" ......-..

Asuncion, I il Dll 2021+

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la
Resolución N' 1239 de fecha 18 de noüembre de 2022, dictada por la Dirección de Aiuntos Marcarios
Liügiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 01 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional del oponente e
interyone recurso de apelación contra la Resolución N" 1239 de fecha 18 de noüembre de 2022, dictada por
Ia Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providen cia" Exprese agrauios
el apelante" en fecha 30 de octubre de 2023.

Que, en fecha l0 de diciembre de}O}4fue dictado el Informe de laActuari

CONSIDERANDO:

Que, el ArL 56 de la Ley N" 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá de
pleno derecho la caducidad de la instancia administativa, si no se hubiere efectuado "¡Áf"" acto de
procedimiento a paftir de./os ser's mes es de la úlüma actuación".

Que, la segunda instancia se acüva 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
procesai de la instancia. En ese senüdo, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la proüdlncia
que autoriza al recurrente expresar agraüos, queda a instancias del mismo 

"*p.ut"r1"r."rorr"i 
o motivos

que le causan agraüo y que lo moüvan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la vista, se üene que la ulüma actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 0t de diciembre dezozz.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agraüos, 30 de octubre de 2023, ha transcqrrido con creces el plazo de
seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del recurrente.----

Que, en virh¡d a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido pará las instancias
liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

PORTANTO,
LA DTRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE:

Art le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la
solicitud de regisho de marca "ANGIOTEX', Clase 05, Acta Ne 206R86, presentada
por IáBORAIORIOS SAVAL Sá" -- -- - - - - - -

ArL 2e ORDENAR la prosecución de hámites de la soliqihrd de registro de marca
"ANGIOTEX', Clase 05, Acta Na 2067386, presentadA por IáBORATORIOS S4I¡ALsA------- ------*>__*{*_}

ñal
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Resolución..lg .$ ;i
POR IA CUAL SE DECIáRA OPERADA LA CADUCIDAD DE IA INSTANCI,A EN EL DPEDTENTE DE
oposlclóN A I¿. soLIcITLTD DE REGISTRo DE Iá MARcA "BEr r Ez{ ADoLEScENTE , ExpEDIENTE
18112840, SOLICIIADA pOR GUILIái{ DAVID VAZQUEZ CABRERA

Asunción, 'J j i;ii 212lr

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente conka la
Resolución N' 225 de fecha 27 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos,
y;------------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de iunio de 2022 se presenta el representante convencional del oponente e
interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 225 de fecha 27 de abril de 2022, diciada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providen cia" Exprese agrauios
el apelante" en fecha 15 de abril deZO24.

Que, en fecha l1 de diciembre de 2024fue dictado el Informe de la Actuaria. 
--------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá de
pleno derecho la caducidad de la instancia administaüva, si no se hubiere efectuado -;gú" acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la úlüma actuación".

Que, Ia segunda instancia se acüva 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 senüdo, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la proüdlncia
que autoriza al recurrente expresar agraüos, queda a instancias del mismo 

"*p."r"r1"r.-o.ru, o motivos
que le causan agraüo y que lo moüvan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 22 de junio de zo2z. 

,-------------------
Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la

proüdencia que autoriza a expresa agraüos, 15 de abril de 2024, ha transcurrido con creces el plazo de seis
meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del recurrlnte.---------

Que, en ürhrd a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido prrá l"r iÁtancias
liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por correspondár asÍ en derechá.

PORTANITO,
LA DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la
solicitud de registro de marca "BELLEZA ADOLESCENfE', Clase 41, Acta Ns
I8l 12840, pre s entad a p or GUILI.AI.I DAVID VAZeUEZ CABRERA.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de TEI I FzJ{
ADOLESCENfE', Clase 4I, Acta Ns 18112840,
vt&QvBzCABRERA

ArL 3e NOTIFÍQUESE por Cédula.

cdad I¡telettu¿l
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POR I.A, CUAL SE DECI.ARA OPERADA I-A CADUCIDAD DE I-A INSTANCI,A EN EL EXPEDIENTE DE
oPosIcIÓN A I-A soucITUD DE REGISTRo DE rá MARCA "Box EL MEIoR pREcro roDos Los DfAs
(sLoGAN)" D(PEDIENTE aon 626,SOUCIIADA pOR APOLO IMPORT Sá. -- - --- - --

Asunción,l 3 ilü Zl1r

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente conka la
Resolución N' 856 de fecha 08 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, yi - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 22 de sepüembre de 2022 se presenta el representante convencional del oponente e
interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 856 de fecha 08 de diciembre de 2O22, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia" Exprese agrauios
el apelante" en fecha 17 de noüembre de2}22.

Que, en fecha l1 de diciembre de 2124fue dictado el Informe de laActuari

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá de
pleno derecho la caducidad de la instancia administaüva, si no se hubiere efectuado rungún acto de
procedimiento a partir de,/os setsmeses de Ia última actuación".

Que, la segunda instancia se acüva 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 senüdo, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la proüdencia
que autoriza al recurrente expresar agraüos, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que le causan agravio y que lo moüvan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la vista, se üene que la ulüma actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 22 de sepüembre de 2022. -----

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agraüos, 17 de noüembre de ZOLZ,hatranscurrido con creces el plazo
de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del recunente.

Que, en ürhrd 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
liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

PORTAI{TO,
Ij. DIRECTORA GENEML INTERINA DE I.á, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE:

ArL le DECIáRAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la
solicitud de registro de marca "BOX EL MEJOR PRECIO TODOS LOS DIAS
(SLOGAN)", Clase 35, Acta Ne 2On626, presentada por APOLO IMPORT SA

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de de marca 3OX EL
ME]ORPRECIOTODOS LOS DIAS (SLOGAN)", Clase
por APOLO IMPORT S,A.----------

Art 3s NOTIFfQUESEpoTCédula. -----'--

presentada
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LA INSTANCIA EN
"BLUE BUTFIIALO',

EL EXPEDIENTE DE
HPEDIENTE 2OL7175,

SOLICTIADA POR BLI,'E BI.JFEALO ENTERPRISES, INC. -

esunción, 13 illi 2[,Zl¡

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra
la Resolución N' 1044 de fecha l1 de octubre de 2022. dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, yi - - - - - - - - - --

RESULTA:

Que, en fecha 08 de noüembre de 2022 se presenta el representante convencional del solicitante e
interpone recurso de apelación conha la Resolución N" 1044 de fecha 1I de octubre deZO2l,dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia"Exprese agravios
el apelante"en fecha 29 de junio de 2023.

Que, en fecha tI de diciembre de 2O24 fue dictado el Informe de la Actuari

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá de
pleno derecho la caducidad de la instancia administativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir delos sersmeses de la úlüma actuación".

Que, la segunda instancia se acüva 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 senüdo, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la proüdencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que le causan agravio y que lo moüvan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la vista, se üene que la ultima actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 08 de noüembre de zozz. -------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
proüdencia que autoriza a expresa agraüos, 29 de junio de2}23,ha transcurrido con creces el plazo de seis
meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal porparte del recu:rente.---------

Que, en ürtud 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
liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

PORTAIITO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

ArL le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la
solicitud de registro de marca "BLUE BUFEALO", Clase 31, Acta Ns z}ln71,
presentada por BLUE BUFEALO ENTERPzuSES, INC.

Art 2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de
Acta Ns 2OL7175, presentada por BLUE BUFFALO E:

ArL 3e NOTIFÍQUESE por Cédula.

ffi
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Resorución.'$$ 3 7
PoR LA CUAL SE REVocA LA RESOLUcIÓN N" 750 DE FECHA 04 DE oCTUBRE DEII23,DICTADA poR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DELA MARCA "UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR CoCo CANNABIS Y ETIQUETA,,, CLASE 03,
EXPEDIENTE N" 10767412O2I, SOLICITADA POR TROVATO C.I.S.A.

Asunción, ,1 i DIC 2021¡

MSTO: El recttrso de apelación rnterpuesto por el representante convencional de TROVATO C.I.S.A.
contra la Resolución N' 750 de fecha 04 de octubre de 2023, clictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, yi --- -- -- - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de TROVATO C.I.S.A.
e interpone recllrso de apelación en contra de la Resolución N' 750 de fecha 04 de octubre de 2O23,dictada
por la Direcclón de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha l6 de febrero de 2024, el representante convencional de TROVATO CJ.S.A. expresó
agravios; y en fecha l3 de mayo de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos
para resolver en fecha 22 de mayo de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Al cotejar las marcas enfrentadas, es posible apreciar que las
mismas UNA INNovADoRA 1REACIÓN DE MAR coco :ANNABIS y ETIeIETA (solicitada) y inueo
CAVALLARO. COCO CAVALLARO. IABON DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAIJTY SOAP CLASICO
ANTIBACTERIAL (registradas), no podrían coexistir debido a la notoria semejanza en sus etiquetas, lo que
podría inducir a error.../... las marcas enfi'entadas pretender identifricar lo, *ir.o, productos'de la clase 03,
circunstancia que agrava la posibilidad de confusión .../... el diseño gráfico cle un coco partido en dos es un
elemento clave en la presentación de estos jabones, y su similitud en ambas etiquetas es innegable ..,/... es
criterio de esta Dirección hacer lugar a la oposición deducida por corresponde aií en derecho',.

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "Las mat'cas deben ser cotejadas en .su.s
coniuntos y no en un elemento de uso común como lo es la figura del CoCo pARTID) presente en ambas
etiquetas y menos aún en la palabra COCO .../... en conjunto, las marcas son distinguibles, sólo tienen en
común la palabra CoCo en tipografía diferente, pero ella no puede ser consideradaÁarca y por tanto no es
propiedad de ningún titular, existen un sinfín de marcas que contienen la gráfica del COóO pARTIDO en
sus etiquetas y no por tal motivo son asociados a una misma fuente".

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: ,,La parte
solicitante utilizó una imagen similar del coco partido utilizado por mi mandinte en su logotipo, existiendo
diversas formas de aplicar una imagen como la del coco .../... en el logotipo podemos apreciar que utilizaron
una posición similar .../... coincidentemente la palabra CoCo se encuentra sobresaliendo de igual manera
que en la etiqtteta de mi cliente; debemos mencionar la similitnd en cuanto a la tipografía .../.. ,Ábr, -1166fueron solicitadas en la misma clase 0j, cubriendo los mismos productos .../... lo reálizado por el solicitante
constituye un acto viciado de mala fe". ----------

DtREcctóN NActoNAL DE
.;, I)ROI)IEI)AI), INTELECTUAL

PARAGUAY

lsreldo
I n¡rina

lnduirrial

Que, correspor-rde a ésta Dirección resolver sobre la procedencia o ng

rcpiedad lnrelecrull



DIRECCIÓN NACIONAL DE

'], PI{OPIEDAI)
,, INTELECTUAL

PARAGUAY

r $ifiHtl,3ii' I ftb1tüXf'
Resorución-"{S 3T

poR LA cuAL sE REVocA L-A. RESoLUcIóN N" 750 DE FECHA 04 DE ocruBRE Dqzoz3, DICTADA PoR t-A.

omecclÓN DE ASUNToS MARCARIoS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

t¿. MARCA "uNA INNovADoRA cREACIóN nE MAR coco cANNABIS y ETIQUETA", cLASE 03,

EXPEDIENTE N" IO767412021, SOLICITADA POR TROVATO C.I.S.A.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artiftciales

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 deternrinar si existe posibilidad de confusión entre las misntas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonétrco de la solicitante "UNA INNOVADORA

CREACIÓN DE MAR COCO CANNABIS Y ETIQUETA" y la marca oponente "GRUPO CAVALL-ARO. CoCo
CAVALI.ARO. JABON DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP. CLASICO ANTIBACTERL{L Y
ETIQUETA", se evidencra que, por un lado la solicitada está con-rpuesta de siete vocablos mientras que la

oponente consta de trece vocablos y que si bien comparten e[ vocablo COCO, el mismo deviene irrelevante
al ser de uso común. De dtchas diferencias ortográficas se genera un distrntivo fonético en general, debido
a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión audrtiva que generan antbas

es diferente una de otra, además cuentan con un extensión visualmente disÍmil.

UNA TNNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO CANNABIS Y ETIQUETA (solicitada), y
GRUPO CAVALLARO. COCO CAVALLARO. JABON DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP.

CLASICO ANTIBACTERI-AL Y ETIQUETA (oponente)

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO
CANNABIS Y ETIQUETA (solicitada), y GRUPO CAVALIARO. COCO CAVALI ARO. JABON DE TOCADOR
NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP. CLASICO ANTIBACTERI.AL (base de oposición), se comparte el
vocablo "COCO", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese
sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, talnbién se encuentran
registradas las marcas: COCO, clase 03, Registro N" 471409 a nombre de CHANEL SARL;IABON DE COCO
MBOCAYA, clase 03, Registro N" 438703 a nombre de Inca lndustrial Y Comercial Sociedad Anonima.;
COCOA BEACH, clase 03, Registro N' 579638 a nombre de ALGABO 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 utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ------------

Que, siendo asÍ, el vocablo "COCO" devlene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado
en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados hbremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N" l}g4llggl de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consista en Ltna etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extendera a los elementos continidos in ella que ir,"r",
de uso común o necesario en el comercio,'. -----------

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta
con las marcas registradas MAR, clase 03, Registro N' 581322; MARORGANICS, clase 03, Registro N.501293;
MAR ANTIBAC, clase 03, Registro N" 555174, MAR, EL IABON PERFECTO, clase 03, Registro N. 465647 ; entre
otras' Es decir el tltular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo
denominaciones simllares, con el mismo vocablo preponderante 'MAR", y en la rnir.u clase 03; por lo que
la solicitud en curso, sencrllamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya Ie
pertenece con la incorporación de otros vocablos de uso común

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que sr bien existe¡ algunos
elementos en común, los mismos son de uso común en la clase 03. La ima[en de un coco se utillza
comúnmente en productos de esta categoría porque el coco es el ingrediente piincipal o un comp
destacado en muchos productos de jabón y cuidado personal. Mostrár el coco en la etiqueta com ica de
manera directa que el producto contiene extracto o fragancia de coco, al
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Resorución-.-(Iü § 7

PoR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N'7so DE FECHA 04 DE ocruBRE DEIIII,DICTADA poR LA
OIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DELA MARCA "uNA INNovADoRA cREACIóx or MAR coco cANNABIS y ETIeuETA", SLASE 03,
EXPED IENTE N" 107674 I 2O2I,S OLICITADA POR TROVATO C.I.S.A.

fácilmente en esta clase de prodttctos. Esto hace que la imagen del coco sea más funcional y descriptiva que
distintrva, dado que describe una caracterÍstica esencial del producto. La figura de un coco en loi enuas"s
de jabones y productos de la clase o3 es un elemento de usá común que no se asocia exclusivamente con
ninguna marca, sino con el tipo de producto y sus ingredientes. Visto en conjunto, y desechando el
elemento de uso colnún, atnbas presentan colores disÍmiles en la etiqueta (la solicitada en tonos verdes y la
oponente en tonos nlarrones) y además la solicitante incorpora la figura de hojas de cannabis, por últlmo, la
solicitada se compone de la denominación "Mar" y la marca oponente de ia denominación ,,Cavallaro,,,

slendo dlferenciables una de otra como puede apreciarse en el siguiente cote¡o:

olneccló¡¡ NAc¡oNAL DE

PROPIEI)AT)
,, INTELECTUAL

PARAGUAY

marca solicitada marca oponente

COCt)
Cavalla«o

..-\- .;r:;+ ,

1\_¡. \ Uüv,o
qr*'¡crz\,, .. -

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 coníusión 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,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINADE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. ls REVOCAR la Resolución N" 750 de fecha 04 de octubre de 2023 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

4ft.2s ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "UNA
INNovADoM CREACIÓN DE MAR coco CANNABIS y ETIeUETA,, clase 03, Acta N"
1076741202l. solicitada a nombre de TROVATO C.I.S.A. -:--____--__-__

Art.3s NOTIFÍQUESE por Cédula.

'o' .',' u ,4(¡1t

COCO
;.,: , .'.

( )'
\ -).q
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Resorución"'j-9 5 I
poR t¿. cuAL sE coNFIRMA I-A, RESoLUctóN N'716 DE FEcFIA nDESEPTIEMBRE DEzozg,DIctADA
POR IJq, PTNECCTÓN DE ASI,NTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITI.JD DE

REGISTRO DE LA N{ARCA "V7A.y ETIQLE"[A", CLA,SE 25, EXPEDIENTE No 9OO63|2OZLA NOMBRE DEV7A,
sHoES cotuÉncto DE cALEADoS E ARTrcos PArl.¡{vL{cEM UIDA

Asunción,i ? tii 202[

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de USAFLEX

INDUSTRIA E COMERCIO S/A en contra de la Resolución N'716 de fecha 27 de sepüembre de 2023, dictada

por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos, y; -------'-'--

RESULTA:

Que, en fecha 04 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de USAFLEX

INDUSTRIA E COMERCIO S/A e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N'716 de fecha

27 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, en fecha 27 de octubre de2)23 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 29 de noüembre de 2023, el representante convencional de USAFLEX INDUSTRIA E

COMERCIO S/A expresó agraüos; y en fecha 23 de febrero de2O24 fue contestada la expresión de agraüos.

Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 27 de febrero de2O24.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera qtue: "N realizar el cotejo de las marcas UZA Y EflQUETA

(solicitada) vs. USAFLEX Y ETIQUETA (oponente), se puede apreciar que, si bien comparten la primera
silaba "[JZN[JSA", es sabido que no deben tomarse de foma ais]ada los elementos componentes sino en

conjunto, realizando el cotejo en conjunto, son diferentes en los planos visual, fonético e ideológico.../...

üenen elementos que las hacen diferentes, entre ellos el logo, lo cual elimina el riesgo de confusión.../...la
maÍca solicitada es Llna sola sÍlaba UZA mientras que la oponente de dos silabas IISA-FLEX, por lo que

fonéücamente poseen diferencias .../... esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida".---'

Que, entre otros argumentos, se agraüa el apelante USAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO S/A y

manifiesta: "No se puede negar que IJZA evoca la idea de USAFLEX hasta parece sersu abreuiación por lo
que innegablemente hay riesgo de confusión .../... la maÍca solicitada se encuenta integramente contenida

en la marca a favor de mi mandante .../... la cobertura de la marca solicitada es la misma que la de la

registrada, se encuenta desünada a calzados .../... mi mandante tiene solicitada y registada su marca

IJSAFLEX tanto en Paraguay como en Brasil .../... la solicitada no reúne los requisitos para ser considerada

una maÍca".

Que, contesta la expresión de agraüos el solicitante y, entre otros argumentos, exPresa: "Las marcas

contrastadas efectivamente cuentan con diferencias signifrcativas, tanto gráficas como fonéücas, con lo
cual se anula toda posibilidad de confusión .../... al realizar una pronunciación rápica de ambas marcas, el

consumidor indudablemente notará la diferencia .../... la marca UZAY EflQUETA se halla concedida a favor

de mi representada, en varios paÍses .../... las marcas en pugna ya coexisten registalmente en su paÍs de

origen".

Que,correspondeaestaDirecciónresolversobrelaproceden"i.o"re
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Resorución."-ft$ S ffi
POR I.lq, CUAL SE CONFIRMA I.á, RESOLUCIÓN N'716 DE FECHA 27 DESEPTTEMBRE DEI)}3,DISIADA
POR IA, DIRECCIÓN DE ASUNTOS N4ARCARIOS LmGIoSos, EN EL HPEDIENTE DE SoLICITI.JD DE
REGISTRO DE Lá.I,ÍARCA "UZAY ETIQUE'[A', CIá,SE 25, E)(PEDIENIENo SOO63I2O2TANOMBREDEUZA
sHoES COI,ÍÉRCIO DE CAL§ADOS E ARncOS PARAVIAGEM LTDA"

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas UZAY ETIQLJE"IA (solicitada) y USAFLEXy
ETIQUE"IA (oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el
mismo sea realizado desde una üsión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin
artificiales desmembraciones y cuyo objeüvo 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 la solicitada se encuentra reproducida
íntegramente en la marca oponente, no es menos cierto que las mismas cuentan con una impresión üsual
totalmente disímil y además coexisten en su paÍs de origen.--

Que, al dirimir las eüquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existen similitudes entre las mismas,
la etiqueta de la marca solicitada cuenta con un fondo blanco con la denominación"IJZA" en una fuente
esülizada de color marrón o dorado. Las letras están en mayúscula y presentan un diseño alargado y
modemo, con la letra sin la raya del medio, mienhas que la marca oponente cuenta con una eüqueta con la
denominación "Usaflex" en letras mayúsculas y minúsculas. El texto está en un tono de azul fuerte y se
encuentra sobre un fondo de forma ovalada y de color amarillo brillante. La fuente de las letras es simple y
legible, sin adomos adicionales,, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del
público consumidor. -------------

marca solicitada marcaoponente

[jN
Que, además cabe resaltar que, según la constancia obrante en autos en foja 19 y ZO, tanto los

propietarios de la solicitud analizada uzA SHOES coN{ERcIo DE cALCADos EARTIGoS PARAVIAGEM
UIDA" como la firma titular de la marca oponente USAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO S/A coexisten en
Brasil, paÍs de origen de ambas firmas, US$LEX, registro N. 91019802O;yUZA,registro N'920957153,1o que
demuestra la coexistencia pacífica de dichas marcas.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitada es un signo con caracterÍsücas 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. ----------

PORTAI$TO,
Iá. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE IJq. PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRN,ÍAR la Resolución N' 716 de fecha 27 de septiembre deArL le
Dirección de Asuntos Ma¡carios Liü giosos. - - - - - - - - - -7i-;-.: -:i+ - - -¡' :\

'"\
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Resorución..llg 3 s
PoR I-A' CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 716 DE FECHA n DEsEpTIEMBRE DEzOz3,DIctADA
PoR IA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARcARIos Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITuD DE
REGISTRO DE LA I,ÍARCA "I)ZAY ETIQUEIA", CI¡{SE 25, EXPEDIENTE N" 30063/2021A NOMBRE DE UZA
sHoES COMERCTO DE CALqADOS E AñTrcOS PAIL{TüIAGEM LTDA

ArL 2s ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca IrJZAy
mQLrErA", clase 25, Expediente. No 300631202r, solicitada a nombre de uzA
sHoEs coMÉRcro DE CAL§ADOS E ARTIC,OS PARA VTAGEM LTDA

ArL 3e NOTIFfQT ESE por Cédula.

mcl¡ Cristlldo
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Resorución."!9 5I
POR LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCIÓN N' 845 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024, EN EL
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DESOPRAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N"
48806/2011 SOLTCITADO POR DIMA S.A.--- --- - ---

Asunción, 17DII 2021,

VISTO: La Resolución Nq 845 de fecha 3l de octubre de2024, en elexpediente de solicitud de registro

de la marca "DESOPRAL", clase 05, Expediente Ns 48806/2011 solicitado por DIMAS.A., y;

RES ULTA:

Qr-re, el Art. 387 del Código Procesal Civil establece: "Objeto de la aclaratoria. Las partes podrán, sin

embargo, pedrr aclaratoria de la resolución al mismo jr-rez o tribunal que la hrrbiere dictado, con el objeto de

que: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresión oscura, sin alterar lo sustancial de la

decisión; y c) supla cualqr-rier omrsión en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones

deducidas y discutidas en el litigio. En ningún caso se alterará lo sttstancial de la decisión."

CONSIDERANDO:

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias
jurisprudenciales de la Corte Suprema de fusticia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad,

Apelación, Reposicirin y Aclaratoria expresa: "nuestro código de forma, al prever este recurso o remedio

procesal para la corrección de errores materiales, aclaración de conceptos osc¿lros, así como para suplir las

cueslrones ontitidas por el órgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifiqrte, aclare o supla en su caso.

Asintismo, conTo todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El

agravio a ser repat'ado podrÍa ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omisión incurrida. Sin

embargo, y como también establece nuestro código de manera expresa, su corrección no debe alterar lo

sustancial de la resolución, ni ser susceptible de generar un pejuicio, que podría consistir en una dificultad

o imposil'silidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Aclaratoria, opina

De Santo, como la maS,oría de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de aclaratoria tiene por
finalidad subsanar defectos de la resolución, evitando el alargamiento injustificado del proceso (principio

de celeridad)"' .'- -- -- - "

Que, ¡ror un el"ror invoh-rntario, se omitió evaluar la oposición presentada por Bayer Cropscience Ag

propietaria de la marca DEROSAL con registro N" 300666, siendo necesario subsanar dicho error mediante

eldictado de una resolución aclaratoria.

Que al analizar Ia oposición omrtida y, tras slr revisión, se concluye que segr.rn Ia base de datos de la

DINAPI, el Registro N" 300666 de la marca "DEROSAL" a nombre de BayerCropscienceAg, clase 05, venció

el l2 de julio de 2017, venciendo a su vez. el plazo de gracia, y no ha sido renovada, habiendo fenecido el

plazo para poder har:erlo. En consecuencia resulta rnoflcioso el estudio del agravio.

eue, 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 procedintientos 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 jurÍdico", y en

octrrtrre de 2024, a flt de incluir el anállsis cle la oposición nresentada psr'm a-¿
ear-antizando la integridad clel procetlinriento aclministrativo.------ : ,f:i -.:-'.l1{----i\\

octrrtrre cle 2024, a fin de inclrrrr el anállsts cle la opostclon Presentacla?.gr
ear-antizando la integridad clel procetlinriento aclministrativo.------ " '- l{i't: :

¡ll' ' 'j

Ilc¡rrrsit ion I'Aclaratorir. ['ág. il,.

base a los considerandos precedentes formulados, corresponde aclarar la Resolución N" 845 de fecha



DIRECCIóN NACIONAL DE

':; PltOPIEI)AI)
- -," INTIILI1C]TUAL

P,ARAGUAY

Art.le

Art.2"

PAITAGVÁI
tttlKUAl

(i()BlIl(N() r¡rrr

T'AITAGUAY

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

RE S UELVE

ACLARAR la Resolución N' 845 de fecha 3l de octubre de 2OZ4 dictada por la
Dirección General de Propiedad Industrial

INCORPORAR a la Resolución N" 845 de f,echa 3l de octubre de
que respecta al análisis de la oposición ornitida, dejando
disposiciones de drcha resolución.

4fi.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.-- -- --- - - --

2024 únicamente lo
intactas las demás

Resolución,t"Ig 5 I
PoR LA CUAL SE ACI-¿,RA LA RESOLUCIÓN N" 845 DE FECFLA 3I DE oCTUBttE DE zol4, EN EL
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DESOPRAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N"
4880 6 I 2OTI SOLICITADO POR DIMA S.A.- - - - - -.- - -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Ng I.792DE FECHA IO DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA
POR tA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.á, MARCA
"VARIÉTÉ", CLASE 29, EXPEDIENTE N" 00755/2018, SoLIcITADo PoR MALVIES SocIEDAD aNÓNTua.---.--

Arsuncron' 
;1 7 DII ?i,ll'

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de MALVIES
SOCIEDAD ANÓNIMA en contra de la Resolución N" 1.792 de fecha 10 de octubre de 2018, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RE SULTA:

Que, en fecha 12 de junio de 2019 se presenta la representante convencional de MALMES SOCIEDAD
ANIÓNMA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns I.792 de fecha 10 de octubre de
2018, 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 13 de septiembre de 2019, el representante convencional de MALVIES SOCIEDAD
ANÓNIUA expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos
para resolver en fecha l8 de octubre de 2019.

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: "57 VARIETIES"
registrada con el número 334445 en fecha 24 de junio de 2010 a favor de HJ Heinz Company Brands LLC,
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 óp de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado ( )" ------ --

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Tal es asÍ que el elemento
resaltante dentro de la marca base del rechazo es el número 57, siendo el vocablo VARIETIES totalmente
secundario. Por otro lado tenemos que además de la diferencia idiomática entre ambos vocablos, mi
representada cuenta con el registro de la marca UlnlÉTÉ en las clases 35 y 43, tanto en su forma
denominativa como mixta, estando en el mercado desde hace mucho tiempo, prestando los servicios
comprendidos en ambas clases, servicios que tienen directa relación con los productos de la clase 29, los
cuales son comercializados dentro del negocio que gira bajo el nombre de VARIÉTÉ (...)".--------

Que, corresponde a esta Dirección 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 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 considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válid,6 corñ\ el

ffi+.ffi;
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n,"09'1'Resolución

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 I.792DE FECHA IO DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I..A MARCA
I/ARIÉTÉ", CLASE 29, EXPEDIENTE N. 00755/2018, soLICITADo PoR MALVIES SoCIEDAD eNÓNTue.-----.

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "5TVARIETIES'y la
solicitud de registro de la marca I/ARIETÉ", se evidencia que la solicitante reproduce en el mismo orden las
7 letras del elemento predominante en la marca antecedente, siendo asÍ 1déntica a 1a marca antecedente. En
el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: ---------

VARIÉTÉ (marca solicitante), y
57 VARIETIES (marca base de rechazo)

De la contrastactón de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podrÍa causar confusión en el público consumidor.--

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
solicitud de la marca "VARIÉTE" pretende obtener la cobertura para todos los produslo: comprendidos en
la clase 29, mientras que la marca base de rechazo '57 VARIETIES" ya tiene registrada la cobertura de todos
los productos de la misma clase del clasificador internacional.------

Que, sobre la similitud conceptual de palabras, la doctrina más destacada sobre la materia señala, 'Es
la que deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación a
una misma cosa, caracteristica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra...El contenido
conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es
diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. por
ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusión es
inevitable...' r------------

Que, siguiendo esta línea de pensamiento, nos encontramos ante dos signos cuyas denominaciones
aluden a la misma idea. El término 'VARIÉTÉ", un vocablo francés que se traduce al español como
'varledades', y "VARIETIES", un término en inglés con el mismo significado, lo que podría inducir a los
consumidores a Pensar que ambas marcas están asociadas o son variantes de la misma empresa.---

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a añrmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en elmercado 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 existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En
conclusión, esta dependencia admrnistrativa considera que la sollcitud de registro de la marca "VARIÉTÉ"
no podrá coexistir con la marca antecedente '57 VARIETIES", con la cual presenta más semejanzas que
diferencias, máxime considerando la naturaleza de sus pladustg§

Que, a este respecto, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley llg4lgS,el cual
exPresamente prohÍbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios dtferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asoc
marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que páiá elrqgi

I Otamcndi, Jorge. Derecho dc Marcas, Editorial Lcxis Nexis. Abcledo pcnot. Año 2013.
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Resolución

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 I.71}DE FECHA IO DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA
POR T¿. DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA.VARIÉTÉ", CLASE 29, EXPEDIENTE N.00755/2018, SoLIcITADo PoRMALVIES SoCIEDADeNÓNTue.------

determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal
que el consumtdor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre
las mismas.

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 go y 2e

inciso 0 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.

Art.le

Art.2e

Art.3e

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE:

CONFIRMAR la Resolución No 1.792 de fecha I0 de octubre de 2018 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca'VARIÉTÉ", clase 29,

Expediente N"00755/2018, solicitada a no SOCIEDAN ANÓNIMA.--
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Resoluciónll'ffi'+ i
poR LA cuAL sE coNFIRr{A I-A RESoLUcIóN N' l43l DE FEcFIA 04 DE SEPTIEMBRE DEaoa3,DISrADA
PoR I.A omTccTÓN DE MARcAS EN EL pl«pEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá. N,ÍARCA

"GONADYN', CI/{SE 05, EXPEDIENTE N' 59ó972020, A NOMBRE DE AGROINSUMOS Sá" ---.....-

Asunción, itDit202(
MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AGROINSUMOS

S,{. contra la Resolución N' l43l de fecha 04 de sepüembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -

RESULTA:

eue, en fecha 30 de septiembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma

AGROINSUMOS SA e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 1431 de fecha 04 de

sepüembre de 2023, dictada por la Dirección de Ma¡cas.

eue, por proveído de fecha 06 de sepüembre de 2O23 se concede el recurso interpuesto, expresando

agravios el apelante en fecha 04 de octubre de 2023. Y por providencia de fecha 04 de octubre de 2023 esta

Dirección llama Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N' 1139 de fecha 2l de julio de 2021 considera: "Que, habiéndose realizado la

búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la ma¡ca

GONAD, registada con el número 4mn a favor de Dutriec S.a.; Comentario: Que ambas denominaciones

son casi idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfrca, en una misma clase, sin crear

riesgo de confusión ente los consumidores; por lo que de conformidad al articulo 6'de la Ley N" 1294/98

de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.'-------'----

eue, la Resolución N' l43l de fecha 04 de septiembre de2023 confirma lo dispuesto por la resolución

citada precedentemente.-- - - --

Que, se agraüa el apelante, y entre otros argumentos expresa: "Las marcas en cuesüón cuentan con

un solo elemento en común, que resulta ser la raíz GONAD. Sin embargo, la solicitada culmina con las letras

Y y N, lo cual hace que las marcas analizadas suenen y se vean disüntas .../... DUTRIEC S.A. comercializa

principalmente medicamentos destinados a la salud y el bienestar de las personas; la marca GONADYN,

cuya cobertura limita a: "Exclusivamente productos veterinarios" .../... enürtud a esta asociación afirmamos

que la confusión es imposible". -----------

eue, corresponde a ésta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso inte¡puesto

eue, 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 üsión 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 administraüva resolver si cabe o no la posibilidad de confusión

entre la solicitud de regisko de la marca "C'ONADI l', clase 05, con el antecedente "GONAD', clase 05. ------

Que, analizando el campo ortográfico y fonéüco de la solicitante "GONADYN" y la marca base de

rechazo "GONAD", se eüdencia que en la denominación de la solicitante se encuentra reproducida la

marca base de rechazo, diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la desinencia YN' De

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

conünuación de la otra, tenemos que la impresión audiüva que generan ambas,e1m¡l

GONADYN
GONAD

(solicitada), y
(base derechazo)
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ResoluciónN' f} ffi -& ^¿"

PoR I.A cuAL sE coNFIRN,fA Iá, RESoLUcIóN N" l43t DE FEcHA 04 DE sEpTIEMBRE DEzoz3,DIgrADA
PoR IA onpcctóN DE tvfARcAs EN EL E)(PEDIENTE DE soLIcITLTD DE REGrsrRo DE I¿, MARCA
"GONADYN", CIáSE 05, HPEDIENTE N" 5969712020, A NOMBRE DE AGROINSUMOS S¿" .----.---

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuenban compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 05. Al respecto, la marca base del rechazo, "GONAD' se encuentra registrada para
"Productos medicinales, farmacéuticos, de veterinaria e higiene y en general todos los demás productos"y
la ma¡ca solicitante "CTONADYN' fue solicitada para "Exclusivamente productos veterinarios". Con esta
comparación queda demostrada la idenüdad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos se
encuenban muy ünculados, teniendo en cuenta que si bien la solicitada se encuenka limitada, la marca
base de rechazo aba¡ca tambien productos de veterinaria.------------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del
consumidor al pretender la solicitante regishar la marca "GONADYN" en Ia misma clase 05. En tal sentido, el
comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas presentan exhema similitud ortográfica y
fonética, sumando claramente Ia falta de un elemento gráfico que evite esta conñrsión. ---------

Que, siguiendo este criterio doctrinario y jurisprudencial, esta Dirección considera que corresponde
aplicar la prescripción prohibiüva contenida en la ley que rige nuesha materia a la presente soliciLd de
una denominación extremadamente confundible con oha ya regishada que fuera solicitada para la misma
clase 05, teniendo en cuenta que el signo solicitado "GONADYN" .ro po&á coedsür pacíficamente con la
marca regishada "GONAD" sin atentar contra los derechos adqüridos del ührlar 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 üable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la
Resolución recurrida.

ArL le

ArL 2s

ArL 3e

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

RE S UELVE:

CONFIRMAR la Resolución No 143I de fecha 04 de septiembre de ZO23 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "GONADYN', clase 05, Acta N.
5969712020, solicitada a nombre deAGROINSUMOS Sá" ---------

NOTrFÍQTJESE.
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N" 1471DE FECHAzg DEAcosro DE 2022, DICTADAPORLA

NNTCCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA .WAP", CLASE

07, E1pEDIENTE N" 46g34lza2l, A NoMBRE DE FRESNoMAe mpúsrnr¿, or vÁqutNAS s/A.

Asunción, 18DIC l]Z{

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

m»úsrrue pe vÁeutNAS S/A en contra de la Resolución N" l47I de fecha 29 de agosto de 2022, dictada

por la Direcclón de Marcas, y; ------'-'---

RES ULTA:

eue, en fecha lO de mayo de 2OZ4 se presenta el representante convencional de FRESNOMAQ

INDúSTRI.A DE MÁeUINAS S/A e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nq l47l de

fecha 29 de agosto dc2022, dictada por la Direcclón de Marcas.

er.re, en fecha 30 cle mayo de 20'24 fue dictada la providencia que concedió elrecurso de apelación

interpuesto

eue, en fecha 02 de julio de 2024, el representante convencional de FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE

tvtÁeUmAS S/A expresó agravios; Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama

autos para resolver en fecha 03 de julio de 2024.

CONSIDERANDO:

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

antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: WAP Y

ETIeUETA con Registto N, 391439 a nombre de Nitfisk A/s. Que ambas denominaciones son idénticas,

c¿entan con identiáad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro, por lo que de

conformirlad al artÍatlo óp de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

eue, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "La marca antecedente venció en

fecha t3 de mayo clel 2024 y no ha sido renovada. Por tanto, no puede ser señalada como antecedente

teniendo en cuenta c¡ue perdió su protección legal y se encuentra disponible para su uso". --------

eue, corresponde a esta Direcclón resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

eue, 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.

391439 de la marca "WAP Y ETIQUETA", clase 07, a nombre de NILFISK A/S vencrÓ el 13 de mayo de 2024,

venciendo a sl.r vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido elplazo

para poder hacerlo.- ---

Consecuentenrente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso

agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones est

Art. 2 de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida

el estudro del

prosecución de trámites para elregistro de la marca hoy solicitada.'----'-'----';
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Resolución,{'_-]0§ 4 2
PoR LA CUAL sE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 1471DE FECFI.A zgDlAcosro DEIIII,DICTADA poRLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA.\MAP,,, CLASE
07, EXPEDIENTE N" 4693412021, ANOMBRE DE FRESNOMAQ rNDÚSTRIA OE VÁQUTNAS S/A.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le

4ft.24

REVOCAR la Resolución N' l47l de fecha 29 de agosto de 2oZ2 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de
clase 07, Expediente No 469341202I,

la solicitr-rd de regrstro de la marca "WAp",
solicitada a nombre de FRESNOMAe

INDÚSTRTA DE MÁQUINAS S/A

ArI.39 NOTIFÍQUESE..---..--.
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Resorución.'ll$ d$ $
PoR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'996 DE FECHA 04 DE SEmEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "C
CAVAS RESTO & BAR Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N' 57419/2018 A NOMBRE DE KAIYA PAOLA
BARBOZASCAVONE.

Asunción,
1 B Dl[ 202tr

MSTO: el recurso de apelación rnterpuesto por el representante convencional de KATyA pAOL-A
BARBOZA SCAVONE en contra de la Resolución N'996 de fecha 04 de septiembre de 2019, dictada por Ia

RE S ULTA:

Que, en fecha 0l de octubre de 2019 se presenta el representante convencional de I(ATyA pAOLA
BARBOZA SCAVONE e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 996 defecha 04 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 09 de agosto de 2024. Y por providencia de fecha 12 de agosto de 2024 esta
Dirección llama Autos para Resolver. -----------

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 LA CAVA
RESTAURANTE, registrada con el número 470912 a favor de KAWA PAOLA BARBOZA SCAVONE;
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]articu]o6"de]aLeyN.1294/98deMarcas,nohalugara]osolicitado",..--.--------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante KATYA PAOLA BARBOZA SCAVONE y manifiesta:
"Si bien se encuentran incursas en la misma área se diferencian ya que existe un cambio en la
pronunciación, la marca solicitada contiene una sigla el cual es la letra C y la palabra CAVAS modifica de
cierta forma la pronunciación, asÍ como también esta agregada la palabra RESTO & BAR .../... el propietario
de la marca base de rechazo no dedujo oposición".

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

Que, en primer térmtno, 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 pnmar 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 "C CAVAS RESTO & BAR y
ETIQUETA" y la marca base de rechazo "I.A CAVA RESTAURANTE y ETIeUETA", vemos que dentro de su
estructura ambas tienen como elemento principal y preponderante el vocabl
evidenciándose así la existencia del riesgo de confusión entre las marca§.AniEIiEAdas: ---ts

C CAVAS RESTO &BARYETIQUETA
LA CAVA RESTAURANTE Y ETIQUETA

(solicitada), y
(base de rechazo)
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Resolución*"-fr-# 4 ,5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 996D8 FECHA 04 DE SEMEMBRE DE 2019, DICTADA
POR IA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Tá, MARCA "C
cAvAs RESTO & BARY ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N" 57419/2018 A NOMBRE DE KATYA PAOLA
BARBOZASCAVONE.

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada C CAVAS RESTO &

BAR Y ETIQUETA, resulta indudablemente evocadora de la marca base de rechazo [A CAVA

RESTAURANTE Y ETIQUETA. 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 VEDET-IE: "En muchas hipótesis resulta

necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene
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" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente elpapelde

Que, si bien la solicltante 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, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, vemos que las marcas en

pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacronal, clase 43. La marca

solicitante, "C CAVAS RESTO & BAR Y ETIQUETA", pretende cubrir "Cafés-restaurantes; Hostales; Pizzerias;

Preparación de alimentos; Restaurantes de autoservicio; Restaurantes de comida rápida; Salones de té;
Servicios de bar; Servicios de braserias; Servicios de cafetería; Servicios de catering; Servicios de comedor;
Servicios de restaurante; servicios de banquetes; servicios de bebidas y comidas preparadas" mientras que
la marca base de rechazo, "I A CAVA RESTAURANTE Y ETIQUETA" cubre: "servicios de restauración
(alimentación), restaurant comprendidos en la clase 43". Con esta comparación queda demostrada la

identidad en cuanto a la clase y que los servicios cubiertos se encuentran vinculados. Esto aumenta el

riesgo de confusión, ya que ambas marcas se dirigen al mismo tipo de consumidor en el mismo mercado.----

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 "C CAVAS RESTO & BAR Y ETIQUETA" en la
misma clase 43. Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge 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 origen de éste. Si se permite que
coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los servicios (...)."' --

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 que fuera solicitada para clases
relacionadas, teniendo en cuenta que el signo solicitado "C CAVAS RESTO & BAR Y ETIQUETA" no podrá
coexistrr pacíficamente con la marca registrada "I.A CAVA RESTAURANTE Y ETIQUETA" sin atentar contra
el interés público ya que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión por la posib,
inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada de man
consumidor pueda creer que son la misma marca o tienen un origen común. - --------

/'lY\"

í,':"
'? OTaMENDl, ¡orge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Arger]titra.20l2 Sva.iEd. Pág.458..
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Resolución.'-ffiS *fl+ 5
PoR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 996DEFECHA 04 DE SEmEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "C
CAVAS RESTO & BAR Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N' 57419/2018 A NOMBRE DE KATYA pAotÁ,
BARBOZASCAVONE.

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 confirmar la
Resolución recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art.le CONFIRMAR la Resolución N' 996 de fecha 04 de septiembre de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2s ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "C CAVAS RESTO & BAR
Y ETIQUETA", clase 43, Expediente N" s74lglzorg, solicitada a nombre de KATyA
PAOLA BARBOZA SCAVONE. ----..---

Art.3s NOTIFÍQUESE. ----------
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Resorución-" 09 4 4
poR LA cuAL sE c()NFIRMA LA RESoluctóN N' 8r2 DE FECHA 18 DE ocruBRE DE 2023, DICTADAPoR
LA DIRECCTÓ¡¡ oe ASUNToS MARCARIoS LITIGIOSOS EN EI- EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "Leir imbareteva Y IITIQUETA", CT-ASE 25, EXPEDIENTE N' 51982/2021, SOLICITADA POR
FELICIA PAREDEZ R IVAROI-A

Asr,ción. lBDI[202[
\4STO: El recr.lrso rle apelación interpuesto por el representan[e'c'on\¡encional de Compañia

Paraguaya De Levadrrras Sociedad Anonima (copalsa) corrtra l¡ Rcsolrrción N" 812 cle f'echa I8 de octubre de

2023. cliclacla por-la I)irr:r:citirr clc l\strltIos lr,larcarios Litieiosr]s.)', ----------------

R ESULTA:

(]rrc. <:r'r ftcch;l 3l clr. ot trrlrrr' ,lr. ,lO2'] sr: ¡rrcscnt;r el rcprcst:trtattlt' t:rtllvcl-tc:ional de Compañia

ParaguayaDel-evadr¡l:asSociedaclAnolrima(copalsa) e interJrone r'ecurs() rle apelao(rn en contra <le la

Iiesolrrt:irin N" 812 <il f-echa l8 rl<,rrr,1 ul,r'r',1,'2021. rlictacla pot l;t Dire.:r:cititr rlr.: Asttl-ttos Mal'calic¡s Litigioscts.

Qr.rc, err [ecl-r;¡ 2i rle noti(]lrtl¡r'r.rle )O')'3 l'ue cliclacla la proviclencia qr-te concedió el recurso de

;r¡r, l;r,. iritt inlcr-¡r1te5trr. ------- -

(]rrc. r-'rr llrr:lt¡ l4 dc [t b¡'clr¡ clc 7-024, cl rr.prcst:rrl¡]ntc cot.rr;t:ncional tle Compañia Paraguaya De

Ler,¿rdrrras Sociedad Anonin-la (copalsa) cr¡rrr:sri;rt:r;tvirts; y cn f-ccha l9 clc tl¿lrzo de7024. ftte cr¡ntestada la

rrr¡rrcsirin dc agr;rvrr,s. Esta t)rrccciitn ll¡nrri atttr.rs ¡rara resolvct r:n f'ct:ha 22 rle nrarzo clc20'24.

CONSIDERANDO:

/¡;r/'c¿r.\ t.l:.O It,lll.l ll:'l't:.\it\ (s,tlititt,la) y COPALSA ti4R,4llE'fl:;'ft:ltl:A (SI,OOAN) no existe rtinguna

(]rrr:, sr::lflra\/ra cl apelanlt'v, r,'ntl'rr otros arr]ttmelrlos, ex[)resa: "r\tlcntás del registrt¡ r]e la Inarca

(]rrc. contcsta la cx¡rrcsji¡rr rtc aglavios cl solrcilanlc ),. cntrc'otrr.rs;tt'tlttt'ncrrlos, cxprcsa: "lil publico

ittcto¡a
cción Gtnrr¡l

Que. correspondt'a ésta [)u'cctirin rc,srtlver soltre la pr,lcr:clenr:ia o no

recció¡ N¡cio¡¡1 di



Resorución-"og 4 4
PoR I-{ CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 812 DE FECHA t8 DE oCTUBRE Dri 2023, DICTADA poR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCAzuOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA "Leó imbareteva Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIEN'IE N. 51982/2021, SOLICITADA pott
FELICIA PAREDEZ RIVAROLA.

Qtte, en primcr término, las ma¡cas eIr cuestión debc-n sel'uriirliz.aclas err srr cotLjunto, sin artificiales
desnlembraciones, de fbrrna sucesiva y no sinrultánea y, c.l resultat.lo c¡rre arroje la yisión en con;u.to e.s c.l
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibiliclutliie ce¡tirsión entre las misnras. En ese
orden de ideas, analizando el carnpo ortogrírfico ),fbnético de la solicitantt,,Leóimb:LretevayETIeUETA"
(solicitada en clase 25) y la rlrarca oponente "CoPALSA IMBAREI'EI-EVEA (sLoGAN),, (oporrc,r-rtt, .,l., c,larc
01, 29 y 30)' se evidencia que si bien es cicrto que entre las c1e nonri¡acionc-s analiz.adas se cr-rrnparte cl
vocablo IMBARETEVA, no es rnenos cierto que arnbas cucntan con dos vocablos sienclo cl rlesfarrtc
totalmente disÍniil (LEÓ VS COPALSA), )'no neccsarianrente calrsarán confusiórr crr el se.rrt-l clcl ¡rúblicoconsumidor Pues, en stl conjtrnto, st.rn dil'erentes tr¡lu dc la otra. Se puedt percrbir a si¡rplc vistu la
diferencia existente entre las lllismas:

Leó imbaretevaY ETIQUETA (solicirada), y
COPALSA IMBARETETEVEA (SLOGAN) (oponente)

solicitada cuL'nta c'orl Lltla ctirlucla cliicrenc'iadura tle l'r-rrrtlo Illirnt.o r.¡r-rc irrt,ltryt Ll¡ clrrl.rlr,r¡a clr,for-rrra
rorllboidal con un leótr en pcr-l il ncgro clentto cle un it¡rrrlo nrclílico. t)c[xr1u.]cl errr[¡lcrrra, e¡ lctrls grarrclcs
y negras estilizaclas, ¿lp!tt'ct'e cl Ic'xtt-¡ 'L[Ó". t]oriJ,: e I clr l¡rte r "i)" s., tlt,stlrur L,ori (.rrr cliacrÍtico 1rllj. En l;,

cleJ:t ttna im¡lrcsirin diferelllc, clc cllo st-'colige tlttc lr() r)ecesirn.lrr(,rrr. Llrrrsrr.r¡ cclrriLrsión c¡ cl sr,rr. tlcl
¡iúrblico consrrrniclor':---- ----- -- --

tada rrrarca oponente

denominaüva

Que, además de lo mencionado, al realiz-ar el cotejo dc las co[¡erturas cle las rnirt'cas a¡aliz.ailas c., c,l
caso de autos, vemos que la mar:ca oponente "CoPALSA IMBARETETEVEA (sLoGAN),, registrada en la clasc,
0l cubre "Todos (Productos quimic'tts ¡tara la industt'ia, la ciencia s, la fittogt;ttia, asÍ t,t¡t,,u prrrn la ugticttlttrra,
la horticultura y la silvicultura; reslhas artifi<:iales en brLto, ntaterias ¡tl;isi;ttcas en brttt(): ,orrplultns ¡tara laextinción de incendios y la prevención de incendios...)'1 clase 29 ctrlrrt: "'lbtlos (Carrre, peicado, c:,r,e cl.
ave y carne de caza; extractos de carne; ti'utas y verdttrus, ltortalizas ¡, legut¡ltre.!- e/) .o1l.re1-va...),,, clase 3u
cubre: "Todos (Café, té, c'ac'ao / sus sucec!áneos; arroz., pastas alintt,ntit.ias.r ficlt,cts; tapiota y W¡ )":
mientras que la marca en trárnite dc' rc'gistro "Leó irnbareteva Y ETIeUETA" solicita cobertura ¡rar-:t
productos dc'la clase 25 "C:ttttisits; Canisas c'on c'uc.llo; Chnirs;r-s dc tlt,¡tortt'; C¿u¡rxas tle t,estir; C;rtnisas tt¡_;rt
polo; Cantisetas; Camisetas de rugby; Chalccos de cleportt';Clt;tltlc,tts t'<Lrtavit'¡ttL; L'lraqrrc.tas cortat,it,tltt):
Chac¡uetas imperntcables: L'hac¡uetas rontpevic'ntos: Oat¡arij jnas...,: - -------

Que, en ese sentido, en virtud del
sistema por el cual se debe c«¡r'rtar con ult
marca oponente al no tener re.gistrada [a

Art. 7" de la l.t¡, cle Marcas, tire adoptado el Sistema Uniclase.
f('rlish() en clril¡ r'llrst, lr scl-l)l'r)Ie9iil.L, retlrl ,ittr t¡rrr I r¡rlc Iu
I r rarca "COPALSA IMBARETETEVEA (SLOGAN),]

)1,

\
t7/
t,t

,ü'
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ll t lri
clase donde se pretende registrar- la lrrarca solrcitacla "Leó imbareteva y ". lfe

iqt'¡ld



DIRECCIÓN NACIONAL DE
.1, l)ll()t)IF,t)AI)
I, INJTIiI.E( TII,\L

PARAGL'AY

j,ffifiic\iÁ,*,

Resorución-" 0$ 4 4

lRnncyÁl
IIIII{UAI

poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESot-ucróN N' 8r2 DE FECHA 18 DE ocruBRE DE 2023, DICTADAPoR
]-A DIRECCIÓN og ASUNToS MARCARIoS LITIGIoSoS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "Leó imbareteva Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N' 51982/2021, SOLICITADA POR
FELICI A PAREDEZ RTVAROLA

las lrirrcas elr pr rgna no cornpartcn la misma clase del nornenclador internacional, pr-rdiendo

cvr..ntLralrnente coer:istir pacÍficarnente t'n el seno consrtnrirlor, al no poseer una conexión competitrva

clirecta (nrbro de pr,'ndas de vestir por parle de la solicitacla y rttbro de prociuctos qttÍmicos y alimentos por

nat'k'tle la oponcttlt'). -- - - ----

Quc, en hase a las considcrar:iones <Jc hecho y de derrecho expuestas, habiénclose realizado el exalnen

rlc rcgistrabiliclad cll la sollcitrrd clr: registrr:, csta Dirección crrnsiclera qr:c es un signr: con características

l,rr<-r1-ri¿5, y quc no c:.iste riesgo cle conflsi(rn ya qLlc, analizaclas en conjunto, no existe similitud suficicnte

cnlrc las mal'cas en puqlla. Cr¡nFol'rnc a lo anteriormente cx¡l-tcslo, corre:i¡londe confirmar la resoltrción
rcr:r rrrirllr.

PORTANTO,
LA DTRECTORA Gi]i{i]RAI- INTERINA DE LA PROPIEDAD INIDUSTRIAL

RESUELVE:

CCNIFIR\4AR la [iesolucirin N" 812 clc f-echa l8 cle oclubt-t'11c 2023 dictada por la Direcciór'r

clc \strntos \f ;rlt.at'tr,. Liligirtsos.
4ft.1S

Art.2e ORDENAR la ¡rrosr,'cucirin clc trámitcs
imbareteva Y ETIQUETA", clas«,' 25, Acta

de la solicitr"rcl cle registro de la marca "Leó

N" 51982/2021, solir-itacla a trombrc de FELICTA

PAI]EDEZ RIVAROLA.

Art.3q NCITPiqUBSE POr



DIRECCIóN NACIONAL DE
.i, PROPIEDAD

INTEL[(,TUAL
PARAGUAY

Que, en fecha 14 de diciembre de ZOZ2,
agravros; y en fecha 03 de marzo de 2023, fue
autos para resolver en fecha 05 de julio de 2023.
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el representante convencional de DMERSEY, INC. expresó
contestada la expresión de agravios. Esta Dlrección llamó

Resorución.' !g 4 5
PoR LA cuAL sE CONFIRMA LA RESOLUCIóN N' 75g DEFECHA zi oeAcosTo DE I»II,DICTADA poR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTR.
DE LA MARCA "OXMR", CLASE 05, EXPEDIENTE N'39193/2020, A NOMBRE DE DMERSEy INC. ----------___

Asunción,
1 B Di[ 202t+

MSTO: El recurso de apelacrón interpuesto por el representante convencional de DMERSEY, INC.
contra la Resolución N" 759 de fecha 24 de agosto de2022, dictada por Ia Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; --- -- -- - - - - -

RE S U LTA:

Que, en fecha 12 de septiembre de 2o22 se presenta el representante convencional de la firma
DIVERSEY, INC. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 759 de fecha 24 de agost o de 2022,
dictada por la Direcctón de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 01 de noviembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucrón recurrida considera: "Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la
marca )XIVIR' solicitada para la clase o5 sobre la base de la solicitud de registro de marca oxfln, clase 05
"'/", la solicitud es altamente confundible desde el plano gramatical, viiuat y fonético, por lo cual una
eventual coexistencia queda descartada .../... ta marca solicitada reproduce íntegramente la marca solicitada
con antelación por Quimfa s.A. ..'/... ambos titulares se dedican a la industriá farmacéutica, de lo que se
deduce que los productos comercializados serán puestos a la venta en locales comerciales afines .../... es
criterio de esta Dirección rechazar la solicitud de registro presentada." --

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expr esa: ")XIVIR es una marca creada y
registrada en varios países del mundo en las c/ases 0j y O5 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 prosplrar.l
intento de bloquear el registro de la marca oxlvlR implicará facilitar el apoderamiento de una marca ajena
por parte de la adversa .../... mi mandante ya vende productos oxlvlR en el mercado paraguayo y la empresa
representante es Fructus Terrae".

Que, el representante convencional de la firma oponente QUIMFA S.A. contesta el traslado de
agravios y, entre otros argumentos, manifiesta: " La marca solicitada no posee suficientes elementos que la
hacen distintiva .../-.. cabe resaltar las carencias en los agravios del solicitante, cuanto sigue: l) No ha
demostrado la existencia de los registros que mencioridr, 2) No posee un dictamen de la autoridad
competente sobre si corresponde o no la denominación OXIVIR, clase O5 a nombre de eLIMFA S.A. j) No
ha sustentado y ninguna norma marcaria o jurídica si la presente resolución es pR\CEDENTE o
IMPR)CEDENTE, no exponiendo la cuestión de fondo a evaluar por la Señora Directora,'. -----::-----------

Que, corresponde a ésta Direcclón resolver sobre la procedencia o no

rlorrd
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Resorución* 0g 45
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 759 DE FECHA }4DEAGOSTO DE2O22, DICTADA POR

LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LAMARCA "OXMR", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 39193/2020, A NOMBRE DE DIVERSEY, INC. .-.----------

Que, la oponente basa su oposición en Ia marca OXIVIR, la misma fue presentada en fecha 04 de mayo

de 2020, con anterioridad a la marca solicitada, quien fuera presentada en fecha 24 de iulio de 2020.

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 oponente es quien tiene la prioridad para Ia obtención del

registro de su marca en el Pais.--

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "OXMR" y la marca oponente

"OXMR", se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce Íntegramente la

denominación solicitada con prelación por parte del oponente, no existiendo ninguna letra que p1#,
servir para diferenciar una de la otra. --------------

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador

internacional, clase 05. Al respecto, la marca oponente "OXMR" solicita cobertura para 'ANTIV|RICO.

MEDICAMENTO EMPLEADO PARA TRATAR INFECCIONES CAUSADAS POR VIRUS."y la marca solicitante

"OXMR' fue solicitada para "Desinfectantes y desinfectantes para uso en superficies duras en entornos

comerciales, industriales e institucionales". Con esta comparación queda demostrada la identidad en

cuanto a la clase y que los productos cubiertos se encuentran vinculados. ---------

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 "OXMR" en la misma clase 05. Ahondando aún

más en el análisis, el Dr. Jorge 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,

especiilmente 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 (...);'t

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca sollcttante no
reúne los requisitos necesarios y al no contar con la prioridad de su solicitud, no posee herramientas
suficientes para prosperar ante Ia solicitud oponente. Por tanto, corresponde confirmar la Resolución
recurrida.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 759 de fecha 24 de agosto de 2022 dictada por Ia Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Afi.19

Art.2s

Art.3e

ORDENAR el archivo de la solicitud de regtstro de la marca
39193 I 2O2O, solicitada a nombre de DIVERSEY, INC. - - - - - - - - - -

NOIFÍQUESE por Cédula.

clase 05, Acta N'"oxlvlR",

' OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág.458.
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ResoruciónN. 0G d} ffi
POR I-A. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 897 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA
"HULALA', CLASE 29, EXPEDIENTE N" 297I412OI8, A NOMBRE DE IFFCO ITALI-A S.R.L. -----..

Asunción, lBDII202[
MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de IFFCO ITALIA S.R.L.

contra la Resolución N' 897 de fecha 02 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y: --------

RE SULTA:

Que, en fecha 10 de julio de 2020 se presenta el representante convencional de la firma IFFCO ITALIA
S.R.L. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 897 de fecha 02 de septiembre de 2019,
dictada por 1a Dirección de Marcas.

Que, por proveÍdo de fecha 13 de agosto de 2020 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 22 de septiembre de 2020. Y por providencia de fecha 26 de noviembre de
2020 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrtda considera: "Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de
la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca LALA, registrada con el número
406052 a favor de Comercializadora De Lácteos Y Derivados, S.a.de C.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 ó" de la
Ley N" 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "Ia marca de mi mandante ya coexiste
sin ningún obstáculo con las marcas bases de rechazo en otras jurisdicciones .../... la marca HLILALA es una
marca reconocida y de gran renombre en el mercado, vale decir que sus productos gozan de gran difusión
.../... la marca de mi representada es HLILALA y no LALA siendo en su conjunto diferentes,la denominación

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

Que, en primer término, Ias 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 confuslón
entre la solicitud de registro de la marca "HULALA", clase 29, con el antecedente "[.ALA Y ETIQUETA", clase
29. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante 'HU[,AI,A" y lu marca base de
rechazo "I.AI.A Y ETIQUETA", se evidencia que en la denominacrón de la solicitante se encuentra
reproducida la marca base de rechazo, diferenciándose simplemente la sohcitante por la inclusión del
prefijo HU. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud, debido a que ambas marcas
contienen la repetición de sonidos "LA'. La única drferencia es elprefijo "H[J" en
suficiente para evitar confusión en un mercado donde los productos lácteos sor¡t.de €pns
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Resolución-'-$S t"{§,ffi

POR LA CUAL SE CONFIRMA I.á, RESOLUCIÓN N'897 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I..A MARCA
"HULALA", CLASE 29, EXPEDIENTE N" 297I412OI8, A NOMBRE DE IFFCO ITALTA S.R.L. ------.

HULALA (solicitada), y
LALA Y ETIQUETA @ase de rechazo)

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 29. Al respecto, la marca base del rechazo, "LALAYETIQUETA" se encuentra registrada
para "Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas,
jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y otos productos lácteos, aceites y grasas comestibles,
especialmente leche y sus derivados"y la marca solicitante "HULAIA" fue solicitada para "Leche, productos
lácteos y sustitutos lácteos; crema batida; crema agria; crema montada; crema en polvo; crema chantilly;
salsa bechamel; manteca de almendra; leche de almendra; crema vegetal comprendidos en la clase 29". Con
esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos se

encuentran vinculados, teniendo en cuenta que ambas abarcan productos lácteos. Ambas marcas están
destinadas al mismo tipo de consumidor y utilizan los mismos canales de distribución (supermercados,

tiendas de conveniencia, etc.), esto aumenta la posibilidad de asociación o confusión.

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 "LALA Y ETIQUETA" en la misma clase 29.

Ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge 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 (...))'l

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 extremadamente confi-rndible con otra ya registrada que fuera solicitada para la misma
clase 29, teniendo en cuenta que el srgno solicitado "HULALA" no podrá coexistir pacíficamente con la
marca registrada "LALA 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 pugna, por tanto, corresponde confirmar la

Resolución recurrida.

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

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 897 de fecha 02 de septiembre de 2019 dictada por la
Dlrección de Marcas.

ORDENAR el archivo de la sohcitud de registro de la marca "HULALA", clase 29, Acta N'
2971412018, solicitada a nombre de IFFCO ITALI.AS.R.L. -------

Art.Ie

Art.2e

Art.3e

' OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexrs. Arger1tina.201

NOTIFÍQUESE.
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N" 868 DE FECHA 12 DE SESTIEMBRE DE¡I¿¿,DICTADAPoR
LA DIRECCTÓN nE ASUNToS MARCARIoS LITIGIoSoS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "XUL Brasil Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N" 92185/2021, A NOMBRE DE DUNA
ENTERPRISES S.L.

Asunción,
1 B Dlc 20?:l+

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

ENTERPRISES S.L. contra la Resolución N'868 de fecha l2 de septiembre de 2022, dictadaporlaDirección
de Astrntos Marcarios Litigiosos, y; -------"--'

RE S ULTA:

Que, en fecha 28 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencionalde la firma DUNA

ENTERPRISES S.L. e interpone recurso de apelación contra la Resolr-rción N' 868 de fecha 12 de septiembre

de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigrosos.

Que, en fecha 24 de octubre de 2OZ2 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 27 de abril de 2023, el representante convencional de DUNA ENTERPRISES S.L. expresó

agravios; y en fecha 05 de julio de 2023, fue contestada la exprestón de agravios. Esta Dirección llamó autos

para resolver en fecha 14 de julio de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucrón recurrida considera: "Al cotejar las marcas en pugna XUL BRASIL (solicitada) vs.

XIUL (oponente), se puede apreciar que entre las mismas exrsfe fonéticamente sonido inicial idéntico, al

contrastar las marcas se aprecian las semejanzas en los aspectos uisual, fonético e ideológico .../... la marca

solicitada peticiona el registro en la clase O3 para: preparaciones para tratamiento capilar; la oponente

inscripta en clase 05, abarca todos los productos incluyendo las lociones capilares para uso médico .../...

ambos titulares se dedican a la industt'ia del cuidado de la higiene de las personas .../... es criterio de esta

dirección rechazarla solicitud de registro presentada en autos".

Qr:e, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: 'Zas únicas similitudes entre las marcas

es que ambas comparten la letra X al inicio y la partícula LIL al final del coniunto marcario, pero suenan

totalmente diferentes .../... la presencia de la letra "i" en la marca oponente y la ausencia de ella en la marca

de mi representada, así como la denominación Brasil en la marca de mi representada, son determinantes en

la fonética .../... ta marca solicitada por mi representada se encuentra conformada Por un elemento gráfico,

lo cual lo hace perféctamente distinguible .../... los productos ofrecidos Por mi representada no podrian

generar confusión ni muclto menos asociación en el público consumidor respecto a la marca del oponente,

debido a que las clases a la que pertenecen las mismas son distintas; por un lado tenemos prodrtctos

medicinales o de uso médico y, por otro lado, prodttctos no medicinales". -----------

Que, el representante convencional del solicitante, contesta el traslado de agravios y, entre otros

argumentos, manifiesta: "La marca de mi mandante perderá su capacidad diferenciadora, al serexpuestos

ambos productos en locales de comercialización afines .../... la marca solicitada XUL BRASIL Y ETIQUETA

reproduce integramente la denominación de la marca registrada por mi mandante XIUL .../... la

reproducción se da en elmismo orden y secuencia de las letras que forman la denominación

G()RI[,RN() r,r r ] PARAGUÁ I
PARAGUAY REI(UAI

nti mandante, asinismo el signo resaltante es XIJL deiando mayor i
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Resolución N"

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 868 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEZIII,DICTADA PoR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA "XUL Brasil Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N. 92185/2021, A NSMBRE DE DUNA
ENTERPRISES S.L.

existen notorias semeianzas resultando de ello que la marca solicitada provoca una misma impresión de
coniunto .../... la cobertura de la marca solicitada "preparaciones para tratamiento capilar" perjúdir, , uno
de los productos que comprende la cobertura del registro de mi mandante "lociones capiláres para uso
médico" que no se diferencian de los lugares a ser expue.stos,,. -------

Que, corresponde a ésta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurs6 interpuesto

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas XUL Brasil y ETIeUETA (solicitada) y XIUL
(marca oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el
mismo sea realizado desde una visión de conjunto, corno es regla general en el derecho rnarcario, 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 existe cierta
similitud, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, mientras que el
oponente está compuesto únicamente por un vocablo, la sollcitada se compone de dos vocablos, en donde
excluye la I e incorpora el vocablo BRASIL, y de una etiqueta, la cual en iu conjunto de.¡a 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 similiturl suficiente.-

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizaclas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente "XIUL" registrada para la totalidad de productos de la clase O5 entre ellos "productos
farmacéuticos, PreParaciones para uso médico y veterinario; prodLtctos higiénicos y sanitarios para Ltso
médico; alimentos y susfancr'as dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos
alimenticios Para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para impastes e
impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar aninales dañinos; fungiiidas, herbicidas":
mientras que la marca en trámite de registro "XUL Brasil Y ETIQUETA" soliclta la cobertura para los
productos comprendidos en la clase 03 "Preparaciones para tratamiento capilar".

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, reqursito que no curnple la
marca oponente al no tener registrada la marca "XIUL" en la clase 03, clase donde se pretende registrar la
marca solicitada "XUL Brasil Y ETIQUETA". De ello se colige que las rnarcas en pugna re comparten [a
misma clase del nomenclador internacronal, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno
consumidor, al no poseer rtna conexión competitiva directa. XUL Brasil Y ETIeUETA se solicita e.n la clase
03, enfocándose en productos cosméticos (exclusivamente preparaciones para el tratamiento capilar),
mientras que XIUL está registrada en la clase 05, que abarca productos farmacéuticos y relacionados con la
salud. Aunque puede eistir un punto de contacto entre ambas clases (por ejemplo, productos para el
cabello de uso médico), estas pertenecen a sectores funcionales y comerciales distintos, por lo que no
compiten directamente en el mercado..

Que, adicionalmente, mientras que la Inarca oponente cuenta con una marca denominativa, la marca
solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo blanco con la denominación "XUL" escrita
en letras mayúsculas y en una fuente sans-serif de color negro, en la parte inferior se encuentra la
denominación "Brasil" está en una fuente cursiva y más estilizada de color negro, la cual en co
una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión-e..n elseno

47
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Resorución*'0$ 47
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 868 DE FECHAIz DE SETTIEMBRE DE}OZ¿,DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE ASUNToS MARCARIoS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "XUL Brasil Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N" 92185/202I, A NOMBRE DE DUNA
ENTERPRISES S.L.

marca solicitada marca oponente

XLI L
fr*yr¿

denominaüva

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 sufrciente entre las marcas en pugna. Conforme a Io
anteri ormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----- ------ -

Art.le

Art.2s

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N' 868 de fecha 12 de septiembre de 2022 dictada por la
Dirección de Asttntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitrrd de registro de la marca "XUL Brasil Y

ETIQUETA", clase 03, Acta N' 92185i2021, solicitada a nombre de DUNA ENTERPRISES

Aft.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.
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ResoruciónN.llt ', -,
POR LA CUAL SE REVOCA I/q, RESOLUCIÓN N' 58 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 202I, DISIADA
POR LA DIRECCIÓN DE PAÍENTES, EN EL E)(PEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
"FORMUIACTÓN T¡NUACÉIMCA PARENTERAL EN SUSPENSIÓN, DE LIBERACIÓN SOSTENIDA" EN
DOSIS BAIA Y LTLTRABAI¿,, EN TERAPIA HORMONAI- EN EL SÍtqOnOVr CLIM¡JÉRICO"
E)(PEDIENTE N' 5292U2010, DE FECHA IO DE DICIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR TECHSPFIERE
SA DE C.V.

Asunción, 2ÜDIC 2Ü2lr

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma
TECHSPHERE S"4. DE C.V., contra la Resolución Ns 58 de fecha 10 de febrero del 2021, dictada por la
Dirección de Patentes, y; -----------

RESULTA

Que, en fecha 05 de marzo del 2021 se presenta la representante convencional de la firma
TECHSPI{ERE SADE C.V, a interponer recurso de apelación contra la Resolución Ns 58 de fecha 10 de

febrero del 2021, dictada por la Dirección de Patentes

Que, en fecha 15 de abril del 2021, fue dictada la proüdencia que concede el recurso de

apelación interpuesto, elevándose los autos al superior.

Que, en fecha t3 de octubre del ZOZ\ expresa agraüos el apelante. En fecha 06 de junio del2O24

se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el

expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoria de Apelación de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relación a las nuevas eüdencias presentadas en el escrito de expresión de

agravios.----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...)" Que el dictamen frnal de la Asesorta Técnica de

Patentes DP-ATP Ne 314/2020, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones
señaladas en la Vista de Fondo N"l DP-ATP 41/2020 de fecha 26/02/2020, y realizado el examen de
fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista
del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los Arts.3", 8", 15" y
17" de la Ley 1630/OO "De Patentes de Invenciones. Por lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la
solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección"(...)".-----------

Que, el recurrente funda sus agraüos en los siguientes términos: "(...) El Examinador opina que

la reivindicación l, al recitar "para el reemplazo hotmonal en hembras de mamíferos en dosrs bajas y
ultrabajas ", está dirigtda a un uso de la formulación reiuindicada, que no es materia patentable en
Paraguay. Anteriormente modificamos la reiuindicación I para que recitara "adecuado para el
reemplazo hormonal en hembras de mamiferos en dos.ls bajas y ultrabajas". Por lo que reiteramos que
la reivindicación I se refiere a una formulación adecuada para reemplazo hormonal. ". "(...) Dl y D2
pertenecen a la misma familia de patentes y, al menos en la parte pertinente, son idénücos. D2 se

abordó ampliamente durante el enjuiciamiento ewopeo (como Dl en Ewopa), en donde se concedió
la reivindicación I en su forma modificada propuesta. Dl y D2 no hablan respecto a una formulación
baja y ultrabaja. Por lo tanto, Dl y D2 con sus grandes cantidades de estadiol y progesterona, no
pueden motivar a un expefto en la materia a hacer formulaciones de dosis baja y dosis ultrabaja como
se reivindica actualmente, y la reivindicación I es por lo tanto invenüva sobre Dl y D2". "(...)

como en D4, es imposible determinar las dosis de estradiol y progesterona. Por lo
reiuindicación I en nueva sobre D3 y D4, ninguna de las cuales describe_
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Resolución*. 0 ü' 'f. -ffi

POR LA CUAL SE REVOCA I¿. RESOLUqÓN N' 58 DE FECHA IO DE FEBRERO DF]-aOLI,DICTADA
POR IA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL H(PEDIENTE DE SOLICITT'D DE REGISTRO DE PATENTE
"FORMIJIáCIÓN FARMACEInCa PARENTERALEN SUSPENSIÓN, DELJBERACIÓNSOSTENIDA,EN
DOSIS BAIA Y LTLTRABAIA EN TERAPIA HORMONAI. EN EL Sft¡pnOUp CLII{AXÉRICO',,
E)PEDIENTE N" 5Z92LI2O1O, DE FECHA IO DE DICIET,ÍBRE DEIaOI¿ SOLICIIADA POR TECFISPHERE
sj'DE C.V. ----------

baja y ultrabaja reiuindicadas. Además D3 y D4 no pueden moüvar a un expefto en la materia para
hacer las formulaciones de dosis baja y drabaja como se reiuindica actualmente, y la reivindicación I
es por lo tanto inventiva sobre D3 y D4."-------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recu¡so interpuesto. -

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N' 1630/2000, reza: "Artículo B.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona fÍsica o una persona jurídica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la
Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción;
c) una o más reiuindicaciones; d) los dibujos que coffespondieran;y e) un resumen. La solicitud de
patente deberá indicar la fecha, el número y la ofrcina de presentación de toda solicitud de patente u
otro tífitlo de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya ttn examen de fondo de la solicitud de la patente y que se

refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la
Dirección de la Propiedad Industrial." ------------

Que, reüsadas las constancias del expeüente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitudNe 5292112010 basár'rdose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 16

de noüembre del 2020, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reiündicatorio de [ece
(13) reiündicaciones, presentado en el expediente Ne 2051336 de fecha 03 de septiembre del 2020

como contestación a la vista de Fondo Ne I DP-ATP Ne 4Il2020 de fecha 26 de febrero de 2020,

noüficada al solicitante el l0 de junio de 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las reiündicaciones conüenen materia exclüda de protección por patentes;
carecen de nivel invenüvo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agraüos,
nuevamente, presenta las mismas reiündicaciones, argumentando que las mismas cumplen con los
criterios de patentabilidad y frreron adaptadas en base a las observaciones hechas en el Dictamen find
de Fondo DP-ATP N'314/2020

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industial
remite el Expediente a la Coordinación de Relatoúa de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la
formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas eüdencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 07 de Octubre del 2024, determina que las

reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones
hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de
patentabilidad exigidos por la Ley 163012000 de "Paten tes de Invencione{ en sus Art. 3", 7'y 8' -------

Que, finalmente, no se debe perder de üsta que uno de los fines de la Ley de
permiür que los inventores puedan recuperÍr su inversión otorgándoles una reserva de
que a su vez sirve de incenüvo para nuevas invenciones lo que,
claro beneficio a la economía nacionalt

Buenos Aires, Argenüna.2OO 6. p. 7 4.
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ResoluciónN" 0B It m

poR LA cuAL sE REvocA I¿. nBsoruqóN N' 58 DE FECHA ro DE FEBRERo DEL 2021, DICTADA
poR Iá pmrcqóN DE pATENTES, EN EL plrpEDIENTE DE solrcrrr,JD DE REGIsTRo DE pATENTE
"FoRMt I-AclóN renr'tecÉtmca pARENTERALEN suspENsróN, DE I-mpnnctóN sosrENIDA, EN
DosIS BAIA y LILTRABAIA EN TERAIIA HoRMoNAt" EN EL sfmpnoup cLMArERIco,,
E)(PEDIENIE N' 5292U2O1O, DE FECHA IO DE DICIEMBRE DEL 2OU, SOLICTTADA POR TECHSPHERE
sá,DE C.V. ------

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución N' 2021-58

dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención
l05292l de fecha t0 de diciembre de 20i2.--

ArL ls

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

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N" 58 de fecha 1O de febrero deI2021, üctada por la
Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE

REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N'105292I DE FECHA IO DE

DICIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR LA FIRMA TECHSPHERE S.A DE C.V
BAJO LA DENOMTNACTÓN "FORMULACIÓN FmUICÉtmCe PARENTERAL

EN SUSPENSIÓN, DE LIBERACIÓN SOSIENID.d EN DOSIS BAIA Y T'LIRA
BAJA" EN TEMPTA HORMONAL EN EL SÍNDROME CLII\,TATERICO',.------------

ADECUAR Ia denominación "FORMUI.ACIÓN FARMACÉUTTCA

PARENTERAL EN SUSPENSIÓN, DE LIBERACIÓN SOSTENID,q. EN DOSIS
BAIA Y WIRA BAI.d EN TERAPIA HORMONAL EN EL SÍNOnO\¡e
CLIMAIÉRICO', ajustándola al úlümo pliego reivindicatorio presentado por el
solicitante, debiendo quedar: "FORMT LACIÓN FARMACÉUTICA
PARENIEML EN SUSPENSIÓN, DE LIBERACIÓN SOSTENIDA" EN DOSIS
BAIAY UUIRA BAIA EN TERAPIA HORMONAL'.-------------

ORDENAR la prosecución de trámites en la solicitud de patente
T'ORTVÍI.'IACIÓN FART4ACEIJIICA PARENTERAL EN SUSPENSIÓN, DE
LtsERACIÓN SOSTENIDA EN DOSTS BAIA Y I'LTRA BAIA EN TERAPI,A

ArL4e NOTHQUESE por cédula.- -----

ArL2 e

ArL3 e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 2OI DE FECHA 16 DE MARZO DEL2O2I, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
"coMposIcIoNES FARMACEUTIC4,S QUE COMPRENDEN UN POLIPEPTIDO QUE COMPRENDE AL
MENOS UN MOTIVO CXXC Y ANTIGENOS HETEROLOGOS Y USOS DE LAS MISMAS", EXPEDIENTE
N' t224712O11, DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2Ou, SOLICITADA POR INSERM (INSTITUT NATIONAL
DE tA. SAI.ITE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE), CNRS (CENTRE NANONAL DE LARECHERCHE
scrENTrFrQUE), UNTVERSTDAD PTERRE ET MARrE CURTE, CONTCET (CONSEIO NACTONAL DE
TNVESTTGACTONES CrENTÍFTCAS YTÉCNTCAS) YUNTVERSTDAD CATÓLTCADE CÓRDOBA. -----------

Asunción,2tliii ¡liil

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma INSERM

GNSTTTUT NATIONAL DE t¿. SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MEDICALE), CNRS (CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE), UNTVERSIDAD PIERRE ET MARIE CURIE, COMCET (CONSEJO

NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCMCAS) Y UNI\¡ERSIDAD CATÓLICA DE

CÓRDOBA., contra la Resolución Ns 201 de fecha 16 de marzo 2021, dictada por la Dirección de

Patentes, y; - - - - - - -- -- - -

RE S U LTA:

Que, en fecha 18 de octubre del 2021 se presenta la representante convencional de la firma
NSERM (INSTITUT NANONAL DE I..A, SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MEDICALE), CNRS (CENTRE

NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE), UNIVERSIDAD PIERRE ET MARIE CURIE, CONICET
(CoNSEJO NACTONAL DE TNVESTTGACTONES CrENTÍFTCAS Y TÉCNTCAS) Y UNTVERSTDAD

CATÓLICA DE CÓRDOBA, a interponer recurso de apelación contra la Resolución Ns 201de fecha 16

de marzo del 2021, dictada por la Dirección de Patentes

Que, en fecha 01 de septiembre del 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de

apelación interpuesto, elevándose los autos al superior.

Que, en fecha 08 de octubre del ZOZ| expresa agravios el apelante. En fecha 3l de mayo del2O23

se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el

expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoria de Apelación de 2da instancia para un Dictamen

técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de

agravios.---

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida rezai " (...)" Que el dictamen final de la Asesoria Técnica de

Patentes DP-ATP Ne43/2021, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones
señaladas en la Vista de Fondo N"l DP-ATP 54/2020 de fecha 10/B/2A20, y realizado el examen de

fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista
del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los Arts. 3",4", 8", 15"

y 17" de la Ley 1ó30/OO "De Patentes de Invenciones. Por lo expuesto, se recomienda el nfCU,q,ZO de
la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección"(...)".--------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) Que el RECHAZO de la

solicitud de Patente 1112247 es injusta además de ilegal e infundada por haber violado el legítimo
derecho de defensa y constitucional de peticionar a las Autoridades, pues no ha brindado a la
solicitante la oportunidad de volver a modificar las reivindicaciones no aceptadas y
solicitado y todo esto luego de pagar nueve años en tasas oficiales de anualidades +

que

i rec(ora Gcn eN}fí terina
ión Gcncral dc Proolcdad Indu¡rrirl

reivindicaciones. Millones de guaranies en tasas y la respuesta es

irección N¡cionll dc Proprcdad Intelectual
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ResoruciónN' 09 4 S
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'2OI DE FECHA 16 DE MAMO DEL2A2I, DICTADA
POR I.A DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
"coMPosIcIoNES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN UN POLIPÉPTIDO QUE COMPRENDE AL
MENOS UN MOTTVO CXXC Y ANTIGENOS HETEROLOGOSYUSOS DE LAS MISMAS", EXPEDIENTE
N' l2247l2lll, DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2011, SOLICITADA pOR INSERM (INSTITUT NAflONAL
DE LA SAI.Má ET DE LA RECHERCHE MEDICALE), CNRS (CENTRE NANONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE), UNMERSIDAD PIERRE ET MARIE CURIE, CONICET (CONSEJO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES CIENÍFICAS Y TÉCNTCAS) Y UNTVERSTDAD CATÓLrCA DE CÓRDOBA. -----------

una segunda vista en Estudio de fondo, derecho que le corresponde plenamente a mi representada.
(...) Como bien se declara en la memoria descriptiva de la presente solicitud, en efecto se conoce la
proteína variable de superficie VSP, la cual es un polipéptido que recubre la superficie de parásitos
como Giardia, siendo las VSPs ricas en cisteínas con motivos CXXC frecuentes. Por consiguiente, no
podria ser pretensión de los solicitantes obtener protección sobre las proteÍnas VSE o los motivos
CXXC. El conocimiento que brinda el arte previo se limita a la capacidad de dichos motivos para
despertar una respuesta inmune frente a la proteÍna antigénica VSP de Giardia. Contrariamente a lo
señalado por d examinador, la presente solicitud no pretende protección de los "motivos CXXC", o
una proteina VSP sino para una construcción muy particular que comprende un antÍgeno ligado a un
polipéptido heterólogo respecto de dicho antÍgeno en donde: el polipéptido es el dominio
extracelular de una proteina variable de superficie (VSP) de Giardia, que comprende al menos dos
motivos CXXC separados entre si mediante al menos 2 aminoácidos, en donde C representa un
residuo de cisteina y X cualquier residuo aminoácido; el antÍgeno es la proteina hemaglutinina de la
gripe (HA), su porción extracelular, o el péptido SFE de la misma, que consiste del péptido HA 111-119,

y el polipéptido heterólogo está unido a una part'cula vector que contiene el antígeno, en donde la
partÍcula vector es una partícula viral, una particula similar a virus (VLP) o una nanoparticula. La
construcción reivindicada no se encuentra descripta ni aún sugerida por los documentos del arte
previo citados por el examinador

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N' i630/2000, reza: "Artículo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona jurÍdica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la
Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción;
c) una o más reiuindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente deberá indicar la fecha, el número y Ia oficina de presentación de toda solicitud de patente u
otro titulo de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la
Dirección de la Propiedad Industrial." -----------

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitudNe 12247l20l1 basándose en elDictamen Finalde Fondo de fecha l1
de febrero del 2021, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindrcatorio de siete (7)

reivindicaciones, presentado en el expediente Ns 2I9O938 de fecha 18 de octubre del 2021 como
contestación a la vista de Fondo Ne 1 DP-ATP N' 170/2020 de fecha 06 de julio del 2020, notificada al

solicitante el 15 de julio de 2020; b) El rechazo de Ia solicitud de patente es realizado principalmente
porque las reivindicaciones contienen materia excluida de protección por patentes; carecen de nivel
inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, prese
reivindicaciones, argumentando que las mismas cumplen con los cr
adaptadas en base a las observaciones hechas en el Dictam

ntabili

4312021.----
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Resorución-' 0 t' t, ;
poR tá, cuAL sE REVocALARESoLUcIóN N" 2ol DE FECHA 16 DE MARzo DELzozt,DIcrADA
POR LA NNECCTÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE PATENTE
"coMposICIoNES renvacÉtmcAs euE coMpRENDEN uN por-pÉmoo euE coMpRENDE AL
MENOS UN MOTTVO CXXC Y ANTIGENOS HETEROLOGOS Y USOS DE LAS MISMAS", EXPEDIENTE
N" 1224712011, DE FECFLA 29DE MARZO DEL 2011, SOLICITADA pOR INSERM (INSTITUT NAflONAL
DE LA SENTT ET DE LA RECHERCHE MEDICALE), CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE), UNTVERSIDAD PIERRE ET MARIE CURIE, CONICET (CONSEIO NACIONAL DE
IT.IVESTIGACIONES CmVrÍRCeS v rÉCNrCeS) Y UNTVERSTDAD C¡rÓUCe Op CÓnOOBA. -----------

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial
remtte el Expediente a la Coordinación de RelatorÍa de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la
formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El

examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 22 de Octubre del 2024, determina que las

reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones
hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de

patentabilidad exigidos por la Ley 163012000 de " Patentes de Invenciones" en sus Art. 3",7" y 80 -------

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Patentes es

permitir que los inventores puedan recuperar su inversión otorgándoles una reserva de mercado, Io
que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en última instancia, redunda en un
claro beneficio a la economía nacionalr.--

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución N" 20I
dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención
12247 de fecha 29 de marzo del 20II.----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UE LVE

REVOCAR la Resolución N" 201 de fecha 16 de marzo del 202i, dictada por la
Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE

REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N'I1I2247 DE FECHA 29 DE MARZO

DEL 2011, SOLICITADA POR LA FIRMA INSERM (INSTITUT NATIONAL DE LA
SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MEDICALE), CNRS (CENTRE NATIONAL DE

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE), UNIVERSIDAD PIERRE ET MARIE CURIE,

CONICET (CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS) Y UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDoBA, BAJo LA
DEN O M r NAC r Ó N "COMPOSTCTONES FARMACÉInCAS QUE COMPRENDEN

uN POLPÉpflOO QUE COMPRENDE AL MENOS UN MOTTVO CXXC y
ENTÍCENOS HETERÓLOGOS Y USOS DE I.¿,S MISMAS".--

ADECUAR la denominación "COMPOSICIONES EARMACÉUTICAS QUE
COMPRENDEN UN POLIPÉPTIDO QUE COMPRENDE AL MENOS UN
MOTTVO CXXC Y ANTÍGENOS HETERÓLOGOS Y USOS DE LAS
ajustándola al último pliego reivindicatorio presentado por el so

debiendo quedar: "PoLIPÉffiDO HETERÓLOGO QUE
MENOS 2 MOTIVOS CXXC Y UN EITTÍCENO DE LA

,Rapela, Miguel A., Innovación y Propiedad Intelectual en el mejoramiento vegetal Editorial

4ft.19

Art.2 e

' 1, Abg. Clauüa Pamela Cristaldo
.::'i f)i¡ectora Gcnc¡al lntcrine
:{Dirccción 

Grncrul dc PropiLdad lndusrrirl
Dirrcción )l¿cion¡l dc Propredld Inrrkcrual

Z \\;._,-;..,,/

Buenos Aires, Argentina.2006. p. 7 4.
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Resorución*" 0$ '4 I

HEMOAGLUTININA DE LA GRIPE (HA) Y USO DE LAS
MISMAS".--

ORDENAR la prosecución de trámites en la solicitud de patente
"POLPÉmDO HETERÓr-OCO QUE COMPRENDE AL MENOS 2 MOTTVOS
CXXC Y UN ENTÍCTNO DE LA PROTEÍNA HEMOAGLUTININA DE LA GRIPE
(HA) Y USO DE LAS MISMAS" N" 12247/2011 de fecha 29 de marzo del

POR LA CUAL SE REVOCA I¿, RESOLUCIÓN N'2OI DE FECHA 16 DE MAMO DEL2O2I, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
"coMPosIcIoNES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN UN POLIPÉPTIDO QUE COMPRENDE AL
MENOS UN MOTTVO CXXC Y ANTIGENOS HETEROLOGOS Y USOS DE LAS MISMAS", EXPEDIENTE
N" 1224712011, DE FECHA 29DE MARZO DEL 2011, SOLICITADA pOR INSERM (INSTITUT NATTONAL
DE LA SANIÉ ET DE Iá, RECHERCHE MEDICALE), CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE), UNTVERSIDAD PIERRE ET MARIE CURIE, CONICET (CONSEJO NACIONAL DE
II.iVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNTCAS) Y UNTVERSTDAD CATÓLrCA DE CÓRDOBA. -----------

Abg. Claudia Pamela
Dirccrora Gencral Interiila

Dirccción Ceneral de Propiedad Induitrirl
Direccion N¡rio¡¡l de Propiedrd Inrrlecrual
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 97 DE FECHA L3DEFEBRERO DELIO}I,DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DEPATENTE
"COMPOSICIÓN DE GLIFOSATO EN POLVO SOLUBLE HERBICIDA DE PREPARACIÓN TN SITU Y EL
PROCESO DE PREPARACIÓN OP LA MISMA", EXPEDIENTE N' 4922812012, DE FECHA 18 DE
OCTUBRE DEL 2OI2 SOLICITADA POR THOMAS ALFRED UNGER.

Asunción, 2i i,t: ?ll+

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de THOMAS ALFRED

UNGER., contra la Resolucrón Ne 97 de fecha 23 de febrero del 2021, dictada por la Dirección de

Patentes, yi - - -- - - - - -- - -

RE S U LTA:

Que, en fecha 03 de junio del 2021 se presenta la representante convencional de THOMAS

ALFRED UNGER., a interponer recurso de apelación contra la Resolución Ns 97 de fecha 23 de febrero
del 2021, dictada por la Dirección de Patentes

Que, en fecha 02 de agosto del 202I, fue dictada la providencia que concede el recurso de

apelación interpuesto, elevándose los autos al superior.

Que, en fecha 28 de abril del,2022 expresa agravios el apelante. En fecha 09 de octubre del 2023

se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el

expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoria de Apelación de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de

agravios.---

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida rezai " (...) " Que el dictamen final de la Asesoria Técnica de
Patentes DP-ATP N' 25/2021, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones
señaladas en la Vista de Fondo N"l DP-ATP 208/2020 de fecha 14/08/2020, y realizado el examen de
fando en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista
del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los Arts. 3', 8", 15" y
17' de la Ley 1630/00 "De Patentes de lnvenciones. Por lo expuesto, se recomienda eIRECHAZO de la
solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección"(...)".---

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) La examinadora menciona
dos patentes que indicarían una insuficiencia del nivel inventivo de la patente solicitada. La patente
US 2011/0105i30 Al mencionada por la examinadora se refiere al uso de un carbonato o bicarbonato
alcalino, conjuntamente con glifosato ácido para constituir un herbicida en forma de polvo. La
patente tiene el propósito de reducir el costo del flete (coste de transporte), del herbicida a base de
glifosato con relación al flete correspondiente a un herbicida a base de glifosato de igual
concentración, formulado como un líquido. La patente US 2011/0105jj0 se refiere al uso de un
surfactante (tensoactivo) sólido, no utiJiza sulfato de amonio en su formulación y no pretende
producir un herbicida de mayor eficacia. En cambio el único propósito e la solicitud de patente del
requirente es presentar un herbicida de mayor eficacia que requiere una dosis menor de glifosato
aplicada en el campo, y cuya característica principal es una relación muy estrecha y bien definida
entre los diversos componentes de la formulación, condición esencial para lograr una mayor eficacia.
El aumento de eficacia exige la presencia del sulfato de amonio. El solicitante utiliza en la
un surfactante (tensoactivo) liquido y no un surfactante (tensoactivo)_gSfu como es el
patente US 201l/0105330A1. Así no existe coincidencia en propós
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ResoruciónNo 09 5 0
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 97 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2021, DICIADA
POR I.A DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE PATENTE
"COMPOSICIÓN DE GLIFOSATO EN POLVO SoLUBLE HERBICIDA DE PREPARACIÓN IN SITU Y EL
PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA MISMA", EXPEDIENTE N' 4g22812ol2, DE FECHA 18 DE
OCTUBRE DEL 2OI2 SOLICITADA POR THOMAS ALFRED UNGER.

entre la Patente US 2011/0105330N y la solicitud de patente de referencia. El punto central de la
solicitud de la patente es la inclusión en la formulación del sulfato de amonio u ott'o generador de
iones de amonio, factor imprescindible para alcanzar una mayor eficacia, lo que no se verifrca en la
patente US 2011/0105330A1. (...) La examinadora considera que no fue presentado ningún efecto
sorprendente, lo que no es correcto. La razón de ser de la patente solicitada por el requirente
presenta como hecho sorprendente, nuevo y que no se puede prever, el hecho de que una
formulación con estrecha relación cuantitativa enrre sus componentes, que se describe en la solicitud
de patente, incluyendo de manera obligatoria la presencia de un donador de iones amonio,
preferentemente el sulfato de amonio, posee una eficacia un 30% mayor en la erradicación de malas
hierbas (malezas) que las fórmulas estándar, en especial la formulación denominada Roundup, que es
la formulación de referencia del mercado. La mencionada eficacia del loo¡ mayor es un hecho nLtevo,
sorprendente y que na se puede prever, y se debe a la estrecha relación cuantitativa entre los
componentes de la formula y la presencia de un donador de iones
amonio.

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N' 1630/2000, reza: "ArtÍculo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la
Propiedad lndustrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y stt descripción;
c) una o más reiuindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
Patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u
otro titulo de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extraniera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la
Dirección de la Propiedad Industrial." -----------

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dtrección de patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud Nq 4922812012 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha
22 de enero del 2021, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de seis (6)
reivindicaciones, presentado en el expediente Ns 2A8212 de fecha 09 de noviembre del 20ll como
contestación a la vista de Fondo Np I DP-ATP Nc 208/2020 de fecha 14 de agosto del 2020, notificada al
solicitante el 02 de septiembre del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las reivindicaciones carecen de novedad, nlvel inventrvo y de claridad; c) El
solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta las mismas reivlndicaciones,
argumentando que las mismas cumplen con los criterios de patentabilidad y salvan las observaciones
hechas en el Dictamen finalde Fondo DP-ATP N.2512021.-

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direcclón General de propiedad lndustrial
remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la
formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 01 de noviembre del 2024, determina
reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera varias de las

E con los req

Abg. Cl
Directora

Dirccción Gcnenl de Propíedi ial

hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, por

Dirección Nacionrl de Prcpiedad I tkctual
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ResoruciónN" #$} ff #
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 97 DE FECHA 23 DEFEBRERo DEL 2021, DICIADA
POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE PATENTE
"COMPOSICIÓN DE GLIFOSATO EN POLVo SoLUBLE HERBICIDA DE PREPARAcIÓN IN sITu i pI
PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA MISMA", EXPEDIENTE N" 4922812012, DE FEcHA 18 DE
OCTUBRE DEL 2OI2 SOLICITADA POR THOMAS ALFRED UNGER.

patentabilidad exigidos por la Ley 163012A00 de "Patentes de Invencioned'en sus Art.3o,7',8', 15. y
I7". ---------

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Patentes es
permitir que los inventores puedan recuperar su inversión otorgándoles una reserva de mercado, lo
que a su vez sirve de lncentivo para nuevas invenciones lo que, en última instancia, redunda en un
claro beneficio a la economÍa nacionalr.--

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución N" 9712021
dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención
l?49228 de fecha 18 de octubre del 2012.--------

Art.ls

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTR1AL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 97 de fecha 23 de febrero del 2021, dictada por la
Dirección de Patentes "PoR EL cuAL sE RECHAZA LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N'49228 DE FECHA 18 DE OCTUBRE
2Ot2, SOLICITADA pOR THOMAS ALFRED UNGER, BAJO LA
DENOMINACIÓN "COMPOSICIÓN DE GLIFOSATO EN POLVO SOLUBLE
HERBICIDA DE PREPARACIÓN IN SITU Y EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE
LA MISMA',.---------- ---

Art.2 s ORDENAR la prosecución de trámites en la solicitud de patente
"COMPOSICIÓN DE GLIFOSATO EN POLVO SOLUBLE HERBICIDA DE
PREPARACIÓN IN SITU Y EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE Iá.MISMA" N'
4922812012 de fecha 18 de octubre del 2012.-----------?r--:-------,..ñ<------

Art.3e NOTIFfQUESE por cédula.-----

Pamela Cristaldo

' Rapela, Miguel A., Innovación y Propiedad Intelectual en el mejoramiento vegetal y biotecnologÍa. Editorial Heliasta.
Buenos Aires, Argentina.2006. p. 74.

Di¡ccción Gencraide f,opi,lra lnar,,,;rf
Dirección Nacional de prcpirdad Inrrlecrual
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Resolución N"

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 102 DE FECHA 24DE FEBRERO DEL 2021, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
"PROCESO DE MADURACIÓN SANITARIA DE CARNE", EXPEDIENTE N' 4OOL7, DE FECHA 21 DE

SEPTIEMBRE DEL 2OI1 SOLICITADA POR MINERVA S/A. -------..

2 0 Dit 2021'
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0s51

Asunción,

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante

contra la Resolución Ns 102 de fecha 24 de febrero del 2021, dictada
convencional de MINERVA SiA.,

por la Dirección de Patentes,y;'---

RESULTA:

Que, en fecha 16 de julio del 2021 se presenta la representante convencional de MINERVAS/A.,

a interponer recurso de apelación contra la Resolución Ns 102 de fecha 24 de febrero del 202I, dictada

por la Dirección de Patentes

Que, en fecha 19 de agosto del 2021, fue dictada

apelacrón interpuesto, elevándose los autos al superior.

la providencia que concede el recurso de

Que, en fecha ll de diciembre del 2023 expresa agravios el apelante. En fecha 23 de agosto del

2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el

expediente a la Oficina de Coordinacrón de Relatoria de Apelación de 2da instancia Para un Dictamen

técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de

agravios.---

CONSIDERANDO

Que, la Resolucrón recurrida rezai " (...) " Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de

Patentes DP-ATP N' 40/2021, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones

señaladas en la Vista de Fondo N'| DP-ATP 204/2020 de fecha 07/05/2020, y realizado el examen de

fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista

del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los Arts. j',7'y 8' de

la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones, Por lo expuesto, se recomienda el ?0CU.AZO de la

solicitud, salvo mejor parecet' de la Dirección"(...)".----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) Es posible observar

algunas incongruencias S, omisiones del Examinador en su parecer de denegación. Siendo posible
observar, en el análisis líneas arriba, que ciertas particularidades de cada documento fueron

ignoradas u omitidas con el fin de intentar caracterizar dichos documentos como anteriores

impeditivas. Aunque la categoría "nivel inventivo" sea más subjetiva y sin margen de interpretación.

De esta forma, la existencia de la novedad debe ser señalada. Además el Examinador se omitió
respecto a la relación entre el hecho de que el extremo inicial es prendido al tendón del cuarto

delantero y la carcasa es girada hasta que quede completamente envuelta por la película y los

documentos del estado de la técnica. Entre tanto, fueron presentadas ventajas técnicas en la petición

posibilitadas por esa etapa, siendo ventajas innegables ante los documentos descritos. De este modo,

entendemos que la opinión del examinador fue arbitraria, toda vez que no le compete al Examinador

determinar cuan ventajosa tiene que ser una "ventaja técnica" Para ser considerada. Se trata de una

nueva solución para un problenta técnico claro y que no es revelada en documentos anteriores. Asíes

importante reiterar las ventajas técnicas de la petición anterior, así como las argumentadas en este

documento, específicamente con relación a Dl, Dj (ahorro de material en el caso de Dl, y.

térmica en el caso de Dj). Además, es necesario reiterar los puntos de la

Pamela Cnst'¡ldo

d)dlos nuevos detalles señalados en este parecer, aunados al frágil
ant

¡al Intc¡ina
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Resorución*"0ü 5 1

PoR LA cuAL sE REVocA LA RESOLUCIÓN N' toz DE FECHA 24DEFEBRERo DEL zo2t, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE PATENTE
"PROCESO DE MADURACIÓN SANITARTA DE CARNE", EXPEDIENTE N. 4OOI7, DE FECHA 2I DE
SEMEMBRE DEL 2OII SOLICITADA POR MINERVA S/A. ----..---

técnica" ,ya que el examinador no encontró formas de justifrcar esa anterioridad y es un arguntento
frágil de parte de é1. (...)

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N' 163012000, reza.. "Artículo lj.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona jurídica,
nacional o extraniera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la
Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su discripción;
c) una o más reiuindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resLtrnen. La solicitud de
patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u
otro tÍtulo de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extraniera, cuyo Procedimiento incluya un examen de fbndo de la solicitud dc, la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud preseniri, , l,
Dirección de la Propiedad tndustrial." ----------

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud Ns 4OOLT l2olt basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha t0
de febrero del 2021, elaborado por el examinador, en base a un nuevo pliego con dos (2)
reivindicaciones, presentado en el expediente Ns 2075706 de fecha l6 de noviembre del2020 como
contestación a la vista de Fondo Ns t DP-ATP Ns 20412020 de fecha 07 de agosto del 2020, notificada
al solicitante el 24 de agosto del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las reivindicaciones carece de nivel inventivo; c) El solicitante, en su escrito
de expresión de agravios, nuevamente, presenta las mismas reivindicaciones, argumentando que Ias
mismas cumplen con los criterios de patentabilidad y salvan las observaciones hechas en el Dictamen
final de Fondo DP-ATP N'40/2021.

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de propiedad lndustrial
remtte el Expedrente a la Coordinación de RelatorÍa de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la
formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 02 de diciembre delzozq,determina que las
reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones
hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMpLE con los requisitos de
patentabilidad exigidos por la Ley 1630l2O00 de " Patentes de lnvenciones" en sus Art. 3 y ",8".

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de patentes es
permitir que los inventores puedan recuperar su inversión otorgándoles una reserva de mercado, lo
que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en última instancia, redunda en un
claro beneficio a la economía nacional¡.--

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución
dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de
4OO17 de fecha 21 de septiembre del 2Otl.---------

'Rapela, Miguel A., Innovación y Propiedad Intelectual en el mejoramiento vegetal
Buenos Aires, Argentina.2O06. p. 74.
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Resolución N'

POR I-A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" IO2 DE FECHA 24DE FEBRERO DEL}OZL, DICTADA
PoR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
"PROCESO DE MADURACIÓN SANITARIA DE CARNE", EXPEDIENTE N' 40017, DE FECHA 21 DE

SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADA POR MINERVA S/A. ----...--

4ft.1S

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE

REVOCAR la Resolución N' 102 de fecha 24 de febrero del 2021, dictada Por la

Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE

REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N'4OO]7 DE FECHA 2I DE

SEPTIEMBRE DEL 2O2I, SOLICITADA POR MINERA S/A, BAJO LA

DENOMINACIÓN "PROCESO DE MADURACIÓN SANITARTADE CARNE

Art.2 s ORDENAR la prosecución de trámites en la solicitud de Patente "PROCESO

DE MADURACIÓN SANITARIA DE CARNE" N' 400l7l2)lT de fecha 2l de

septiembre del 2021.---- - -"-- "' -'- - - -"' - 7

Art.3e NOTIFÍQUESE por cédula.-----------

Pamelr Cristaldo

tora General i,trina
General de Propir ' lr:llrirl
acionrl de Propir.;. i;:,.1r.:r:l
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Resoiución N'

poR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 3Ol DE FECHA 08 DE JUNIO DEL}OLT,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
"COMPOSICIONES DE SOJA CON PROPIEDADES ORGANOI-EPTICAS MEJORADAS Y METODOS DE
GENERACIÓru", EXpEDIENTE N' 19866/2005, DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2005, SOLICITADA POR

MONSANTO TECHNOLOGY I-CC.-.--. -. -.

Asrinció.' 20DIC ?lllL

¿,

0{

irrlu'prtr,'sIo por la t'cprcsct'ttlttltr] coltr,rencional clc la ltirrna

conlra la llesolut:irin Nr 301 rle [echa 08 de junio clc'l 2017. drctada

RESUI-TA:

clt'l zoll sc prcsctrtir la t'cprcscnlanlc cotlvcl'lciorlai dc la firrna

lr irrlclponcr l'ccrrrso dc apclacit)t¡ cotttra la Resollrción N! 30i de

por: la Dirección de Patentes

(i()llll:l(N() ¡¡¡ r P^R,\GLIÁI
PAITAGI-IA\' , REITUAI
ffi9J re"

\4STO: El rccrrrso cle a¡.lel;rciórt

MONSANTO TECHNOLOGY LCC..

por la Dirección cle Patentes. y;

Quc, en fecha l9 dc jtrnicr

MONSANTO'T'ECHNOLOGY LCC,

fccha 08 de junio del 2017, dictada

(]rrc, en f-echa 2'i dc jrrrrio rlcl 2017. fue clictad¡

a¡rclar:irin in[ct't¡rtcsto. t:lor,¿¡It,]r,sc los atttrts al sr rllt:l'iot'.

la providencia que concede el recurso de

(]rrr:, r.:n l'r:ch¿r l5 rlt: jrriio rlr:l 2(124 exJ)r'('sa;rt:r'avios r-:l apel;rtrte. Ir,n lec]ra 08 rle agosto del 2024 se

ll;rrna AutoS i.;lr'¡ rr.solvcl'. Esta Dlrccciiln Gcncral, r-r¡t¡ro t't.1,-'clicltr clc tncjor Ifrovecr, remltiti cl

cx¡lcclientc u I r O[i<:ina,lr,'Cnorrlinar:ión c]e llelatoría cle Apr:iacion clr'2rla instanct¿r Para Lln Dictamen

lr:cr-ti«:o cit rcl;:cirin;¡ l¿5 ¡¡r1r¡r.,;rs ci'irlcnr:ias ¡rrcscnlltdas t'n r:l escl'ito rlt: crpt'csión dc agravi<)s.----------

CONSIDERAI{DO

(]rrc, la I.tcsolur:irin lccur.r-icl.r rcza: " (...)" Qtrc. cl tlic't;tntr:n tittal dc lbndr¡ dt- la AscsrtríaTéc'ttic'a

rlc Patt'ntc.s ;1 
'/- Nl 'il/2()t7, cttlt'c' t¡Lrds c¿rs,-r,s drcr,'.' "l?t:ali;:.arlo c'l r'.r'al¡rc'¡r dc lL'¡rtclo en basc a los

;tntr-ccclente,s encttltttT¡7¡¡7,s..sC tlic't;tnina (ltt? la soliciltttl N'1986(,/20(.)1. descle el ptttttr: de vista

Itl<'t'tit.t'¡ tlel t-:;antin;ttlor, l\JO LLll,lPt.ll cc¡n lo.s rcr¡rtisilrrs r/c' pittcttt,rhiliclatl cxrgidos por la Ley N"

l6iO/2()0() "1)r.fi2¡¡'¡1¡r-,s r/¿, /nlr'nr-lorres" c/l .st/,s ¿t'l ír:ttlos J".7",8";'17". Por lo expuesto, se

i'<.,r'ttntic'n<l;t t,l ¡'cch;tz-r¡ dt, l;t sr¡lic'itucl. s¿tlvct ntejtn'l)areccr tle la Diret'ciótt Gt:net'al de Prc:piedad

I rrrlr tstrial"(. .)' "--

Qrrt:. el ¡',:cru'rente ñrnrla srrs ¡gravios en los sigtricntes tórminos: "( .) El exarrtinad<tr rechaza las

t't it,inclicacictt,tt...< calilit ánclol¿,s cltt t¡ltvi;,t.s l calcnle.§ clt not'eclad t. nitel invetttit'o L'¡asado en los

arlit.ttlos i".7'tr 8" rlt: la It,_t t6J0/2000 1'considcranclo las divttl!:ar.ittc's clel arta ¡trettio Dl'D4.

Ile,s¡r¿-6¡¡1 ;t la ,tl'¡ier:irin po¡' ,s¿//r¿,(:r.sf;l fi¡lte de nr¡ve:cl;tcl. el solicit;¡ttta m;,tttifiesta s¿i desac tterdo

r-cs¡r¿'/¿7¡-r5¿¡rr¡'¡rlc,. Asilnr.slno. sr'ñal¿ t¡ttt' nin!tttro de /r-r.s dot tttttt t'tltts cilac/r-l.s o s¿¡s co¡rróinaciones

¿,ll,s¿,ll;il.l r r .s¡;oi¿'¡'6,¡1 t tna L()ntl)osit'itin ,la cante dr-: ;;tt ja (i ¡/(:' .5'e ¡trorlLtz-ca a ¡tartir cle soja c¡ue

(]rre, t.orc-spor.rrle a r'.sta l)ilcce ir¡n l.esolvi:r sobt'e la ¡rrrli:r,:rlenr:ia rt tro del recttrst¡ interpr-testo. -

Qrrc, cn primcr lugar se observa qrre el Art. l3 cle la Lc'y N' 1630/2000, reza: "¡rtÍculo)
.\(il¡C¡lu(l ¡l¡. ¡t;tlt'ttt{.'. t-,1 s¡¡lit'il;ttttt't.lt: tttta ¡tafu'tttc ¡torit-;i.§c/'rrl?¡l f 

)c'L\- 1S/Cá O urla pe
ala

-,'Dircctota Ge a

n;¡tio¡'¡;tl t't r-tiranjer';t. L,t .colit'ittt,l de l)ítlt'ttlt'r1r'irlr'<'¡lt:lrilr .s

crón Nacionrl de Propicd¿d Intelectu
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Resoruciónr" 09 5 2
PoR LA cuAL sE REVocA LA RESOLUC{ÓN N" 3oI DE F-ECHA 08 DE JUNto DEt- 2017, DIC-¡ADA poR
LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTITo DE PATENTE
"CoMPOSICIONES DE SOIA CON PROPTEDADES ORGANOLEPTICAS MEJORA.DAS y METODOS DE
GENERACIÓN", TxpEDIENTE N" 19866/2005, DE FECHA 18 DE JULto oÉl zoes, soLlc¡.ADA poR
MONSANTO'I-ECHNOLOGY LCC

Propiedad lnclustrial, quc'lt'asignar;i ntitnt,nt, ict'lt;t ,1, lt¡t-;t ¿1,, ¡tr.t,st,¡t;rt.it)¡, r,it¡t,lpit.it lo siy,it,t¡tt,; ¡)

c) una o más reiuindicaciones; cl) los tlibu¡tt.s (/¿1('(o171,.y tttntlit,t'i:ut; .t.t,) up 1'e.ei//r.r(,/r. L;t.;ttli,-,itrt. tlL,

retiera total o pttrcialtrtt'ttte' ;.t lit ttti.sn¡;t invL't¡t'tón rt,it intlit';¿rl.i ,,1 l:t solit tlt.tt:/ ¡.¡.t,se¡t,r, i,, ,, i.,
Dirc'c'ción clc la Prt,¡tit'tlad ln<lttstt i¿1." --------

Que' reVisadas llrs ct.rtlst¿tttcias d.'l cx¡.reclrt,l)tr., sc corrr-lrr¡,e r¡rre: a) t-a Dir-r.ii'iórl d* pat.rres lr.r
resueltt¡ el rechazc-¡ clc la solrcitr.lrl Ne 19866/2005 lrasírntlLrsc r,n el l)ictar¡ren Firrlrl de [r,.d, rlc. li:elr,
04 de enero del 2017, ela[loraclt¡ ltol el exatlinudor', err lr¿rs.: al rruer,,r, plictlo ¡civrrrclicirtr;r.io rlt,
vcitltiúti (21) r'eivirldit.acic.,ttes, l)r'cscnt¿r(1o err el t-r¡rctliorle N!' 7')458 cl,,: t-eclla 09 tlc rrcl'ierrrb.e clcl
2016 conro c<]ntestación ¡r la t'ista cle l'onclo Ne t r{l' N1r (,5/2[)l{, de lec}ru 2l clt- trgost() cle 2016,
notificada al solicitallte r:l 25 de agosto r,le 2OI6; tr) l.-l rec'lruzo (l(, la solic.rturl c¡. ¡.¡rtt rrte es r.t.alizr.rrlr.r
prir-rclpalmentc'porcltte llrs t'c'iviltdicaciorics eontrcrren nurlt,r'iu ¡() l)iltcr)tablc; ,,.ar.cccrt rlc..r,crl¡cl,
nivel inventilo y dc clarrclad; c) El scllicitarrtr, en srr rsr:r'iIrr dc t'rille.sit.,¡ clt,ar,,r-avi(.,s,.Lruvlr.lr,.[(,,
presellta ull ntleVo ¡rlregtr lt'ivirttlicatr¡lio, r'tclueiérrrlost- lr rrnr rl,,s (2) r.t,ivrrrcliea(.iolrgs

Posteriorlnetlle. cotrro ttlt'dida rle rt-rejcir pr'{-)\'eer, Ilt l)il't,eción Ceneral ctt, pr9¡titclacl InrlLrstrial
renlitt'el Expcdic'rlte u lr Coot-clittacirlrr de Ilelator'Ía cle z\1rcl:rr:irin cle 2d¡ Illstarr.:ie, a los cl,e¡r.s cle l:r
fbrrnulacióll cle Llll L)ictarrtt'n1'écnico so[-lre las nuevAS cvirlt,rrcius Jrrestntucllrs ¡ror el a¡rt,llrrte; El
examinaclol'a través ile sti Dlctarrrett'l'écnico clc l:'echa (l(¡ cl¡ tlicrelrIrre riel 2U,4, tlett-r.rriirra r¡tre llr:;
reivlndicaciones presct'ttlrdas lucrr¡rt ex¡rresadas clc r¡rlr.rcr-rr inÍ¡s ei¡ra y,var-i.rs c1e las obJcc.iorrcs
l-rechas c'¡l dictátrteltr's lurteriores lirt,rort sLr[rsarrlc]as, pol lo qrrr., CUi\,llrLI r r¡r los r.crlrrisi[.S rlr,
petentabilidatl exigiclos ¡ror la Le¡, 1630/200o dc "/);lrc-¡r1e.s t/t,/¡¡r (,/,r( i()/re.r" err su:, r\rt. j y ", g".

Que, finalrlletltt-', Ilu sc dcLrc pcrdct'clc l'ista tluc rrr)r.r dc los frrres dc l.r Ley rlc lralr,,[L's L,:;

permitir qLre los.invetrtort:'s ¡luedatt rectll)el'ar stt irrvtrsiól'r orolgárrtlt¡les ¡¡¿l l'(,rier\.¿l tlt l¡r,-r¡¡c¡r, ltl
que a su vez sirve dL'lllct'lrtivtl ¡tlra lttlevas trlvettcir-rncs lo t¡ue, e¡ últirrra irrstlt¡ci¿r, r'cclurlcll Lilt Lllt
claro beneficit-r a la econc¡rrrÍa nar:ir-rnlrl,.--

Por lo tanto, cste Dit'ecciótrCc'trtral consrder"a pr-ocecler'rte, It[\/OC¡\Rlir llt.solLrció. N"3Oll2017
dictada por la Dirección ilt'fr¿ttt'tltes tlttt'Reclrirz.li la solicitLrcl clt: registlo cle paLe¡te t¡, lu irr'erit.iórr
19866 de Fecha 08 de lLrlic, tlel2t.to5.---

Ar-t.le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

REVOCAR la Resc¡lución N" 301 cle f-echa 0S rle jLrnio del 2017, clictada ¡ror la
Dirección de Patentes "PoR EL cuAL sE RECHAZA LA soLICIT'uD DE
ITEGISTRO DE PATENTE DE TNVENCION N"I9IJ 66 DF.FEC'ItA 08 DE JULIO DEL
2005, SoLICI'iADA POtr MONSANl.O .1.[qHNOLO(]y' 

LCC,

Rl¡rela, Migrrel ,\., llutorr¡t:i(lrr ), f 
,l oirir,tll¡tl lntelrt_iual (,n cl r¡tcj()rinticrli)

Burnos Air't,s. Ar ue r rttna.Zt)06. 1l. 7..1.

tcftna
I n d usrrial

d¡d l¡trlecrral

lirr. E

Dirrcción Gcr
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DENOr\4rNACrON "COMPOSICTONES DE SOJA CON PROPTEDADES

oRGANOT,ÉptCeS MEJORADAS y METODOS DE GENERACIÓN". - - - - - - - - - - - - - -

ORDENIAR la prosecución de tránrites en la solicitud de patente
"coMposICIoNES DE SOJA CON PROPIEDADES ORGANOLÉpUCAS
MEJORADAS Y METODOS DE GENERACIÓN" N' ts866l2}O5 de fecha 08 de

Afl.3e NOTIFÍQUESElrorcédtrla.-----

,Abg. Claudia

llt l{,t(;Lr..( I
ItEI(LIAI

ResoruciónN" 0s 5 ff
POR LA CUAI- SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 301 DE FECHA 08 DE JUNIO DEL¡OLT,DICTADA pOR
I-A DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
"coMPoslcloNEs DE soJA coN PRoPIEDADES ORGANOLEPTICAS MEJORADAS y METODOS DE
GENERACIÓN", EXpEDIENTE N' 1.9866/2005, DE FECHA t8 DE JULIO DEL 2005, SOLICITADA pOR
I\4ONSANTO TECHNOLOGY LCC.. -- -.. --
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Resolución N' 0Es§
PoR LA CUAL SE REvocA I.á, RESOLUCIÓN N. 268 DE FECFT,A Z'DEDTCIEMBRE DEL 2016 DICTADA

PoR Iá DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
.FORMUIáCIONES DE GLIFOSATO QUE CONTIENEN AGENTES TENSOACTwOS DE

AMIDOALQUILAMINAS', EXPEDIENTE N" 35042, DE FECHA 28 DE SmEMBRE DEL 2009,

SOLICNADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LCC.

Asunción' 2 t nlL 2í)'ll'

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la

MONSANTO'IECHNOLOGY LCC., contra la Resolución

representante convencional de la firma

Ns 268 de fecha 26 de diciembre del 2019,

dictada por la Dirección de Patentes, y;

RESULTA

eue, en fecha 07 de febrero del 2020 se presenta la representante convencional de la firma

MONSANTO TECHNOLOGY LCC, a interponer recurso de apelación contra la Resolución Ns 268 de

fecha 26 de diciembre del 2019, dictada por la Dirección de Patentes

eue, en fecha 28 de febrero del 2020, fue dictada la providencia que concede el recurso de

apelación interpuesto, elevándose los autos al superior.

eue, en fecha 19 de noviembre del 2020 expresa agraüos el apelante. En fecha 07 de marzo del

ZO24 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor Proveer, remitió el

expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia Para un Dictamen

técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.----------

CONSIDERANDO

eue, la Resolución recurrida Íeza'. " (...)" Que el dictamen final de fondo de la Asesorta Técnica

de patentes DP-ATP Ne 22/2019, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones

señaladas en la Vista de fondo N" I AT N" 7ó/2019 de fecha 1t/04/2019, y realizado el examen de fondo

correspondiente se dictamina que la solicitud, desde el punto de vista técnico del examinador, NO

CUM|LE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley N' 1630/2000 "De Patentes de

Invenciones' en sus irtÍculos j", 8o, 15" y 17". Por lo expuesto, se recomienda el rechazo de la solicitud,

eue, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) El examinador afirma que

a partir de la combinación de Dl y D2, habrÍa sido obvio formular la composición herbicida que

cámprende glifosato y mezclas de tensoactivos sin ningún efecto sorprendente. Sin embargo, la

invención aáfin¡da en la reivindicación I no está tan ampliamente definida, en particular según la

modifrcación actual. El solicitante respetuosamente declara que la combinación de glifosato a una

concentración mayor a 420 g a.e/L, un tensoactivo de amidoalquilamina de estntctura (I), y un

cotensoacüvo que se selecciona del grupo que consiste en óxido de cocoamina terciaria alcoxilada y
óxido de seboamina no está divulgado o sugerido por Dl y D2, ya sea solas o combinadas. El

solicitante también demuestra un sorprendente efecto técnico más adelanfe. Ni Dl ni D2 se

relacionan con la solución del problema técnico objetivo de proveer una solución herbicida

concentrada acuosa estable al almacenamiento que contenga una alta concentración de glifosato y
que provea una solución concentrada acuosa estable al almacenamiento. En Dl no se divulga ni
iugiin el uso de ningún cotensoacüvo en conjunto con los comPuestos de formula (l) que-allí se

divulgan, y ciertamente tampoco los cotensoactivo (o sea, óxido de cocoamina terciari'

óxido de seboamina terciaria alcoxilada) gue se mencionan en la reivinSffi!1

lñl lnttrin^. ,

r ?rolitdrd lnduttttr,

divulgación de D] que guÍe al experto en la materia a la solución rei;

it¡i,i,l ro"t"''a

o
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Resolución N'

POR LA CUAL SE REVOCA I.A. RESOLUCIÓN N' 268 DE FEcHA aIDEDICIEMBRE DEL 2016 DIcTADA
POR I.A DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SoLTcITI.JD DE REGISTRo DE PATENTE
"FORMUI-ACIONES DE GLIFOSATO QUE CONTIENEN AGENTES TENSOACTMS DE
AMIDOáLQUII.AMINAS", D(PEDIENTE N" 35042, DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DEL 2009,
SOLICIIADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LCC.

de amidoalquilamina de estructura (l) como agente de acoplamiento para compatibilizar los
cotensoacüvos potenciadores de herbicidas seleccionados reivindicados en la reivindicación t para
proveer una solución acuosa de glifosato altamente concentrada y estable. (...).---------

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N' 1630/2000, reza: "ArtÍculo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona frsica o una persona juridica,
nacional o extraniera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la
Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su discripción;
c) una o más reiuindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u
otro titulo de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo Procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de Ia patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud preseniaia a la
Dirección de la Propiedad Industrial.

Que, revisadas Ias constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud Ns 35O42l2OOg basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha
26 de setiembre del 2019, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de
cuarenta y tres (43) reivlndicaciones, presentado en el expediente Ns 1963124 de fecha 02 de agosto
del 2019 como contestación a la vista de Fondo Ne I AT Ne 7612019 de fecha ll de abril del 2019,
notificada al solicitante el 07 de mayo del 2019; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo; c) El solicitante, en su escrito
de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, reduciéndose a una
trece (13) reivindicaciones -------

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinación de RelatorÍa de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la
formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 13 de diciembre del 2024, determina que las
reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones
hechas en dictámenes anteriores fireron subsanadas, por lo que CUMpLE con los requisitos de
patentabilidad exigidos por la Ley 163012000 de " Patentes de InvencioneC' en sus Art. 3 y ",8".

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de patentes es
permitir que los inventores puedan recuperar su inversión otorgándoles una reserva de mercado, lo
que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en última instancia, redunda en un
claro beneficio a la economÍa nacional.--

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución N" 26g12019
dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención

Rapela, Miguel A., Innovación y Propiedad Intelectual en el mejoramiento vegetal
Buenos Aires, Argentina.2006. p.7a. /,

{

35042 de fecha 28 de septiembre del

,t1

&
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Resolución N"

POR LA CUAL SE REVOCA I-A RESOLUCIÓN N' 268 DE FECHA 2ó DE DICIEMBRE DEL 2016 DISTADA
POR I.A DIRECCIÓN DE PAIENTES, EN EL E)(PEDIENIE DE SOLICMUD DE REGTSTRO DE PATENTE
.FORMUI^ACIONES DE GLIFOSATO QUE CONTIENEN AGENTES TENSOACTwOS DE

AMIDOALQUIIAMINAS',, EXPEDIENTE N" 35042, DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DEL 2009,
SOHCTTADA POR MONSA}.ITO TECHNOLOGY LCC.

ArL le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N"268 de fecha 26 de diciembre del2019, dictada por

la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE

REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N'35042 DE FECHA 28 DE

SETIEMBRE DEL 2009, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LCC.,

BAIO LA DENOMINACIÓN "FORMULACIONES DE GUFOSATO QUE
CoNTIENEN AGENTES TENSOACTTVOS DE AMIDOALQUIIAMINAS',. - - - - - -' - - -

Art.2 e ORDENAR la prosecución de trámites
.FORIvÍUI..ACIONES DE GLTFOSAtrO

en la solicitud de patente

QUE CONTIENEN AGENTES

TENSOACTTVOS DE N" 35042/2009 de fecha 28 de

ArL3e NOTIFÍQT ESE por cédula.-----



Resolución N"

(iOBIERN() nr,r I

PARAGI.JAY I

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"METODO Y COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C", EXPEDIENTE NS
lll577l2OOl DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2001, SOLICITADA POR IDENIX (CAYMAN) LIMITED;UNIVERSITÁ DEGLI
STUDIDI CAGLTARI

Asunción,2;nlc ?l')L

VISTO; El inforrne de la Actuaría de fecha 27 de noviembre del 2024.---------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 15 de noviembre del 2024 en su parte pertinente, reza : "(...) También
se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 19 y 20, conforme lo establece el
Art. 30 de la Ley Ne ló30/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de
pleno derecho y posterior archivamiento de sohcitud.(...)"----------

Que, el ArtÍculo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse lasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el período anttal correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
será el aniversario de la fecha de presentación de la soficitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de
comenzar el tercer año. contado desde la fecha de presentación de ta soliciiud de patente. Podrán fagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia desersmeses, contados desde
el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la sohcitud de patente mantendrá su p)ena vigencia. La falta de pago de alguna de las
tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de
p4lsüs.

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asÍ también el Sistema
Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nq

1II577 DE FECFI,A 22 DE MAYO DEL 2001, "METODOYCOMPOSICIONES PARAELTRIffAMIENTO DELVIRUS
DE LA HEPATITIS C", no se registra pago de las anualidades N' 19 y 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario
como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del
solicitante en mantener con vigencia su solicitud y Ia inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del
tiempo.------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Ne lll577 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2001,
.MÉTODoYCoMPoSICIoNES PARAELTRATAMIENTo DELVIRUS DE LAHEPATITIS C".---.----.

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud Ns I ll577l2OOl.--

Art.ls

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

RE S UE LVE

ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Ns 140775712014 de fecha
26 de febrero del 2014, "METODO Y COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL
VIRUS DE LA HEPATITIS C", solicitada por IDENIX (CAYMAN)
DEGLI STUDI DI CAGLIARI ---I-..-------------

NOTIFÍQUESE por cédula y cumplido ARCHIVAR.-

olnecc¡óN NActoNAL DE

], PROPIF,I)At)
,, INTEI-N,CTUAI,

PARAGUAY

PARAGVÁI
Rh,KUAI

iü
.l*

0s

ffi Abg. Claudia Cnstaldo

Dirccción 6rnr¡al dc Pro¡icdad Induirrirl
Dirección Nacjon¡l de Prcpiedld lnrrkcl':al

ArL 2e

M
Directo¡a Gehcr¿l I¡terina
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Resolución N" 955
POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"IDENTIFICACIÓN DE SEMILLAS O PLANTAS USANDO MARCADORES FENOÍPICOS", EXPEDIENTE NS
2OI884I2OO2 DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2OO2, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY
LLC.----------

Asunción,2[]lt ¿r(*

VISTO: El infonne de la Actuaría de fecha 27 de noviembre del 2024.---------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha ll de noviembre del 2OZ4 en su parte pertinente, reza:"(...)También
se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 16, 17, 18, 19 y 20, conforme lo
establece el Art. 30 de la Ley Ne %30/OO "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la
caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"----------

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. Para

mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse rasas anuales. Los pagos se

harán antes de comenzar el perÍodo anual correspondiente. La fecha de venciniento para el pago de cada tasa anual
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de

comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias

tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde

el comienzo del período anual correspondiente, abanando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracta la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las

tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de

Datente.

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema

Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Ns

2OI884I2OOZ DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2002, "IDENTIFICACIÓN DE SEMILLAS O PLANTAS USANDO

MARCADORES FENOÍPICOS", no se registra pago de las anualidades Ns 16 a 20 estando vencidos los plazos,

tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la

falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el

transcurso del tiempo.-

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la

caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Ns 201884/2002 DE FECHA 04 DE FEBRERO

DEL 2002, "IDENTIFICACIÓN DE SEMILLAS O PLANTAS USANDO MARCADORES FENOÍPICOS"......

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del

interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,

corresponde declarar la caducidad en la solicitud Ns 20188412OO2.-'------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RE S UE LVE

ArL le ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Ns 201884/2002 de fecha

04 dC fCbTCTO dCI 2002, "IDENTIFICACIÓN DE SEMILLAS O PLANTAS USANDO

MARCADORES FENOÍPICOS", solicitada por

NOTIFÍQUESE por cédula y cumplido ARCHIVAR.-

0

a Pamela Cristaldo
General Inte¡ina

Art.2e
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ü5üResolución N"

POR I.A' CUAL SE DECI.ARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"FORMULACION SÓLIDA QUE coMPRENDE uN coMpuESTo DE lNool-iN¡r-urrlEN EL TRATAMIENT9 DE
TRASTORNOS REL-ACIONADOS CON PROTEINA DE QUINASAS", EXPEDIENTE Ne 2312812003 DE FECHA 09 DE
SEPTIEMBRE DEL 2003, SOLICITADA POR PHARMACTAITALIA S.P.A...--.----..

Asunción, 2 0 DItj t'tt+

MSTO: El inforrne de la ActuarÍa de lecha 04 de diciembre del ZOZ4.---------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha Il de noviembre del zoz4 en su parte pertinente, reza : ,,(...) También
se obsetva que ha vencido el plazo para el pago de la anualidad Número 20, coitforme lo establece el Art. 30 de
la Ley Ne 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo g¿¿e se recomienda declararla caducidad depleno
derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)'.----------

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. para
ntantener en vigencia una patente ct una solicitud de patente en trámite deberán pagarse lasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el período anual corresponcliente. La fecha de vencimián{o prru el pago de cada tási anuat
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa inial se pagará antes de
comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. podrá'n 

lagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de graciadeseisrneses, contados desde
el comjenzo del período anual correspondiente, abonando tatnbién conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falb áe pago de alguna de las
tasas antlales conforme al oresente Arfículo nror*tr-irá la ra/htaiAa.l Ao l, ñara^tó., )^ t- -^t:^:+,,) )^o
patente.

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asÍ también el Sistema
tnformático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nq
323128 DE FECFIA 09 DE SEffiEMBRE DEL 2003, "FORMULACIoN SóLIDA QUE COMpRENDE UN COMpUESTO DE
INDOLINA, Úll pN EL TRATAMIENTo DE TRASToRNos RELACIoNADos coN pRorErNA DE eutNASAS", no se
registra pago de la anr-ralidad N" 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el
ArtÍculo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con
vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del
tiempo.------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la soliiitud Ne 21128/2003 DE FECHA 09 DE
SEMEMBRE DEL 2003, "FORMUIACIÓN SÓLIDA QUE COMPRENDE UN COMPUESTg DE IND6LINA, ÚryLENEL
TRATAMIENTO DE TRASTORNOS RELACIONADOS CON PROTEÍNE OE QUINASAS"

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo llgal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud Ns 323lZglZOO3.---------

Art. ls

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de lnvención Ns 23128/2003 de fecha 09
de septiembre del 2003, "FoRMULACIóN sóuoe QUE coMpRENDE uN COMPUESTO DE
INDOLINA, ÚTII EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS REI,A,CIONADOS CON
PROTEINA DE QUINASAS", solicitada por pHARMACIA IX

NOTIFÍQUESE por cédr-rl a y cumpl i clo ARCHIVAR.--.- - -; - -- -

_¿.

0

Pamela Cristaldo
Dirccto¡alGene¡¡l Intcrina

Dirección Grnci,rl dc Propitdad Industrirl

Drrrcc;ón Nacicn¡l dr Pro¡iedrd Inteltctual

Art. 2e
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ResoluciónN' 09 57
POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITT'D DE REGISIRO DE LAPATENTE
"FORMUI.ACIONES ACUOSAS ESTABLES DE ADALIM(JMAB', EXPEDIENTE N9 UON57I2OI4 DE FECHA 26 DE
FEBRERO DEL aOI4,SOLICTTADA POR COHERUS BIOSCIENCES INC.-..-

Asunción, 2i llr' 2Ü21'

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 13 de diciembre del 2024.-

CONSIDERANDO

Que, el informe de la ActuarÍa de fecha ll de noviembre del 2024 ensu parte pertinente, reza : "(...) También
se observa que ha vencido el plazo para el pago de la anualidad Número ll, conforme lo establece el Art. 30 de
la Ley Ne 1630/00 "DE PATENTES DE IM./ENCIONES", por lo gue se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de solicitud.(.../'--""-----

Que, el Artículo 30 de Ia Ley ló3O/O0 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán paga¡se fasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de
comenzer el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la soticiiud de patente. Podrán fagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del perÍodo anual conespondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena uigencia. La falta de oago de alguna de las
tasas anuales conforme al presentu Articulo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de
oatente."----

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema
Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Ns
VON57 DEFECHA26DEFEBRERODEL2Ol4, "FORMULACIONESACUOSAS ESTABLES DEADALIMUMAB", NO

se registra pago de la anualidad N' 1l estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el
ArtÍculo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con
vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del
tiempo.------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Ne l4OTt57l2of4 DE FECHA 2ó DE FEBRERO
DEL 2014,'FORMULACIONES ACUOSAS ESTABLES DE ADALIMUMAB,. - - -.

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal preüsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud Ne 140775712014.--------

PORTANTO,
LA DIF.ECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

ArL le ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Ns 140775712014 de fecha
26 de febrero del 2014, "FoRMt LACIONES AcUoSAs ESTABLES DEADALMUN4AB",

Pamela Cristaldo
eral Interina

Dirccción 6rneral de Propiedad Industrial

Dirección N¡cion¡l de Prcpiedad Intelecrurl

ArL 2e
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Resolución No_
POR LA CUAL SE HACE LUGARAL RECURSO DE ACLARATORI,A EN LA RTSOLUCIÓN N' 953 DE FECHA 28DE NOVIEMBRE DE 2022 EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'VITRIX',
CI.-ASE 12, EXPEDIENTE N' O252U2OI8 SOLICITADO PORVINI INDUSTRIAL CO; LTD.-.-

Asunción, Z0 Dl[ 2021-

VISTO: El recurso de aclaratoria Acta N' 84642 presentado en fecha 26 de septiembre de 2024,
clase 12, solicitado por el representante convencional del soiicitante VINI INDUSTRTAL CO; LTD., y; -----------

RE S U LTA:

Que, el Art. 387 del Código Procesal Civil establece: "objeto de la aclaratoria. Las partes podrán, sin
embargo, pedir aclaratoria de la resolución al mismo juez o tribunal que la hubiere dictadt, .o., ál objeto de
que: a) corrrja cualquier error material; b) aclare alguna expresión oscura, sin alterar lo sustanciál de la
dec.isión; y c) supla cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones
deducidas y discutidas en el litigio. En ningún caso se alterará lo sustancial de lidecisión.,, --------

CONSIDERANDO:

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias
jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad,
Apelación, Reposición y Aclaratoria expresa: "nuestro código-de forma, al preveresterecurso o remedio
procesal para la corrección de errores materiales, aclaración de concepto, árruror, así como para suplir las
cuestiones omitidas por el órgano iuzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o tupl, ", ,, ,rro.
Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento ia existencia dé un agravio. El
agravio a ser reparado podrÍa ser: el concepto oscLtro, el error material, o bien la omisión incurrida. Sin
embargo, y como también establece nuestro código de manera expresa, su corrección no debe alterar lo
sustancial de la resolución, ni ser susceptible de generar un perjuicio, que podrÍa consistir en una dificultad
o imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad'del Recurso de Aclaratoria, opina
De Santo, como la mayoria de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de aclaratoria tiene por
finalidad subsanar defectos de la resolución, evitando el alargamiento injustificado delproceso (principio
de celeridad)"1.

Que, por un error involuntario, fue consignado erróneamente el sentido en el encabezado y en el
resuelve de la resolución referida, por lo que, según los fundamentos de hecho y derecho, la aclaratoria
resulta procedente

Aft.IS

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I..A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

HACER LUGAR al recurso de aclaratoria planteado contra la Resolución No 953 de
fecha 28 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección General de propredad
Industrial.--

RECTIFICAR el encabezado de la resolución referida donde se consignó como pOR
LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'1717 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL
2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN OA MARCAS (...),, qUCdANdO dE IA Si
MANCTA: POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1717 DE FEC
NOVIEMBRE DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS

{s'^
;:::I:lXf ,Tilij;)ll:rri'",i?oencias 

jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia det paraguay en mate.a de n".ffi de uutidai

Art.2'

A13DE

Reposición y Aclaratoria. Pág. 56.



DIRECCIóN NACIONAL DE.:, 
PROPIEDAD

.,I, INTELECTUAL
PARAGUAY

GORIEttNo »nr I PAITAGVÁI
PARAGUAY REKUAI

Resolución N"_

POR I.-A. CUAL SE HACE LUGARALRECURSO DEACLARATORIAEN LARESOLUCIÓN N'953 DE FECHA2S
DE NOVIEMBRE DE 2022 EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITRIX",
CLASE 12, EXPEDIENTE N" O252Il2Ol8 SOLICITADO PORVINI INDUSTRIAL CO; LTD.---

l' donde se consignó como: REVOCAR la Resolución N' 1717 de fecha 13 de

noviembre del 2019, dictada por la Dirección de Marcas, debiendo ser de la
siguiente manera: CONFIRMAR la Resolución N' 1717 de fecha 13 de noviembre del

2019, dictada por la Dirección de Marcas.- ----------- ---:-

Art.3s NOTIFÍQUESE por Cédula.- - - --

lln!r
d¡d lnii¡rrri¡l

tcird inrllttLulll
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Resorución..S$-T q
POR LA CUAL SE REVOCA I,A, RESOLUCIÓN N" 809 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 ,DIC'TADA POR Iá,
DIREccIÓN DEASUNToS MARCARIoS LITIGIoSoS, ENELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DEREGISTRO DE

LA MARCA "MBARETE SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 1349212022,

SoLICTTADO pOR RODRTGO MIGUEL BARRETTO CHAMORRO Y ADRIANA QUINTANA DE BRIX.---

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma RODRIGO

MIGUEL BARRETO CHAMORRO y ADRIANA QUINTANA DE BRIX contra la ResoluciÓn N' 809 de fecha 17

de octubre de2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----"'----'

RESULTA:

Que, en fecha l1 de diciembre de 2023 se presenta la representante convencional de RODRIGO

MIGUEL BARRETO CHAMORRO y ADRIANA QUINTANA DE BRIX e interpone recurso de apelación contra

la Resolución No 809 de fecha 17 de octubre de 2023, dictada por Ia Dirección de Asuntos Marcarios

Litigiosos.

Que, en fecha 0l de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 26 de febrero de 2O24,la representante convencional de RODRIGO MIGIJEL BARRETO

CHAMORRO y ADRIANA QUINTANA DE BRIX expresó agravios; y en fecha 03 de abril de 2O24, fue
contestada la expresión de agravios por la representante convencional de la firma GRUPO MBARETE

s-A-----------

Que, en fecha 12 de julio de2O24,fue acusada la rebeldÍa de la oponente COMPAÑÍApannCUeyeOp
LEVADURAS SOCIEDAD ANÓNIMA (COPALSA), 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

19 de agosto de2024.---'

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) existen posibilidades de confusión entre las mismas,

podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podrÍa causar

confusión en el mercado. Pero , si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo
que realmente importa es la visión de conjunto. Y desde este punto de vista, presentan un inequivoco aire

de familia, lo que puede llevar tanto a Ia confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta
(considerar que ambas tienen un mismo origen de producción). Que, debemos tener presente que la
solicitada MBARETE SUPLEMENTOS y la registrada MBARETE tienen por objeto distinguir los mismos

productos de la clase 05, y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos, a

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(..) La primera marca oPonente
"COPALSA IMBARETETEVEA", está conformada por DOS palabras, donde la primera forma parte de la

razón social de la firma COPALSA, siendo la denominación de fantasia y la más preponderante, y la segunda,

conformada por 6 sílabas, solo comparte con la marca de mis representados 3 de ellas, "SUPLEMENTOS

MBARETE". Es sabido, Señora Directora, que ante marcas compuestas, e!,qaálisis debe

CONJUNTO, tal como lo establece la doctrina marcaria. Que, con relaciÓ-Á á'la segunda
ser reali:,

marca

Abg. C

I)ircctorr C

Uirtcción CcrLr¿l rlr

T)irrcri,ir \:,ti, lli C
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Resolución

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N. 809 DE FEcHA 17 DE oCTUBRE DE 2023 ,DICTADA PoR LA
DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIoS LmGIoSoS, EN ELEXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
lA MARCA "MBARETE SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE No t349212O22,
SoLICITADO POR RODRIGO MIGUEL BARRETO CHAMORRO YADRIANA QUINTANA DE BRrX.---

"MBARETE", la misma puede ser considerada una marca débil y hasta descriptivapues es de uso genérico, y
traducido al castellano significa "fortaleza', por lo que mis mandantes agregaron a su marca el vocablo
SUPLEMENTOS, con el propósito de volver novedosa a su solicitud de registro, convirtiéndola además en
una marca compuesta, dándole asÍ mayor distintividad (...) ".

Que, contesta la expresión la representante convencional del oponente GRUPO MBARETE S.A, y
entre otros argumentos exPresa: " (...) Por tanto, estamos delante de una marca que NO reúne los requisitos
de novedad y especialidad, exigidos por la Ley de Marcas. Como a su turno podrá apreciar igualmente la
Señora Directora. Surge a simple vista que las denominaciones en pugna son IDENTICAS. En efecto,
coteiando a las denominaciones de forma sucesiva, se observa que sin lugar a dudas persiste el mismo
recuerdo. Asimismo, la denominación "Mbarete Suplementos y ETIQLIETA" no se diferencia en nada de las
marcas de mi mandante .../... ,q lo expuesto corresponde expresar que los argumentos invocados por la
solicitante no son suficientes para que la solicitud sea declarada improcedente o revocada por la ieñora
Directora en razón de que las marcas son similares, contrariamente a lo afirmado por la solicitante de
manera causará la temida confusión de las marcas óase de la firma Grupo MBARETE S.A. (...) 'i -----------------

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

Que, en primer término, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "MBARETE
SUPLEMENTOS Y ETIQUETA" y de las marcas oponentes "COPALSA IMBARETETEVEA (SLOGAN)",
"MBARETE", se obserya que, aunque la marca solicitante comparte el término "MBARETE"con las marcas
oponentes, es fundamental que las mismas sean 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:----

MBARETE SUPLEMENTOS y ETIeUEIA (marca solicitada), y
COPALSAIMBARETETEVEA (SLOGAN) (marca oponente)
MBARETE (marcaoponente)

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinanos
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explicá respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que ro^pori una marca, para utilizarlo
en coniunto 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 vocablo, en este caso el vocablo
"MBARETE", no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en
cuenta los demás elementos analizados en conjunto en Ia presente resolución.

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
cobertura que poseen las marcas, en este caso, vemos que la solicitud de la marca "MBARETE
SUPLEMENTOS Y ffiQUETA" pretende obtener la cobertura para productos de la clase 05,
solicitud con la siguiente descripción: "...050384 Complementois nutricionales,Complesolicitud con la siguiente descripción:

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcat Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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ResoluciónN' f} f....._
PoR LA CUAL SE REVocA LA RESOLUCIÓN N" 809 DE FEcHA 17 DE ocTUBRE DE zozS ,DIcTADA poR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA "MBARETE SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CL-A,SE 05, EXPEDIENTE No t34g212)22,
SoLICITADO POR RODRIGO MIGUEL BARRETO CHAMORRO y ADRTANA QUTNTANA DE BRIX.---

nutricionales...". Por su parte, la marca oponente "MBARETE" tiene registrada en la misma clase (5), los
siguientes productos: "...Productos veterinarios para la destrucción de animales dañinos, fungicidas,
herbicidas... ", mientras que la marca oponente "COPALSA IMBARETETEVEA (SLOGAN), tiene regislrada la
cobertura de todos los producfos en las clases 1,29 y 30 del nomenclador internacional. Vemos que existe
una notable distinción en cuanto a la cobertura, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la
decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos.

Que, vemos que la etiqueta de la marca solicitada "MBARETE SUPLEMENTOS y ETIeUEIA" se
compone de la denominación en letras mayúsculas de color negro con una tipografia simple, por encima de
las letras "A" y "R" una letra "M" en tonos rojo y naranja con una figura geométrica de un iriangulo invertido
en color naranja, por debajo de la misma reza la palabra "SUPLEMENTOS" en letras mayúsculas de color
negro, todo esto dentro de un fondo blanco. En camblo,la oponente "MBARETE'cuenta con el nombre en
color azul sumada a la figura de animal (vaca, toro); Finalmente, la última oponente es una marca
denominativa, siendo asÍ mayores las diferencias que las semejanzas entre las marcas en pugna, como
puede apreciarse en el siguiente cotejo:

marca oponente marca oponente

ffitarebe COPALSA IMBARETETEVEA
(sLocAN)
Denominativa

Que, Si bien las marcas comparten el término 'MBARETE", es importante destacar que las diferencias
en su uso, diseño y el contexto de los productos o servicios a los que se refieren, sumado a la restricción
dispuesta en el ArtÍculo lOs de la Ley 1294198 de Marcas, aseguran que no exista lugar a confusión. Este
artÍculo establece lo siguiente: "...Cuando en la denominación una etiqueta o dib,ujo cuyo registro se
solicita, se exPresa el nombre de un producto o servicio, la marca será válida sólo para el práducto o
servicio que en ella se indica...". De acuerdo con esta disposición, Ia marca solicitante'MBARETE
SUPLEMENTOS Y ETIQUETA" será válida únicamente para los suplementos, sin extenderse a productos o
servicios de otras categorías. De esta manera, se facilita que las marcas sean claramente diferánciables, ya
que se limitan a un sector o ámbito específico, evitando así cualquier posible confusión con otras marcas no
asociadas al mismo producto o servicio.--

En síntesis, las 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 base a

marca solicitada es

las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección con

marca solicitada

ifr
MBARETE

SUPTEMENTOS

un signo con características propias, y que no existe riesgo de con
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUCIóN N" 8o9 DE FEcHA 17 DE ocruBRE DE 2023 ,DICTADA PoR LA

DIREccIÓN DEASUNToS MARCARIoS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "MBARETE SUPLEMENTOS Y ETIQUETA.', CLASE 05, EXPEDIENTE N" L349212O22,

SoLICITADO pOR RODRIGO MTGUEL BARRETO CHAMORRO Y ADRIANA QUINTANA DE BRIX.---

analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ------------

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERTNA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL le REVOCAR la Resolución N' 809 de fecha 17 de octubre de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

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

"MBARETE SUPLEMENTOS Y ETIQUEIA.', clase 05, Acta N" 13492/2022, solicitada a

nombre de la firma RODRIGO MIGUEL BARRETO CHAMORRO Y ADRIANA

Art.3e NOTIFÍQUESE
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Resolución -'0 ''i'

POR I.á' CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N. 369 DEFECHA 18 DE MAMo DE})LL,DICIADA PoR LA
PINECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "YMcA,,
CLASE 41, EXPEDIENTE N' 0296212018, A NOMBRE DE THE WORLD ALLIANCE OF YOUNG MEN'S
CHFIISTI,AN ASSOCIATIONS..---- -..

Asunción, Z ?, DiC 20U_

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de The WorldAlliance
Of Young Men's Chrisüan Associaüons en contra de la Resolución N' 369 de fecha 18 de marzo de Z}ZZ,
dictada por la Dirección de Marcas, y:-----------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2023 se presenta la representante convencional de The World
Alliance Of Young Men's Christian Associaüons e interpone Recurso de Apelación en contra de la
Resolución Na 369 de fecha 18 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 14 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 22 de diciembre de 2023,la representante convencional de The World Alliance Of
Young Men's Chrisüan Associaüons expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de
agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de diciembre de ZOZ3. -------

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
2O11-1149655 Denominación YMCA Clase 41 Registro 501005 Titular Asociación Cristiana De Jóvenes (PY)
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, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, el titular de la marca
indicada como antecedente, YMCA, ACTA Ne 1149655, Reg. Ne 501005, clase 41, ASOCIACION ZARAGUAYA
DE JOVENES y mi mandante pertenecen a la misma organización de carácter mundial por lo que no existe
derechos de terceros que se puedan ver perjudicados con la concesión de la marca solicitada. (...)".-----------

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 planteada, esta Dirección considera que no
puede ser pasado por alto el hecho de que el titular de la marca base de rechazo Asociación Cristiana De

fóvenes se encuentra afiliado a la titular de la marca solicitada The WorldAlliance OfYoung Men's Christian
Associaüons. Esta relación se acredita mediante la copia autenticada de la declaración jurada, debidamente
legalizada, con fecha 25 de octubre de 2023, adjuntada por el representante de The World Alliance Of
Young Men's Chrisüan Associaüons en su escrito de expresión de agravios. En dicho :o se

JÓestablece lo siguiente: "(..) l. Por este medio ASOCIACION CRISTIANA su
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Resolución *'OI-- n
POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 369 DE FECHA 18 DE MAMO DE 2022, DICTADA POR I.-{
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.á, MARCA 'YMCA",
CLASE 4I, EXPEDIENTE N" 0296212018, A NOMBRE DE THE WORLD ALLIANCE OF YOUNG MEN'S
CHRISTIAN ASSOCI,ATIONS..--.--..

consentimiento y autorización a THE WORLD ALLIANCE OF YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATIONS

para obtener el registro para la solicitud de marca No. 180296 YMCA en clase 41. 2. Esto es acordado por
ambas partes, por su relación y en particular por el hecho de que ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES
está afiliada a THE WORD ALLIANCE OF YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATIONS, que sus derechos no
se verán afectados por la coexistencia de sus marcas. (...)".------

Que, dicho esto, resulta razonable inferir que ambas marcas denominadas "YMCA' (la marca base de

rechazo y la marca solicitante) pertenecen a titulares que mantienen una relación estrecha, lo que implica

que, en caso de permitirse la coexistencia de las mismas, no existirá riesgo de confusión ni perjuicio alguno

para los respectivos titulares de las marcas.-----

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 369 de fecha 18 de marzo de 2022 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"YMCA", clase 4i, Expediente N" 0296212018, solicitada a nombre de The World
Alliance Of Young Men's Chrisüan Associaüons.------7

renc¡:
rir Pro¡

dc Pro¡

ún Ge¡cir
in Nlii¡nr
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Resolución-"-[

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 2.70I DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2017, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE REGISTRo DE I.A N,fARcA .N,!ARK Y
ETIQUETA',, CLASE 18, EXPEDIENTE N'61953/2016, SOLICTTADO PORAVON PRODUCTS, [NC.--------

Asunción,23DIC ?t\[

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional Avon Products, Inc.,
contra Ia Resolución N'2.701 de fecha 26 de agosto de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de Avon Products,Inc. e

interpone Recurso de Apelación en contra de Ia Resolución Ns 2.701 de fecha 26 de agosto de 2017, dictada
por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha lO 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 Avon Products, Inc. expresó
agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agraüos y llama autos para resolver en fecha
21 de febrero 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 seruir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio."
,.En consecuencia no ha lugar a Io solicitado.»-------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En primer lugar, mi mandante
niega categóricamente que la marca "MARK. Y ETIQUETA" sea genérica ; por el contrario, "MARK. Y
ETIQUETA" se consütuye como una marca arbitraria teniendo un significado común utilizado en productos
sin relación con ese significado. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, define a una maÍca
arbitraria de la siguiente manera: Se trata de marcas que consisten en palabras que tienen un significado
real. No obstante, el significado de dichas palabras no tiene relación con elproducto en sí o con ninguna de
sus cualidades. La palabra Mark traducido al español significa marca o podrÍa ser el apodo de Marcos que
nada tiene que ver con los productos que mi mandante quiere proteger muy por el contrario es
indi s cuti blemente ori ginal (...). " - - - - - -

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 d
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcari
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la
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POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 2.7OI DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA
DTRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARK Y
ETIQUETA" CI-ASE 18, EXPEDIENTE No 6L953I2OL6,SOLICITADO PORAVON PRODUCTS,INC.--------

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a consütuir una marca.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "N,ÍARIC" resulta genérica o

descripüva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación
consütuye la designación usual de los productos que solicita o se refiere a caracterÍsticas propias de los
productos que se desea amparar.

En ese senüdo, tenemos que la marca solicitante pretende obtener cobertura para pladllcles de la

§lasLl§, especÍficamente para:Todos los artículos de la clase 18 (DIEZ V OCHO), comprendiéndose ente
ellos; cuero y cuero de imitación, productos de esfas materias no comprcndidos en otas clases; pieles de
animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y articulos de guamicionería. La etiqueta
consiste en la denominación de la marca escrita en letas caracterisücas.'-----------

Que, la marca solicitada "MARK' corresponde a un término cuya traducción del inglés al español
incluye acepciones como 'marca', 'huella', 'objetivo' o 'señal'I, entre otras. Es evidente que dicha
denominación no hace referencia directa a ningún artÍculo de cuero, cuero de imitación ni a otros
productos incluidos en el nomenclador internacional correspondiente. Además, el término no alude a

ninguna caracterÍstica especÍfica de los productos que se desean proteger, tales como el material, la función
o el diseño.

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 a
caracterisücas. 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 caracterísücas,
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 evocaüva siempre tendrá en su
conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasia. N concederse Ltna 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."2 Respecto a las

designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas defrnen no directamente el
objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que conüene un
fondo blanco y sobre la misma se halla escrita la denominación en letras minúsculas de col una
tipografia especial, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando
distintividad a la marca

I httos: /uvu.linguee.es insles-csnallol/traduccion rnark.htntl

' "DERECHO DE MARCAS' - Jorge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Pe[ot, 2Ot7 - p^g.16.

cierta
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POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N" 2.70I DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2017, DICIADA POR LA
DTRECCIÓN DE IVÍARCA,S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá N,ÍARCA "T,ÍARK Y
ETIQUETA", CLASE 18, EXPEDIENTE N' 61953/2016, SOLICITADO pORAVON PRODUCTS, [NC.--------

marca solicitadaffi,
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 caracteristicas 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.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N" 2.701 de fecha 26 de agosto de 2017 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MARK
Y ETIQUETA", clase 18, Expediente No 6195312016, solicitada a nombre de Avon

ArL 3e NOflFÍQUESE.----------
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 367 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2020, DISIADA POR
LA DIRECCTÓN OP MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"PAIAGONIA FLOORING & DECI(S Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N" 2759512019, SOLICITADA pOR
AGROPECUARTA AMERICANA S.A.- --.- -.-..

Asunción,2gni'] 
2ú;,

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de AGROPECUARTA
AI\4ERICANA SA., contra la Resolución N' 367 de fecha 12 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de
Marcas, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 09 de septiembre de 2O2O se presenta la representante convencional de
AGROPECUARIA AMERICANA S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 367 de
fecha 12 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 09 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 03 de octubre de 2023, la representante convencional de AGROPECUARIA
AMERICANA S"A- expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama
autos para resolver en fecha 10 de octubre 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 "LAJES

PATAGONIA", registrada con el número 477329 en fecha 1O de Enero de 2019 a favor de ANDRE
NEUENFELDT 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 articulo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado».--------------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "En el caso que nos ocupa, elúnico
elemento que las marcas en cotejo tienen en común es el vocablo "PAMGONIA"; sin embargo, la marca
solicitada por mi representada se diferencia por ser una marca con tres elementos denominativos siendo el
segundo y tercer elemento los vocablos "FLOORING & DECKS" en los cuales recaerá primeramente la
atención del consumidor y quedará como primera impresión y como complemento el vocablo
"PATAG)NIA", con lo que se configura como una marca denominativa compuesta, el nombre de la marca
queda a la sombra de lo que ella representa, o sea sus productos tales como: revestimientos, zócalos,
escaleras y pisos de madera, estas palabras en inglés Flooring y Desks (hacen referencia a los pisos en su
traducción en español), son de uso común dentro del rubro, por lo que aquellos consumidores en busca de
materiales de construcción como pisos, entienden claramente que es una marca de pisos.../... Al comparar
lado a lado ambos logos, los colores de la marca registrada son verde oscuro y verde claro, sin embargo la
marca solicitada usa distintas sombras de marrón, usan diferentes tipos de letras y el hecho de que la marca
solicitada uülice las palabras "Flooring & Decks" facilita a los consumidores a entender que se trata de una
marca de pisos, lo contrario serÍa la marca registrada que no deja ver con su nombre de que
producto o servicio que ofrece, este logo le otorga aún más distintividad a la solicitud de mi
haciendo más evidente que no son la misma empresa.

Abg.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 367 DE FECHA FEBRERO DE 2O2O, DICTADA POR
LA DIREccIÓN DE MARcAS, EN EL EXPEDIENIE DE SoLICmUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"PATAGONLA FLOORING & DECI(S y mQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N" 2759512019, SOLICITADAPOR
AGROPECUARIA AMERICANA SA.-------.--

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

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 Ios campos gráfico y
fonético, asÍ como delaspecto ideológico o conceptual. -----------

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo y la solicitud de

registro de la marca, se evidencia que el elemento predominante en la marca antecedente es la palabra
"PATAGONIA" y la misma se encuentra reproducida en la solicitante. En ese sentido, tenemos que
TPATAGONL{ FLOORING & DECI6 Y ETIQUETA es idéntica a la marca registrada "LAIES PATAGONTA Y
ETIQUETA". En el siguiente cotejo se puede corroborar Ia similitud gráfica y fonética entre ambas marcas: -

PATAGONLA FLOORING & DECKS (marca solicitante), y
LAJES PATAGONL{ (marca base de rechazo)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podrÍa causar 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 existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En
conclusrón, esta dependencia administraüva considera que la solicitud de registro de la marca
"PATAGONLA FLOORING & DECI(S Y ETIQUETA" no podrá coexistir con la marca oponente "LAIES

PATAGONL{ ", con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de

los productos por ambas comercializadas. --------

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma
clase. En nuestro sistema marcario, no se puede pasar por alto 1o establecido en el 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. Y teniendo en cuenta que para el
registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de Ia marca contra terceros y que
en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca
registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la
coexistencia pacífica entre las mismas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al

eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los ArtÍcul
inciso f) de la Ley N' 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que
confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mis

Altg'
Dit
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Resolución N' ',

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 367 DE FECHA 12 DE FEBRERO DEaO}O,DICTADAPOR
[.A, DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"PATAGONIA FLOORING & DECI(S Y mQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N" ¿7'9'|aOI9,SOLICnADAPOR
AGROPECUARIA AMERICANA SA.-.--------

Art.ls

ArL 2s

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

RES UELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 367 de fecha 12 de febrero de 2020 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "PATAGONIA
FLOORING & DECI(S Y ETIQUE"IA", clase 19, Acta N' 2759512019, solicitada a nombre

Ar[ 3e NOTIFÍQUESE.
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Resorución."lls $
POR LA CUAL SE RECONSTITI.IYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE DE
INVENCIÓN "COMPOSICIONES QUE CONTIENEN IDÉNTICAS SALES DE PoLIAMINA DE PESTICIDAS
ANIÓNICOS MIXTOS", EXPEDIENTE N' 1147703, A NOMBRE DE BASF SE.----.------

Asunción, 23Di['l02lt
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 Art. 120 del C.p.C., por providencia de fecha IZ
de noviembre de 2024, dispuso la intimación a las partes por el plazo de crnco días para que presenten las
copias de los escritos, doctlmentos y diligencias que se encontraren en su poder.

Que, el Artículo 88 de la Ley N" 1630/13 de Patentes de Invenciones, dispone:,,De la aplicación
supletoria. Se aplicarán sup)etoriamente, en lo que no fuese expresamente contemplado en la prisente ley,
las disposiciones del Código Civily procesal Civit." -------

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que elArt. 120 del Código procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza, " CoÁprobada la pérdida de un
expediente, el iuez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la sigtiente formá: fl el nuevo
expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución; fl quá eljuez intimará a las partes
para dentro del plazo de cinco dias presenten las copias de los escritos documentos y diligencia, gr" r"
encontraren e, su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por elmismo plazo, a fin def,u* r" eipidan
acerca de su autenticidad: y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, ús medidás que

DIRECCION NACIONAL DE

,. I'IIOPIITDAI)
,." INTEI-ITCTUAL

PARAGUAY

considere necesarias,

Qr're, a la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma crtada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitr-ld de registro de la patente de
invención "coMPosICIoNES QUE coNnENEN IDÉNTICAS sALES DE poLtAMINA DE pESTICIDAS
ANIÓNICOS Mlxros", EXPEDIENTE N' Lt477o3, A NoMBRE DE BASF sE, y dar continuidad a su
tramitación.

PoR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales
citadas,laDirectoraGeneralInterinadelaPropiedadIndustrial:..-.--.---

RESUELVE:

l) TENER PoR RECONSTITUIDO el expediente de sohcitud de registro de la patente de invención
"COMPOSICIONES QUE CONTIENEN IDÉNTICAS SALES DE POLIAMINA DE PESTICIDAS
ANIÓNICOS MIXTOS", EXPEDIENTE NO IT477O3, A NOMBRE DE BASF

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

l'Irlt, tr I

Dirtccilr C,t¡

3) NOTIFÍQUESE por cédula.

Dirrctión liac rr r'l'



DIRECCIóN NACIONAL DE

.# !t GOBIERNO DEI I PARAGUÁI
\-§ penncuAY REKUÁIf, tr PROPTEDAD

\J INTELECTUAL
PARAGUAY

Resolución.{I&-,t 
!,'

PoR LA CUAL sE CoNFIRT,ÍALARESOLUCIÓN N" 1.795 DE FECHA13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DISTADA

PoR LA omgcclÓN DE NIARcA,S, EN EL DGEDIENTE DE SOLICITUD DE REGTSTRO DE Iá, MARCA
"cEcoTEc y ETIQLJETA" CIáSE 11, H(PEDIENTE N" 808M/2018, A NOMBRE DE CECOTEC

TNNOVACTONES, S.L.

Asunción, 2:ill: ?fr?!,

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CECOTEC

INNOVACIONES, S.L. en contra de la Resolución N' 1.795 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la

Dirección de Marcas, y; --------"--

RE S U LTA:

eue, en fecha 25 de noüembre de 2019 se presenta el representante convencional de CECOTEC

INNOVACTOMS, S.L. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 1.795 de fecha t3 de

noüembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.

eue, en fecha 13 de diciembre de 2019 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto.

Que, en fecha 07 de agosto de 2020, el representante convencional de CECOTEC INNOVACIONES,

S.L. expresó agravios; Esta Dirección üene por contestada la expresión de agraüos y llama autos para

resolver en fecha 17 de septiembre de 2O2O. -------

CONSIDERANDO:

eue, 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: "SECOTEC",

registada con el número 407944 en fecha 28 de Nouiembre de 2014 a favor de KAESER KOMPRESSOREN

SE, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no podrán tener

coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión ente los consumidores.-, por lo
que de conformidad al artículo 6e de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)" ---------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) a simple u'sta se denota que las

marcas en estudio también logran disünguirse dentro del plano fonético, ya que las denominaciones

con letas diferentes, C y S; por ende, se pronuncian y suenan distinto; siendo esfe un elemento

-it "o, 
el que se comprueba que no existe riesgo algtno de confusión o asociación y mucho menos

dilución de derechos.../... como asi también se vislumbra que el rubro al cual va dirigido al rubro de

productos de uso domésüco, el cual cuenta con un público consumidor diferente al de la marca

antecedente, razón por la cual no existe riesgo alguno de confusión o asociación .../... También debemos

hacer mención que mi mandante ya cuenta con registros concedidos a favor de la marca CECOTEC, para las

c,lases 07 y 21, Registos Nos. 49O.497 y 49O.498, los cuales fueron otorgados por ésta Administtación, razón

por la cual el mismo posee un derecho adquirido sobre su marca y lo que pretende por medio de la

solicitud en estudio es hacer ertensiva la protección de la misma (.--) ".------'-

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

$sünguirQue, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que si

i C¡sraldo

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguiadas en la propia
resticciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a lA h«

in tjI
nl ¿r
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POR Iá CUAL SE CONFIRMA IJq. RESOLUCIÓN N. I.795 DE FEcI{A 13 DE NovIENfBRE DE 2019, DISIADA
POR I,{ DIRECCIÓN DE }vÍARCA,S, EN EL EXPEDIENTE DE SoLTcITT.,D DE REGIsTRo DE I.t }vfARCA
"cEcorEc Y mQUErA", CI^ASE 11, DPEDIENTE No 8ogg4/2019, A NOMBRE DE CECOTEC
INNOVACIONES, S.L

del registro marcario se encuentran para precautelar otos derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

En ese senüdo, en los aspectos gráfico y fonéüco, enhe la marca base de rechazo 'SECOTEC" y la
solicitud de regisho de la ma¡ca "CECOTEC Y Ef,IQUE"tA", se eüdencia que la solicitante reproduce en el
mismo orden seis de las siete letras que posee la registrada en su denominación, siendo asi idénüca a la
marca antecedente. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonéüca en¡.e las
marcas mencionadas:

CECOTEC Y ETIQUETA (marca solicitante), y
SECOTEC (marca base de rechazo)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no eústen suficientes
elementos diferentes entre sÍ, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresión audiüva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

Que, desechando el análisis fonético-gramaücal, otro elemento relevante al momento de determinar
la disünüüdad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
solicitud de la marca "CECOTEC Y ETIQUE"IA' pretende obtener la cobertura pam pledt¡qlas de la cláse u,
presentando su solicitud con la siguiente descripción: "sartenes eléctricas; Sarfenes eléctricas de cocción;
Sartenes eléctricas Para asar; Sartenes que funcionan con electricidad; Ollas a presión domésücas
[eléctricas]; Ollas a presión eléctricas; ollas de cocción elécticas; ollas de cocina eléctricas para uso
industial; Ollas de vaPor; Ollas de vapor elécticas para huevos para uso domésüco; Ollas eléi¡icas de
cocción lenta; Ollas elécticas mulüfuncionales; Ollas eléctricas para seruir; Ollas elécü.:icas [para uso
domésticol; Freidoras; Freidoras comerciales de catering; Freidoras domésücas feléc¿¡icas]; 

-Freidoras

eléctricas; Freidoras elécticas para uso doméstico; Freidoras elécticas sin aceite; Freidoras industiales;
Máquinas freidoras de comida; Freidoras eléctricas de patatas; Calentadores y secadoras, secador de aire y
secador de aire caliente eléctrico portáüI, ninguno de ellos para uso en relación con aire comprimido o
vacio, en particular, ninguno de ellos para uso en relación con compresores, bombas de vacío o-soplantes;
Secador del pelo; Secadoras a vapor; Secadoras de aire caliente; Secadoras de ropa; Secadoras'de ropa
eléctricas; Secadores de aire; Secadores de aire caliente para secff el cabello; Secadores de cabello;
Secadores de calzado elécticos; Secadores de casco para salones de belleza; Secadores de manos;
Secadores de manos con coriente de secado de aire caliente; Secadores de manos eléctricos; Secadores de
manos eléctricos por aire caliente; Secadores de pelo de mano; Secadores de pelo no portáüles; Secadores
de pelo para salones de belleza; Secadores de pelo por infrarrojos; Secaáores de pie para el cabello;
Secadores del pelo para viajes; Secadores faciales de üre caliente; Toalleros términos'secádores;Aparatos
de aire acondicionado y para calefacción, ventilación y depuración del ambiente ninguno de ellos para uso
en relación con aire comprimido o vacio, en particular ningano de ellos para uso en relaiión con
comPresores, bombas de vacÍo o soplantes; Aparatos de bronceado; Aparatos para cocinar, calentar, enfriar
y Para el tatamiento de alimentos y bebidas; Calentadores y secadoras; Equipos de congelación y
refrigeración, ninguno de ellos para uso en relación con aire comprimido o vacíi, enparticulariinguno de
ellos para uso en relación con compresores, bombas de vaiÍo o soplantes; Equipos y apiatos de
iluminación; Hllgros pan uso industial y doméstico; Instalaciones sanitariás, equipos di sariarru"n¡g y para
e]abastecimientodeagua,comprendidosen]ac]ase11(oNCE)...,.u..------.--------.-----.-q,\]ñ,-----
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ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de .

EflQLTEIA", clase 1I, Expediente No 80884/2018, solicitada

ResoluciónN';- :

POR I,q, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N. 1.795 DE FEcFI,A 13 DE NoVIEMBRE DE 2oI9, DISInDA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL HrpEDIENTE DE SoLIcTTUD DE REGISTRo DE LA MARCA
"cEcorEc Y ETIQUEIA", CLASE 11, E)(PEDIENTE N" 90884/2018, A NOMBRE DE CECOTEC
INNOVACIONES, S.L.

Por su parte, la marca base de rechazo "SECOTEC" tiene registrada la cobertura de todos "Aparatos,
disposiüvos y máquinas Para el tratatniento del aire, incluyendo aquellas para el acondicionatnientá de aire
comprimido, principalmente para la separación y desecho de contaminación liquida o sólida del aire
comprimido, instalaciones de frltos de aire, aparatos pwificadores de aires y máquinas purificadores de
aire, secadoras de aire, incluyendo secadoras de aire comprimido,..//..5e reiuindica prioridad en base a la
solicitud alemana de 30 2013 006 512.3/07 de fecha 19 de seüembre de 2013" . Fácilmente se colige que el
contenido de la cobertura es simila¡ y Por ende, la capacidad de confusión está acreditada. Las marcas
analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que al proteger los mismos productos de la clase lI. las
posibilidades de asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.-----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáücas al sostener que las marcas en pugna podrán coexisür 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 üsión en conjunto demuestra que sf existe posibitidad de confusión enbe las marcas enpugna. En
conclusión, esta dependencia administraüva considera que la solicitud de registro de la marca "CfCbtfC,
no podrá coexisür con la marca antecedente "SECOTEC', con la cual presenta más semejanzas que
diferencias, mánme considerando la naturaleza de sus prgduqles

Que, a este respecto, no se puede pasar por alto lo establecido en ArL 2 Inc f de la Ley ¡Zg4lgS,el cual
expresamente prohÍbe el registro de signos idénücos 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. Y teniendo en cuenta que para el registo marcario lo
determinante es proteger a quien üene uso exclusivo de la marca conha terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca regishada de manera tal
que el consumidor pueda creer que üenen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacÍfica enhe
las mismas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuiüvo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos ge y Za
inciso f) de la Ley N' 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia adminishaüva que corresponde
confitmar la Resoluciónapelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas. --------------

PORTATITO,
I.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE Lq. PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL le CONFIRMAR la Resolución N' 1.795 de fecha 13 de noüembre de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.

ArL 2e la marca "CECOTEC Y
a nombre de CECOTEC

INNOVACIONES, S.L---

ArL 39 NOTIFÍQUESE.--------.-
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Resolución-'09

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 85 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023, DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I-A, MARCA'BIOZIM
LABORATORJO DE ANÁLISIS Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENIE N' 107826/2019, A NOMBRE DE
IDALINA DALLES DE SEMIDEI.

Asunción,23DIC 
20llr

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Idalina Dalles
De Semidei en contra de la Resolución N' 85 de fecha 20 de enero de 2023, dictada por la Dirección de

Marcas, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 02 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de ldalina Dalles De
Semidei e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 85 de fecha 20 de enero de2O23,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 27 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 0l de agosto de 2023, el representante convencional de Idalina Dalles De Semidei
expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 14 de agosto de 2023.--

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, la solicitud de registro de la marca
BIOZIM LABORATORIO DE ANÁLISB ha sido presentada para amparar los seruicios de la clase 44. Que
habiendose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca: Expediente 2O12-1213545 Denominación BIOSYN Clase 5 Registro 375067 Titular
Multi Agro Import Export. S.a (PY). 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 artÍculo 6e de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-» -----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, las marcas en pugna son
disimiles en lo que respecta a su conformación, como así también gramatical, fonética y visualmente
conforme iré desvirtuando con este escrito, demostrando la incorrecta interyretación que se alega en la
resolución emiüda".

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, 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.

375067 de la marca "BIOSYN", Clase 05 a nombre de Multi Agro Import. Export. S.A. venció el

@f, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo fen

r :,;irj,d InCustrial

Propieriad lnttltcrual

poder hacerlo.----

Dilc" ¡¡ ' i"'l[il ifitcllna
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POR LA CUAL SE REVOCA I.á, RESOLUCION N'85 DE FECHA 20 DE ENERO DE2023, DICTADA PORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOZM
LABoRAToRIo DE ,lNÁusls y ETIeUETA", CLASE 44, EXeEDIENTE N" 107826/2019, A NoMBRE DE
IDALINA DALLES DE SEMIDEI.

Al respecto, la Ley 1294198 de Marcas establece en su Artículo 19: "El registro de una marca tiene
validez por diez años, y podrá ser prorrogado indefinidamente por periodos de igual duración, siempre que
su renovación se sokcite dento del último año antes de su expiración y que se observen las mismas
formalidades que para su registro. El nuevo plazo se computará desde la fecha del vencimiento del registro
anterior. Podrá solicitarse la renovación dento de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de
vencimiento, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido además de la tasa de renovación
correspondi ente ". - - - - - - -

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. 7 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.-----------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RESUELVE

Ar[ le REVOCAR la Resolución N' 85 de fecha 20 de enero de2023 dictada por la Dirección
de Marcas.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"BIOZIM LABORATORIO DE ANÁLISB y ETIeUE"|A", clase 44, Expediente No

,(-,1\, GOBIERNO nnr. PARAGVÁI
\iJ-I, PARAGUAY I REKUAI

Resolución-"(L

otREcctóN NActoNAL DE

V.3, PRoPTEDAD\id INTELECTUAL

10782612019, solicrtada a nombre de
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Resolución

poR I-A cuAL sE coNFIRMA Lrq, RESoLUctóN Ne 8ól DE FEctlA 25 DE MAYO DElozz,DIcrADAPoRl¿.
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE Iá. I'ÍARCA "UMO Y

EflQUEIA", CIASE 30, DPEDIENTE N" 5363812O2L, SOUCIIADO POR GRUPO SANTA ROSA S.RL.---

Asunción, 2l 
- ^ ''

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GRUPO SANTA

ROSA S.RL., contra la Resolución Ne 861 de fecha 25 de mayo de2O22, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

eue, en fecha 07 de noüembre de 2023 sepresenta el representante convencional de GRUPO SANIA

ROSA S.RL. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 861 de fecha 25 de mayo de

2022, dictada por la Dirección de Marcas.-

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

apelación inte¡puesto.

eue, en fecha 3l de enero de 2024, el representante convencional de GRUPO SANIA ROSA S.RL.

expresó agraüos. Esta Dirección üene por presentada la expresión de agraüos y llama autos para resolver

en fecha 01 de febrero de2O24.

CONSTDERANDO:

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

antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en ücha clase de la marca: Expediente

2Ot2-t2St34O Denominación HUMO L1QUIDO Clase 30 Registro 396376 Tintlar Geson S.a (AR) Comentario:

eue ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifrca, en

una misma clase, sin crear riesgo de confusión enLre los consumidores.- Por lo que de conformidad al

artÍculo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...r.------"-

eue, entre otros argumentos, se agraüa la apelante y manifiesta: "(...) La marca solicitada por mi

mandante está formada por un solo vocablo \JMO, mientas que la marca base del rechazo está conformada

por dos palabras HUM7 + LÍqwoo. .../... eue, ante la clara desigualdad conceptual e ideológica entre los
'signos 

en cuesüón, habría que agregar además, que las marcas en pugna protegen productos totalmente

diferentes, la marca solicitada por mi mandante IJMO protege "exclusivamente sándwiches" EN LA CLASE

30, mientas que la marca báse del rechazo HUMO LIQUIDO protege *todos" los productos, pero a]

consütuir el nombre del producto, la marca será solamente válida para dicho producto "aromaüzante

líquido" conforme lo establece claramente el Articulo Ne 10 de nuesta legislación vigente. Por lo tanto no

háy denominaciones y tampoco en los productos amparados por dichos signos. De hecho, la marca HUMO,

clase 43, Registro Ne 501084 a nombre de Femando Campuzano Franco, también coexiste pacÍficamente

con la marca del rechazo sin ningún riesgo de confusión (...)"----------

eue, corresponde a esta instancia administraüva resolver sobre la procedencia o no del recurso

interpuesto

eue, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N' lzg4lgl,las marcas son signos que sirven P}$stngulr
productos o servicios. sin embargo, se encuentran reguladas en la pro

6

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a
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Resolución..0 "
PoR I¿. cuAL sE CONFIRMA LA REsoLUctóN Ne 861 DE FEcI-IA 25 DE MAyo DEzozz,DIgIADA poR Lá.pnpcclÓN DE MARcAs, EN EL r><pEDIENTE DE soLIcITLJD DE REGISTRo DE LA lvfARcA "uMo y
ETTQUE"TA', CIáSE 30, H(PEDIENTEN'53638/2021, SOLICIIADO PORGRI.JPO SA}IIAROSAS.RL.---.-------

del registro marcario se encuentan para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a consütuir una marca.

En ese senüdo, en cuanto a los aspectos gráficos y fonéücos, de las cuaho letras que componen la
marca base de rechazo "HUMO LIQUIDO', se eüdencia que 3 letas son reproducid", 

"., "i-irmo 
árden en

la solicitud de registro de la marca "UMO Y ETIQT E-IA'. Por lo tanto, se concluye que la marca solicitada
"UMO Y ETIQUEIA' es idéntica a la marca registrada "HUMO LIQUIDO'. En el siguiente cotejo se puede
corroborar la similitud gráfica y fonéüca ente las marcas mencionadas: -----------

UMO Y EIQUETA (marca solicitante), y
HUMO LIQUIDO Y ETIQUETA (marca base de rechazo)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

Que, desechando el análisis fonéüco-gramaücal, otro elemento relevante al momento de determinar
Ia disünüüdad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
solicitud de la marca "UMO Y ffiQUEIA' pretende obtener la cobertura para productos de Ia clase 30,
presentando su solicitud con la siguiente descripción "...Exclusivamente iand6"h"r...". por su parte, la
marca base de rechazo "HUMO LIQUIDO' üene registrada una cobertura que abarca todoslo, productos
dentro de la misma clase. Fácilmente se colige que el contenido de la cobertura es similar y pár ende, la
capacidad de confusión está acreditada. Las marcas analizadas no solo presentan similitud g.áfi"r, sino que
al proteger los mismos Productos de la clase ?0, estarían compartiendó los mismos lugares=de venta, razón
por la cual las posibilidades de asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.------

Que, enhe los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáücas al sostener que las marcas en pugna podrán coexisür 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 resultadá que
arroja la visión en conjunto demuestra que sf existe posibilidad de confusión entre hs áarcas en pugna. En
conclusión, esta dependencia administraüva considera que la solicitud de regisko de la marcá "ÚUO y
ETIQUE-IA' no podrá coexistir con la marca antecedente "HUMO LIQLTIDO y meUEIA,, con la cual
presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de sus pladl¡sla§.

Que, a este respectg, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley lzg4lgg,el cual
expresamente prohÍbe el registro de signos idénücos o similares para los mismos producios o servicios, o
para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar rieigo de confusión o de asociación con esa
marca' situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a qüen üene uso exclusivo de la marca conha terceros y qr" 

"., 
el caso de autos

cla¡amente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada taI
que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inüable Ia co



DIRECCIÓN NACIONAL DE

{r lPROPTEDAD
\P INTELECTUAL

PARAGUAY

ú \ GOBIERNO nn¡. I PARAGUÁI
\J PARAGUAY I REKUAI

Resolución

POR LA CUAL SE CONFIRTV(A Iá RESOLUCIÓN N9 861 DE FECHA 25 DE }I{AYO DEaOa1,DICTADAPORI¿,
DIRECCIÓN DE T{ARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE REGISTRO DE LA N,ÍARCA "I.JMO Y
EflQUE"IA", CI-A,SE 30, H(PEDIENTE N' 53638/2021, SOLICITADO pOR GRt pO SAI$TA ROSA S.RL.-----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuiüvo del derecho ma¡cario, conforme a lo dispuesto en los Ar[ículos ga y 2a

inciso 0 de la Ley N" 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confrrmar la Resoluciónapelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.

PORTAI.ITO,
I.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE T¿. PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE:

ArL le CONFIRIVIAR la Resolución N' 861 de fecha 25 de mayo de 2022 dictada por la
Dirección de Marcas.

ArE 2e

Art. 3e NOTIFÍQr.JESE.
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Resolución N"

POR L¿. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 556 DE FECHA 11 DE IULIO DE2O22, DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

MARCA "MARCA FIGURATTVA", CLASE 09, EXPEDIENTE N" 1296612019, SOLICmADA IAGUAR LÁ,ND

ROVER LIMITED.--
Asunción, 4 ., i;1 .' r¡,)lI ,i ",-' 

¿rra

VISTO:
la Resolución

El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del PUMA SE, contra
N' 556 de fecha 11 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos,

v;

RESULTA

Que, en fecha 16 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de PUMA SE e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 556 de fecha 11 de julio de 2022, dictada por
Ia Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 13 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedró el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 13 de marzo de 2023, el representante convencional de PUMA SE. expresó agravios; en
fecha 18 de agosto de 2023, el representante convencional de IAGUAR LAND ROVER LIMITED. presentó el

escrito de contestación de los agravios. En fecha 0l de septiembre de 2023 se llamó Autos para Resolver.----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Al realizar el cotejo de las marcas en conjunto y
sucesivamente, y analizando las constancias obrantes en el expediente administrativo. se aprecia que Ia
MARCA FIGURATIVA contiene elementos que le brindan aptitud distintiva propia.../.... Es importante
mencionar que la parte solicitante ya posee su marca registrada en nuestro país en las clases 09, 12, 35,36, 37

y 41, en dichos registros marcarios ya se observa el elemento figuraüvo deljaguar saltando, es decir la parte
oponente ya se encuentra coexistiendo en el mercado con elelemento figurativo en el cual fundamenta su

acción litigiosa.../... Las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente pues poseen elementos que las

distinguen plenamente una de otra.../... Por todo lo expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico
marcario vigente, ésta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".--

Que, se agravia la apelante, representante convencional de PUMA SE y, entre otros aspectos,

menciona: "(...) Las marcas enfientadas son extremo semejantes en los planos gráficos y conceptual, motivo
por el cual una eventual coexistencia pacifrca entre las mismas es imposible.../... La marca solicitada es una

copia servil de la marca de mi mandante.../... No existen diferencias sustanciales a los efectos de considerar a
la solicitada como una maÍca novedosa.../... La firma solicitante representa en lo que entendemos la forma
de un jaguar, pero en la misma posición de un ataque protegida por la marca de mi mandante con lo que
hace que su marca se asocie aún más con las marcas concedidas, protegidas y notorias de mi mandante.../...

De lo antedicho surge que las diferencias son mÍnimas, por lo que es imposible que pueda haber una

coexistencia pacifica entre las marcas en pugna ya que el peligro de confusión tanto directo como indirecto
está latente.../... La marca de mi mandante no solo cuenta con derechos adquiridos en nuestro pais y en

varias jurisdicciones, sino que también es notoria a nivel mundial.../... La presente solicitud de marca,

además de determinar la confusión en el público consumidor, determina un detrimento a los derechos de

PIJMA SE quien ha adquirido y puesto esfuerzo en posicionar a su marca como lÍder en el sector=,/... Por
todo lo expuesto, a Ia Señora Directora solicito, oportunamente, dicte resolución rqvocand,

partes N" 556/2022."
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Resolución-'-Oit] 7
POR LA CUAL SE CONFIRMA L-A. RESOLUCIÓN N" 556 DE FECHA 11 DE JULIO DE}OLL,DICTADA pOR Lá,
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
MARCA "MARCA FIGURATTVA", C[-A,SE 09, EXPEDIENTE N" t296612O19, SOLICITADA IAGUAR LAND
ROVERLIMmD.-------

Que, la rePresentante convencional de la firma JAGUAR LAND ROVER LIMITED., entre otros
aspectos, menciona: "(...) La solicitud de registro de la MARCA FIGURATIVA no es una copia servil de las
marcas de la oponente, pues de será así cómo se explicaría el hecho de que mi mandante ya tenga
registrada la figura que se solicita en autos, la figura deljaguar saltando, desde el año 1995.../... Es así que la
oponente no tuvo en cuenta que mi mandante ya que posee un derecho adquirido en nuestro paÍs sobre la
figura del jaguar saltando.../- En la contestación de esta oposición fueron invocados registros locales y
extranieros de la figura del jaguar saltando, siendo singularmente relevante el registro de la marca
concedido en la misma clase pedida en autos desde el año 2018.../... De denegarse el registro de la MARCA
FIGURATIVA en nuestro país, como la oponente sugiere hacerlo estarían desconociendo los derechos
adquiridos de mi mandante sobre dicha denominación.../... S¡n necesidad de un detenido y profundo
análisis, como lo haria el consumidor promedio, cuando se puede apreciar que las marcas en pugna
presentan notables diferencias desde todos los planos.../... Las marcas enfrentadas no cubren los mismos
productos.../... Al cubrir distintos articulos y aparatos, no existe presunción de conexión competitiva ya que
las marcas en pugna distinguirán productos con distintas finalidades y que operan en rubros diferentes.../...
A confesión de parte, relevo de pruebas. Como se trata de logotipos ya conocidos , registrados en nuestro
paÍs, la posibilidad de confusión y/o asociación es nula, pues como bien lo reconoce la oponente, el
logotipo de puma es relacionado con la opoennete, sucediendo lo mismo con la marca de mi mandante.../...
En consecuencia, solicito a la Señora Directora General, oportunamente dicte resolución confirmando en
todas sus partes la Resolución N" 556/2022.

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el
consecuente análisis de coexistencia entre los signos "MARCA FIGURATTVA" (solicitada en clase 09) y
"MARCA FIGURATTVA' (oponente- clase 09). - - - - - - - - -

Que, uno de los criterios para analizar la posibilidad de confusión existente entre los signos marcarios
es que sean analizados en forma conjunta, 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, analizando los agravios del recurrente, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho
menos de considerable o signrficativa magnitud, ya que la solicitada cuenta con el diseño de un jaguar color
blanco con una postura detallada que denota velocidad y poder, mientras que la marca oponente cuenta
con un diseño más lineal y minimalista, en una postura activa o de salto, lo que enfatiza su agilidad
energÍa. En síntesis, al comparar ambas marcas en su conjunto, son diferentes, disÍ
distintivas una de otra. --------

marca solicitada marca oponente
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Resolución N"

PoR lá. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'556 DE FECHA 1l DE IULIo DEzozz,DIcIADA poR tá,
DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGIS'IRo DE

PARAGUAY

MARCA "MARCA FIGURATTVA", CLASE 09, EXPEDIEN]E N" t2g66l2ol9, SOLICITADA IAGUAR LAND
ROVERLIMMD.--

Que, aunque ambos logotipos utilizan la imagen de un felino para representar cualidades de
velocidad y poder, la marca oponente está asociada al mundo deportivo, con un enfoque en ropa y calzado
para actividades fisicas y deportivas, en cambio la marca figurativa solicitada, es una marca de automóviles
de lujo o de alta gama..------

En ese senüdo, aunque las figuras 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 coáxistencia de las marcas en conflicto

Que, tal y como lo menciona el solicitante, JAGUAR LAND ROVER LIMITED cuenta el registro
E-§

marcario de la marca IAGUAR Y ETIqUETA, , A C U A R, clase 09. Registro N. 458.292; JAGUAR 
y ETIeUETA,

JAIGtJ''AR, clase 12, Registro N" 457.409; JAGUAR y ETIeUETA,

N \\-
, A G U A-R , clase 35, Registro N. 43673g,

MARCA FIGURATIVA \, clase 12, Registro N. 480.626; MARCA FIGURATIVA, \ clase 37;B=
Registro N" 542780; MARCA FIGURATIVA, \=, clase 4l; Registro N" 456.924, entre otros. En ese
sentido, mal podrÍa el oponente alegar que se verÍa afectado por una eventual coexistencia con la solicitud
hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la
cual ya tiene un derecho adquirido.-

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 conjugar
tres elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importantd,t.
En ese sentido, tal como acontece en el caso de autos, teniendo en cuenta que la marca roli.it"d, y
registrada en el paÍs es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y gozadel carácter de notoria,
por tanto, esta Dirección encuentra fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida

Que, tal como acontece en el caso de autos, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra ,,Derecho de
Marcas": " cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del
carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidadáe evitar
el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses
del público consumidof'z. ----------

Que, la solicitud de registro como la marca oponente, corresponden a una marca notoria a nivel
mundial, líder en sus rubros y cuyos logos son fácilmente reconocidos y asociados a los productos y
servicios de las mismas, tanto por su consumidores, asÍ como también por aquellos que ná,]a6óhrpn
consecuencia el riesgo de confusión entre la marca solicitada y Ia marca oponente es
consumidores identifican fácilmente a la figura solicitada y de la registrada.- ------------ti,---

I Mathely, Paul, "Le droit frangais des signes distinctives", p. 18, parís. 1984.
r "DERECHO DE MARCAS" - f orge Otamendi. s. ed.. CA.si, Abeledo perrot, zolT - pag.453.
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Resolución N" f} ;l.,*#2,

pOR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESoLUCIÓN N" 556 DE FECHA 1I DE IULIO DE2O22, DICTADA POR LA

DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, ENELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DEREGISTRO DE

MARCA "Iy!ARCA FIGURATWA", CIA,SE 09, EXPEDIENTE N" L296612019, SOLICTTADA JAGUAR tá.ND

ROVER LIMITED.- - -....-- ---

eue, en conclusión, las marcas en pugna son dos referentes en sus respectivas industrias,

destacándose por su sólida presencia y el reconocimiento global que han logrado a lo largo del tiempo. La

marca Jaguar de Land Rover es sinónimo de lujo y desempeño en el sector automotriz, mientras que Puma

."pr".".ri, calidad y rendimiento en el ámbito deportivo. A pesar de sus diferencias en productos y

enfoque, ambas marcas comparten un fuerte Iegado de innovación y prestigio, lo que les permite coexistir

de manera armoniosa, Cada una sobresaliendo en su área particular y satisfaciendo las necesidades

especÍficas de sus consumidores.----------

eue, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Dirección que la solicitud de registro

"MARCA FIGURATIVA" no atenta contra los intereses de la marca oponente;en consecuencia, corresponde

confirmar la resolución recurrida

PORTANTO,
I*A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE Tá, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUE LVE

CONFIRMAR la Resolución N" 556 de fecha 11 de julio de2022, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos.--

prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "MARCA
', Acta N" 1296612019, clase 09, solicitada J

NOTIFÍQUESE por céduia.

Art.l"

Art.2o

ArL 3o

ORDENAR la
FIGURATTVA"
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Resoruciónn,"-fr-t tri 'ffi

poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcIóN N" z5l DE FEcHA 04 DE ocruBRE DEau¿3,DIS[ADA PoR LA
pnTccTÓN DE AsUNToS MARcARToS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGISTRO DE

Lá. MARcA .uNA INNovADoRA cREActóN pp N,ÍAR coco ocÉtNo AzvL Y mQLrErA', cI-AsE 03,

EXPEDIEN]E N" IO7 6721202I, SOLICTTADA POR TROVATO CJ.Sá"

Asunción, 3ODIC 20Ut

apelación interpuesto por el representante convencional de TROVATO C.I.SA

de fecha O¿ de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
VISTO: El recurso de

contra la Resolución N" 751

Litigiosos, y;

RESULTA:

eue, en fecha 24 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de TROVr\TO C.I.SA.

e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N'751 de fecha o4 de octubre de2023, dictada

por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2023 fi¡e dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto.

eue, en fecha 16 de febrero de 2024, el representante convencional de TROVAIO C.t.Sá" expresó

agravios; y en fecha 13 de mayo de2O24,fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos

para resolver en fecha 22 demayo de2024.

CONSIDERANDO:

eue, la Resolución recurrida considera: "N cotejar las marcas enfrentadas, es posible apreciar que las

mismas uNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO OCÉANO AZTJL (solicitada) y GRUPO CAVALLARO.

COCO CAVALLARO. IABON DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP MARINA ANTIBACTERIAL

(registradas), no podrÍan coexisür debido a la notoria semejanza er? sus etiquetas, lo que podria inducir a

error .../... las marcas enfrentadas pretender identificar los mismos productos de la clase 03, citcunstancia

que agrava ta posibilidad de confusión .../... el diseño gráfico de un coco partido en dos es un elemento clave

in la-preseniación de estos jabones, y su similitud en ambas etiquetas es innegable .../... es criterio de esta

Dirección hacer lugar a la oposición deducida por coffesponder asÍ en derecho".

eue, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, exPresa: "Las marcas deben ser coteiadas ei? su

conjunto y no en un elemento de uso común como lo es la figura del COCO PARTIDO presente en ambas

etiquetas y menos aún en la palabra COCO .../... la marca UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO

oCÉANo AZLIL llevan en su composición la afamada y notoria marca MAR, registrada en numerosas formas

y etiquetas .../... existen un sinfín de marcas que contienen la gráfica del C)CO PARTIDO en sus etiquetas y
no portal motivo son asociados a una misma fuente".

eue, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: "H momento

de crear el logotipo de la marca "uNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO OCÉANO AZIIL Y

ETIeUETA. ei disenador de la marca se inspiró completamente en la marca de mi cliente GRUPO

CAVALLARO. COCO CAVALLARO. JABON DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP MARINA

ANTIBACTERIAL y ETIeUETA, pues utiizó un fondo similar de color celeste protegido coma elemento del

conjunto de la marca de mi cliente .../... la solicitante utilizó una imagen similar del coco partido, con una

poiiriOn similar, rodeado de agua y a pesar de que la contraparte agregó un pedazo de coco, esty*gra
en absoluto la distintividad necesaria .../... amabas marcas fueron solicitadas para_-la^misma

los mismos productos .../... Io realizado por el solicitante constituye, un acto viS

(}cnc i:l
Nacroril dtltL¡lt
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Resorución..1)-ü t ffi
PoR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N'751 DE FEcHA 04 DE ocruBRE DEzoz3,DIcIADA poR LAplRecctÓN DE AsuNTos MARcARIos LITIGIosos EN EL ExpEDTENTE DE solrcmuD DE REGISTRo DE
LA I'fARcA "UNA INNOVADORA CREACIÓN pp MAR Coco ocÉeNo AztJLy ETIeuETA:, ctAsE 03,
EXPEDTENTE N" IO7 6721202I, SOLICITADA POR TROVATO C.I.SA

Que, corresponde a ésta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso inte¡puesto

Que, en primer término, Ias 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 Ias mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "UNA INNOVADORA
CREACIÓN DE MAR COCO OCÉANO AZUL Y ETIQUETA" y la marca oponente "cRupo CAVALIARo.
COCO CAVALIáRO. IABON DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP. MARINAANTIBACTERIAL
Y ETIQUEIA", se evidencia que, Por un lado la solicitada está compuesta de ocho vocablos mientras que la
oponente consta de trece vocablos y que si bien comparten el vocablo COCO, el mismo deviene irrelevante
al ser de uso común. 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 qru g".r".rn ambas
es diferente una de otra, además cuentan con un extensión visualmentedisÍmil.

UNA INNovADoRA CREACIÓN DE N,ÍAR coco ocEANo AzuL y ETIeuE"rA (solicitada), y
GRUPO CAVALIáRO. COCO CAVALIARO. IABON DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SoAp.MARINAA¡ITIBACTERIALYETIQUEIA (oponente)

- Que, si bien es cierto que entre las denominaciones UNA INNOVADORA CREACTóN OB MAR CoCo
ocÉl"ANo AzuL y mQUETA (solicitada), y GRUpO CAVALT NtO. coco CAVALLARO. IABON DE
TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP. MARINA ANTIBACTERIAL y ETIQUETA (oponente), se
comparte el vocablo "COCO", 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: COCO, clase 03, Registro N' 471409 a nombre de CHANEL SARL;IABON
DE COCO MBOCAYA, clase 03, Registro N' 438703 a nombre de Inca Industrial y Comercial Sociedad
Anonima'; COCOA BEACH, clase 03, Registro N" 579638 a nombre de ALGABo S.A.; extremo que demuestra
la coexistencia pacÍfica de las mismas dentro del mercado y que mal podrÍa el ütular de la marca oponente
pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ------------

Que, siendo asÍ, el vocablo "COCO" 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" l}g4llggg de Marcás 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 contánidos in ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio". -----------

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta
con las marcas registradas MA& clase 03, Registro N. 581322; MAR ORGANICS, clase 03, Registro N. 501293;
MAR ANTIBAC, clase 03, Registro N" 555174, MAR, EL IABON PERFECTO, clase 03, Registro N" 465647; entre
otras. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo
denominaciones similares, con el mismo vocablo preponderante "MAR", y en la misma clase 03; por lo que
la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le
pertenece con la incorporación de otros vocablos de uso común

Que, con relación a las etiquetas, vemos que, si bien existen algunos elementos en común,
coco y los tonos relacionados con el agua y la frescura, estos son de uso común
cuidado personal. Además, presentan diferencias claras en las marcas y

ase de
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Resorución..S-ü- í; ffi
POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 75I DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEaOL3,DICTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGISTRO DE
LA MARCA 'UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO OCÉANO AZUL y ETIQUETA", CLASE 03,
EXPEDIENTE N" IO7 6721202I, SOLICMADA POR TROVATO C.I.SA

siendo ambas notorias dentro del mercado, así como en detalles visuales como Ia tipografia y el diseño. Con
relación a los elementos compartidos, como el coco y los tonos azules, son recursos genéricos asociados a

esta categoría de productos, relacionados con la frescura, limpieza y naturalidad. Los consumidores suelen
idenüficar los productos principalmente por la marca y otros detalles distintivos, reduciendo el riesgo de
confusión. Por lo tanto, las marcas pueden convivir siempre que mantengan las diferencias actuales que
permiten su reconocimiento individual.-

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 revocar la resolución
recurrida.

Art.le

ArL 2e

PORTANTO,
LA DTRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N'751 de fecha 04 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la
INNOVADORA CREACTÓN Op MAR COCO OCÉANO AZULY ETTQUETA',,

Ar[ 3e NOTIFÍQT ESE por cédula. ---------)

marca "UNA
clase 03, Acta

N" 1O767212021, solicitada a
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Resorución rt.1)-ü.--q,
PoR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' TS3DEFEcHA 04 DE ocTUBRE DEIII3,DICrADA poR LApmrcctÓN DE ASUNTOS MARcARIos Lmclosos EN EL EXpEDIENTE DE solrcrruD DE REGIsTRo DE
Lá, MARCA "UNA INNovADoRA CREACIÓN op MAR coco ALMENDRAS & VAINILLA,, cIásE 03,
EXPEDIENTE N' 107670/202I, SOLICITADA POR TROVATO C.I.SA

Asunción, :i .,111{

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de TROVATO C.I.SA
contra Ia Resolución N" 753 de fecha o4 de octubre de 2O23, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; - - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de TROVATO C.I.SA.
e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' 753 de fecha 04 de octub re de ZOl3,dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 06 de diciembre de 2O23 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 16 de febrero de 2024, el representante convencional de TROVATO C.rcá" expresó
agravios; y en fecha 13 de mayo de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos
para resolver en fecha 22 de mayo deZO24.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "H cotejar las marcas enfrentadas, es posible apreciar que las
mismas UNA INNovADoRA 1REACIÓN DE MAR coco ALMENDRAS & vATNILLA y ETIeIETA (soliiitada)
Y GRUPO CAVALLARO. COCO CAVALLARO, JABON DE TOCADOR NATURAL. NAruRAL BEAUW SOAP.
CLASICO ANflBACTERL4L (registradas), no podrian coexistir debido a la notoria semejanza en sus
etiquetas, lo que podria inducir a error .../... Ias marcas enfrentadas pretender idenüfrcar los mismos
productos de la clase 03, circunstancia que agrava la posibilidad de confrtsión .../... el diseño gráfico de un
coco partido en dos es un elemento clave en la presentación de estos jabones, y su s¡militud en ambas
eüquetas es innegable ..,/... es criterio de esta Dirección hacer lugar a la oposición deducida por
corresponder así en derecho",

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "Las marcas deben ser cotejadas en su
conjunto y no en un elemento de uso común como lo es la figura del cOco pARTID7 presente en ambas
etiquetas y menos aún en la palabra coco .../... la marca MAR coco ALMENDRAS y VAINILLA llevan en su
composición la afamada y notoria marca MAR, registrada en numerosas formas y etiquetas.../... existen un
sinfrn de marcas que contienen la gráfica del COCO PARTIDO en sus etiquetas y no por tal moüvo son
asociados a una misma fuente".

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: "La parte
solicitante utilizó una imagen similar del coco partido uülizado por mi mandinte en su logátipo, existiendo
diversas formas de aplicar una imagen como la del coco .../... en el logotipo podemos apreciar que utilizaron
una posición similar .../... coincidentemente la palabra COCO se encuentra sobresaliendo de igual manera
que en la etiqueta de mi cliente; debemos mencionar la similitud en cuanto a la tipografra .../... ,-br, .1166
fueron solicitadas en la misma clase 03, cubriendo los mismos productos .../... lo'reálizado por el solicitante
constifuye un acto viciado de mala fe". ----------

DE

Que, corresponde a ésta Dirección resolver sobre la procedencia o no urso
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Resorución-"1)-ü- üü ü
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N' TS3DEFEcHA 04 DE ocrl.JBRE DE 2023, DICTADA PoR L-A

PN¡CCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGISTRO DE

LA t,fARcA "uNA INNovADoRA cREActót{ pp MAR coco ALMENDRAS & vAINILLA', cLAsE 03,

EXPEDIENTE N' 107670/2021, SOLICIThDA POR TROVATO C.I.SA.

eue, en primer término, Ias 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 "UNA INNOVADORA

SREASIóN DE MAR CoCo ALMENDRAS & VAINILLA Y ETIQLJETA" y la marca oponente "GRUPO

CAVALIARO. COCO CAVALT ARO. IABON DE TOCADOR NATURAL. NAIURAL BEAUTY SOAP. CIá'SICO

ANTIBACTERLAL Y ETIQUETA", se evidencia que, por un lado la solicitada está compuesta de ocho

vocablos mientras que la oponente consta de trece vocablos y que si bien comparten el vocablo CoCo, el

mismo deviene irrelevante al ser de uso común. 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 q,rá g".,"r."n ambas es diferente una de otra, además cuentan con un extensión visualmente

disÍmil.

uNAINNovADoRAcREACTóN DE MARcoco ALMENDRAS &vAINILLAYETIQLJETA (solicitada), y

cRupo CAVALI-ARO. COCO CAVALTARO. IABON DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP.

CLI{SICO AI{TIBACTERIAL Y ETIQUEIA (oponente)

eue, si bien es cierto que entre las denominaciones UNA INNOVADORA CREACTÓN Of MAR COCO

ALMENDRAS & VAINILLA Y ETIQUEIA (solicitada), y GRUPO CAVALIARO. COCO CAVALLARO.IABON DE

TOCADOR NATLRAL. NATURAL BEAUTY SOAP. CLASICO ANTIBACTERIAL Y mQUETA (oponente), se

comparte el vocablo "COCO", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares.

En áse sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se

encuentran registradas las marcas: COCO, clase 03, Registro N' 471409 a nombre de CHANEL SARL;IABON

DE COCO MBOCAYA, clase 03, Registro N' 438703 a nombre de Inca Industrial Y Comercial Sociedad

Anonima.; COCOA BEACH, clase 03, Registro N' 579638 a nombre de ALGABO 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 utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ------------

Que, siendo asÍ, el vocablo "COCO' 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 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 coniunto

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". -----------

eue, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta

con las marcas registradas MAR, clase 03, Registro N' 581322; MARORGANICS, clase 03, Registro N" 501293;

MARANTIBAC, clase 03, Registro N'555174, MAR, ELIABON PERFECTO, clase 03, Registro N' 465647;entre

otras. Es decir el ütular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo

denominaciones similares, con el mismo vocablo preponderante 'MAR', y en la misma clase 03; por lo que

la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le

pertenece con la incorporación de otros vocablos de uso común

Que, con relación a las etiquetas, vemos que si bien existen algunos elementos en común,los mismos

son de uso común en la clase 03, y además presentan diferencias claras en las marcas y logotipos

vs. "Mar", siendo ambas notorias dentro del mercado, así como en detalles vi como la ti
relación a los elementos compartidos, como el coco y los tonos naturales, nenc
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N' TS3DEFEcHA 04 DE ocruBRE DEzoz3,DIcrADA poR L-A,

omncclóN DE ASUNToS MARcARIoS Lmclosos EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REcISTRo DE
tá, MARcA "uNA INNovADoRA cREACTóN pg MAR coco ALMENDRAS & vAIMLLA', cLASE 03,

EXPEDIENTE N" 107670/202I, SOLICTTADA POR TROVATO C.I.SA.

en esta categoúa de productos, relacionados con la limpieza y la naturalidad. Los consumidores suelen

identificar los productos por la marca y otros detalles distintivos, reduciendo el riesgo de confusión. Por lo
tanto, las marcas pueden convivir siempre que mantengan las diferencias actuales que permiten su

reconocimiento individual.--- -- --- --

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 revocar la resolución

recurrida.

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL Ie REVOCAR la Resolución N" 753 de fecha 04 de octubre 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 "UNA

INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO ALMENDRAS & VAINILI.A', Acta N'
lO76701202l, solicitada a nombre de TROVATO C.I.S3. -----

ArL 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

%;*@

Resolución N"
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Resorución,u.G$jH #
PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTó¡¡ N" r3zo DE FEcFIA l8 DE Acosro DE 2021, DISTADA poR
LA DIRECCTÓN PT MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "LMAN,,
CLASE 30, EXPEDIENTE N" U53OI2OI9, A NOMBRE DE PABLO ESTEBAN MENOYO Y LEANDRO LUKAS
FRANCISCO MENOYO.

Asunción, 30Di[ 2021+

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PABLO ESTEBAN
MENOYO Y LEANDRO LUKAS FRANCISCO MENOYO contra la Resolución N' 1320 de fecha 18 de agosto de
2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de octubre de 2020 se presenta el representante convencional de la firma PABLO
ESTEBAN MENOYO Y LEANDRO LUI(AS FRANCISCO MENOYO e interpone recurso de apelación contra la
Resolución N' 1320 de fecha 18 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveído de fecha 19 de agosto de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 17 de febrero de 2022. Y por providencia de fecha 02 de marzo de 2022 esta
Dirección llama Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N" 1088 de fecha 12 de agosto de 2020 considera: "Que, habiéndose realizado la
búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca
LIVIA, registrada con el número 446025 a favor de COOPERATIVA COLONIZADORA MULflACTIVA
FERNHEIM LTDA. Y COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LTDA.; 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 articulo 6" de la
Ley N' 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, la Resolución N' 1320 de fecha 18 de agosto de 2021 confirma lo dispuesto por la resolución
citada precedentemente.- ---- -

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "La marca solicitada no reproduce la
marca de la oponente y el hecho de compartir algunos elementos en la denominación no es un elemento
determinante para negar la solicitud .../... mi mandante, a fin de incrementar las diferencias, solicitó su
limitación de la cobertura .../... la marca base de rechazo distingue un producto derivado de la leche.../... mi
mandante simplemente está buscando extender un derecho ya adquirido en el extranjero, a nuestro pais

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
orden de ideas, corresponde a esta instancia administraüva resolver si cabe o no la posibili
entre la solicitud de registro de la marca "LMAN", clase 30, con el antecedente ÍI-IVIA", 

-cla

i". (

hhfr
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POR I.á, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' I32O DE FECHA 18 DE AGOSTO DE}OLI,DISTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIEN]E DE SOLICITUD DE REGISTRO DE IA, MARCA "LIV[AN',
CLASE 30, EXPEDIENTE N" 64530/2019, A NOMBRE DE PABLO ESTEBAN MENOYO Y LEANDRO LUKAS
FRANCISCO MENOYO.

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "LlVlAN" y la marca base de rechazo

"LMLA", se evidencia que en Ia denominación de la solicitante se encuentra reproducida la marca base de

rechazo, diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la letra N en su desinencia. 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: -----

LMAN
LIVIA

(solicitada), y
(base de rechazo)

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 30. Al respecto, la marca base del rechazo, "LIVLA'se encuentra registrada para "Todos

los artÍculos de la clase 30, comprendiéndose entre ellos café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú,

sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados
comesübles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, sa/sas

(condimentos), especias, hielo" y la marca solicitante "LMAN" fue solicitada para "Mostaza, mayonesa,
kétchup, salsa barbacoa, aderezos para ensalada, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva,
uinagre, sa,lsas y otros condimentos". Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la
clase y a los productos cubiertos; y si bien la solicitada limita su coberlura, la misma deviene irrelevante al

encontrarse la marca base de rechazo registrada para TODOS los productos de la clase 30. ----------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del
consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "L[V[AN" en la misma clase 30. 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, sumando a ello la falta de un elemento gráfico que evite esta confusión teniendo
en cuenta que las marcas en pugna son marcas denominativas.---------

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 confirmar la
Resolución recurrida.

Art.le

ArL 2e

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

RE SUELVE:

CONFIRMAR Ia Resolución N" 1320 de fecha 18 de agosto de 2021 dictada por Ia Dirección
de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "LMIAN", clase 30, Acta N'
64.S3O|ZOL9, solicitada a nombre de PABLO ESTEBAN MENOYO Y LEANDRO LUKAS

ArL 3e

FRANCISCO MENOYO.
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ResoluciónN"_fl.i ,.,_ ,,,' *

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE RECONSIDERAcIÓN v SE REVocA I.¿, RESoLUcIÓN N.
697 DE FECHA 19 DE SEMEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIREccIÓN GENERAL DE PRoPIEDAD
INDUSTRIAL EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE tA MARCA "PRANn*, CIÁ,SE 05, ACTA
N" 65032/2015 SOLICITADA POR MHUL SHARMA

Asunción, 3 ¡ li;il li,U+

MSTOS: El recurso de reconsideración Acta Ns 2410II5I presentado en fecha 14 de noviembre de
2024, clase 05, solicitado por la representante convencional del solicitante RAHUL SFIARMA,, yi---------------

RE S U LTA:

Que, haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Marcas en su Art. 6o, la Dirección
General de Propiedad Industrial, emitió Ia Resolución N" 69712024 en fecha l9 de septiembre de zoz4.--------

Que, en fecha 14 de noviembre de 2024 fue presentado el recurso de reconsideración, por medio del
escrito acta N" 24101151.

Que, esta Dirección se declara competente para resolver respecto a la procedencia del recurso
interpuesto y a las pretensiones vertidas en el escrito de fecha 14 de noviembre de ZOZ4.--------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Haciendo un análisis del presente expediente, se
puede constatar que el apelante al momento de promover su oposición no solicitó la apertura del periodo
probatorio .../... esta Dirección considera que de conformidad con el art. 249 del CPC, la carga de tá prueba
recae sobre el oponente y al no haber solicitado la apertura de la causa a prueba en el peütorio del escrito
de oposición, corresPonde no hacer lugar al recurso de apelación planteado .../... corresponde confirmar la
providencia de fecha 13 de octubre de 2O16 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos y
ordenar la continuidad de los trámites en el expediente autos."--------------

Que, en su escrito de reconsideración, entre otros argumentos, expresa el solicitante "Como fuese
señalado al momento de expresar agravios, citamos primeramente el Art. 47" de la Ley de Marcas 1294/9g el
cual establece: "...5i hubiera hechos que probar se abrirá la causa a prueba por cuarenta dÍas hábiles, plazo
que empezará a correr a partir de la notificación por cédula a las partes. Las pruebas instrumentales podrán
ser ofrecidas y agregadas en cualquier momento del periodo probatorio. (Jna vez cumplida la contestación
o en su caso cerrado el periodo de pruebas, sin otro trámite el expediente quedará en estado de autos para
resolver, aun cuando no se hubiese contestado la oposición... El art. 243 del Código procesal Civil: "El juez
recibirá la causa a prueba, aunque las partes no la pidan, siempre que se hubiere alegado hechos
conducentes ecerca de los cuales aquellas no estuvieren conformes" .../... con lo antedicho, podemos
observar una clara omisión de los fundamentos legales relevantes presentados a la hora de resolver la
cuestión, dado que ladado que la Resolución N" 697 omite por completo de su análisis la aplicaciónde esfos
artÍculos enfocándose en la idea de que era deber del oponente solicitar la apertura del periodo probatorio,
Pero como hemos podido apreciar de los artÍculos precedentes, la finalidad de que se ordene o no la
apertura de la causa a prueba no tiene relación con las parte.s srho con la facultad envestida a los jueces, o
en este caso a la Directora de Asuntos Litigiosos de que existiendo hechos que deben ser comprobados se
ordenará la apertura aun cuando las partes no lo no soliciten y entendiéndose que al no poder comprobar
la existencia de los registros extranjeros la Directora debe ordenar la apertura a fin de demostrar tales
hechos. Recalcamos que estos articulos deben ser tenidos en cuenta para exigir el cumplimiento del debido
Proceso y más concretamente a la hora de la emisión de una resolución respecto al caso.
argumentos expuestos en el presente escrito, resulta evidente que no procede la

los

\r,
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Resolución N'

POR I.A CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N"
697 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Tá. MARCA "PRANA", CLASE 05, ACTA
N' 65032/2015 SOLICITADA POR RAHI.JL SHARMA.

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

interpuesto, y, considerando las previsiones legales del ¡rt. 124 y que la resolución atacada no es producto
de otro recurso, resulta admisible su estudio.-

Que, analizando lo argumentado por el recurrente, el mismo plantea que la Resolución N' 69712024

omitió analizar disposiciones legales relevantes, como los artículos 47 de la Ley de Marcas y 243 del Código

Procesal Civil. Estas normas establecen que la apertura del periodo probatorio no depende únicamente de

la solicitud de las partes, sino de la existencia de hechos controvertidos que deben ser comprobados. Al no

considerar estos fundamentos, la resolución limitó el derecho del solicitante a un debido Proceso,
privándolo de la posibilidad de demostrar hechos esenciales para la resolución del caso.----

Que, teniendo en cuenta que el análisis previo no evaluó de manera exhaustiva los argumentos y

normaüvas expuestos por el solicitante, y considerando que el debido proceso es un principio
fundamental, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y ordenar la apertura del periodo probatorio
para garantizar que la decisión final esté ajustada a derecho y a los hechos comprobados en el caso.-----------

Que, en base a los considerandos precedentes, procede la revocatoria de la resolución recurrida por
la via de la reconsideración.------

.í/ \. GOBIERNO nnr. I PARAGUÁI
\*# PARAGUAY I nEruÁl

71

ArL l'

ArL 2o

ArL 3'

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RESUELVE:

HACERLUGAR al recurso de reconsideración interpuesto por la solicitante.

REVOCAR la Resolución N" 697 de fecha 19 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de

Propiedad Industrial.

ORDENAR, la apertura del periodo probatorio y remitir el expediente a la Dirección de Asuntos

Marcarios Litigiosos a fin de que se conhnúe con los trámites de oposición a la solicitud de

ArL 4o NOTFÍQUESE.

registro de marca "PRANA", Expediente N" 65032/2015
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ResoluciónN

PoR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Ne l0ol DE FECFTA 16 DE IUNIo DEzozz,DIcrADA poR LAomrcclÓN DE MARcAs, EN EL EXPEDIENTE DE soLICITUD DE REGISTRo DE Lá, MARcA "RS oNLINE
CERCANÍA Y ENTRETENIMIENTo Y ETIQUETA", cLASE 35, ExrEDIENTE N" ;T4s;lzozt,sollcrrADo poR
COOPERATTVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LIMTTADA.--

Asunción, Sniiil 2lü

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de COOpERATTVA
MULTIACTTVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS SAGMDOS CORAZONES LIMNADA, CONTTA IA
Resolución Ne lOOl de fecha l6 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 24 de julio de 2023 se presenta la representante convencional de COOpERATWA
MULTIACTIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LIMIThDA e interpone
Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 1001 de fecha t6 de junio de 2022, dictada jor Ia
Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 07 de septiembre de ZOZ3 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto.

Que, en fecha2T de octubre de 2023, el representante convencional de COOpERATIVA MULTIACTIVA
DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LIMITADA expresó agravios. Esta Dirección
tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 0l de noviembre 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: Eipediente
2018-18106600 Denominación RS EMPRENDIMIENTOS INDIJSTRIALES C]ase 35 Registro 4954;0 Titular
Ricardo Nfredo Sanabtia BenÍtez (PY). 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 consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6p de la Ley 1294/9g de MÁrcas, no ha lugar a lo
solicitado (...)".- - - - - - - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) En el caso que nos ocupa, el
único elemento que las marcas 

-en 
cotejo tienen en común son las letrasRs; sln embargo, en la solicitud de

registro R.S ON¿1NE CERCANíA Y ENTRETENIMIENT) solicitada por mi mandante, la C11pERATIVA
MULTIACTIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVIüOS SAGRADOS CORAZONES LIMITADA, la RS son las
iniciales de RADIO SAGRADOS. Asimismo, las letras RS en la marca RS EM\RENDIMIENTOS
INDUSTRIALES base del rechazo, son las iniciales de su titular Ricardo Alfredo Sanabria Benítez.../... Las
MATCAS RS EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES Y RS ONLINE CERCANÍA Y ENTRETENIMIENTo son dos
emPresas que se dedican a diferentes sectores. RS EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES es una empresa de
constructora, ofrece proyectos de ingeniería civil, se enfoca en la fabricación y comercializáción de
productos industriales, como maquinaria, herramientas, equipos y montaje de silos. Mientras gue RS
)NLINE CERCANÍA Y ENTRETENIMIENTo se especializa en la oferta de servicios de
online, como radio online, W online, revista digital podcasts y redes sociales. Ambas
iniciales RS, pero tienen una imagen y un público objetivo completamente distinto (...)"- -

{*
ñeral Interina
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Resolución N

poR L¿. cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN Ns root DE FECHA 16 DE JUNIo DE2o22, DISTADA PoR LA

OMECCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RS ONLINE

cEnceNÍe y ENTRETENIMIENTo y ETIeUETA", CIASE 35, EXPEDIENTE N" 6745512021, SoLICITADo PoR

COOPERATTVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LIMITADA.-'

eue, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre Ia procedencia o no del recurso

interpuesto

eue, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" l2g4l98,las marcas son signos que sirven para distinguir

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

iestricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo URS

EMPRENDMIENTOS INDUSTRLALES" y la iolicitud de registro de la marca "RS ONLINE CERCANÍA Y
ENTRETENIMIENTO", se evidencia que el elemento predominante y principal de la marca registrada §. se

encuentra reproducida en Ia denominación de la solicltante. En ese sentido, tenemos que "RS ONLINE

CERCANÍA Y ENTRETENIMIENTO" es idéntica a la marca registrada "RS EMPRENDIMIENTOS

INDUSTRIALES". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas

mencionadas: -----------

RS ONLINE CERCANÍAY ENTRETENIMIENTO (marca solicitante), y
RS EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES (marcabase de rechazo)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre sÍ, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresión auditiva que gener:rn ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

Que, igualmente otro elemento relevanre al momento de determinar la distintividad de una solicitud,
es la cobertura que poseen ambas marcas, err este caso, vemos que la solicitud de la marca "RS ONLINE
CERCANÍA Y ENTRETENIMIENTO" pretende obtener la cobertura para wigigs de la clase 35, presentando
su solicitud con la siguiente descripción'. "...Servicios comprendidos en la clase internacional 35 (TREINTA Y
CINCO) Tales como; Publicidad: gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos
de oficina;publicidad radiofoniu; marketing / mercadotecnia; protección del nombre comercial...". Por su
parte, la marca base de rechazo "RS EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES" tiene registrada la cobertura de
los siguientes servicios en la misma clase del nomenclador internacional:"...Administración de negocios y
trabajo de oficio; Administración y gestión de negocios; Publicidad a través de todos los medios de
comunicación;fuhljcidac!yserviciosdepublicidadporte]evisión,radioycorreo;@ica;
Publicidad en la Internet para tercero§'. Vemos así, que existe una notable similitud entre ambas marcas en
cuanto a las clases y coberturas de los servicios solicitados. Ambas marcas compiten en la misma clase, que
abarca actividades de publicidad, administración de negocios y servicios relacionados con los medios de
comunicación. Similitud que podría generar confusión en el consumidor, lo que constituye un riesgo para
la distintividad de la nueva solicitud y podrÍa contribuir a la percepción de una relación entre ambas
marcas.-----

Que, entre los fundamentos esgriniidos por el apelante, encontramos que recurre a afi
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacÍficamente en el mercado á

il ; ::l;; lffl'i: hiliiti;'lii'i",'
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ResoluciónN'

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 IOOI DE FECHA 16 DE JUNIO DEaOLL,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá, MARCA "RS ONLINE
CERCANÍA Y ENTRETENIMIENTO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N. 6745512O?\,SOLICITADO pOR
COOPERATTVAMULTIACTTVADEAHORRO, CREDITOYSERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LIMMADA.--

a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cote;o y análisis en conjunto
reallzado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que sÍ existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En
conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "RS ONLINE
CERCANÍA Y ENTRETENIMIENTO" no podrá coexistir con la marca antecedente "RS EMPRENDMIENTOS
INDUSTRIALES", con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza
de Ios servicios orestados oor ambas.

Que, a este respecto, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 lnc 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. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta lnviable la coexistencia pacÍfica entre
las mismas.

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 ge y 2o

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.

Art.le

Art.2s

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

RES UE LVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 1001 de fecha 16 de junio de 2022 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "RS ONLINE CERCANÍA
Y ENTRETEMMIENTO Y mQUEf,A", clase 35, Expediente No 6745512021, solicitada
a nombre de COOPERATIVA MULTIACTTVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS
SAGRADOS CORAZONES LIMITADA

ArL3e
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ResoluciónNo_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 2.095 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEhOZI, DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL E)(PEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I-{ MARCA
"BIO-GUARD', CLASE 05, EXPEDIENTE N" 2I87412O2I, SOLICIIADO POR VTITTA PARAGUAY S.RL. .-..------.

Asunción,
3 n DIi ?tt?L

n¡

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma WITLA
PARAGUAY S.RL. contra la Resolución N' 2.095 de fecha 07 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección
de Marcas, y;-------------

RESULTA:

Que, en fecha lt de febrero de 2022 se presenta la representante convencional de la firma VITTIA
PARAGUAY S.RL. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'2.095 de fecha 07 de diciembre
de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha l0 de marzo de 2022 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 28 de noüembre de 2O22,la representante convencional de WITIA PARAGUAY S.RL.
expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 16 de enero 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: Expediente 2020-2046497
Denominación BIOGUARD Clase 39 Registo 520497 Titular Produfertil S.A. (PY). Comentario: Que las
denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .- porlo que de conformidad al attículo 6e de la
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado'.--------------

Que, se agraüa el apelante, y entre ohos argumentos expresa: "(..) Que,la solicitud de mi mandante y
la marca base del rechazo no podrán ser asociadas o relacionadas una con ota, teniendo en cuenta que las
mismas protegen seruicios diferentes y se encuentran en clases disüntas. La solicitud de registo de la
marca de mi representada comprende los productos: "Fungicidas Microbiológicos" comprendidos en la
clase 5. Mientas que la marca invocada como antecedente se encuenta registada protegiendo los
seruicios de "empaquetado, acondicionamiento, almacenamiento, distibución (reparto) de productos
agrícolas" comprendidos en la clase 39 (...)".

Que, corresponde a esta dependencia 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 disünguir
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 considerar la üabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a consütuir una marca.

En ese senüdo, en los aspectos gráfico y fonéüco, entre Ia m¿rca base de rechazo "BI(
solicitud de registro de la marca "BIO-GUARD", se eüdencia que la solicitante reproduce en el

rri¿l

l:rt cción N ¡cionrl Ct ¡d lnttltctual



DINECCIóN NACIOXAL DE

f t GOBIERNO oEr. I PARAGVÁI
\.é PARAGUAY I REKUAI

f ,1 PRoPIEDAD
\J nqrnLECruAL

Resolución N'ff-
POR LA CUAL SE CONFIRMA Iá, RESOLUCIÓN N'2.095 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEaO¿I,DISTADA

POR I¿, DIRECCIÓN DE IVÍARCAS, EN EL DGEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA N,ÍARCA

"BIO.GUARD" CIá,SE 05, EXPEDIENTE NO 2I87412O2I, SOLICIIADO PORVITTIA PARAGUAY S.RL. ------..-.-

las 8 letras que posee la registrada en su denominación, siendo asÍ idénüca a la ma¡ca antecedente. En el

siguiente cotejo se puede corrobora¡ la similitud gráfica y fonéüca entre las marcas mencionad

"BIO-GUARD' (marca solicitante), y
'BIOGUARD" (marcabase de rechazo)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes

elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonéüca,

tenemos que la impresión audiüva que generan ambas podrÍa causar confusión en el público consumidor.--

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar

la üstintiüdad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca

base de rechazo, se encuentra regishada en la qlase-3g y protege los siguientes sgryicie§: 'Seruicios de

empaquebdo, aconücionamiento, almacenamiento, distibución [rcpatto] de productos agfcolas.',
mienhas que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertu¡a para los siguientes ptadt¡cIQs

de shse-Q5. la cual comprende: "Fwgicida Microbiol6gico'. Las marcas analizadas no solo presentan

similitud gráfica, debe sumarse el hecho de que si bien la marca solicitada se encuentra en una clase disünta

a la ma¡ca base de rechazo, la marca solicitada pretende proteger productos relacionados con la industria
agrícola, lo que podría generar confusión al momento de seleccionar el producto o servicio, Pues se dirigen
a un mismo üpo de público consumidor

Que, si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, es

importante tener en cuenta que la existencia de idenüdad o ünculación entre productos y servicios no se

encuentra «totalmente» determinada por la clasificación de Niza, dado que existen productos y servicios

que se encuentran ünculados a pesar de encontrarse catalogados en clases diferentes. Que, en ese senüdo

no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f) de la Ley 1294198, el cual expresamente prohfbe 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. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es

proteger a qüen üene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay

riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el

consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inüable la coexistencia pacífica entre las

mismas.

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 üsión en conjunto demuestra que sf oriste posibilidad de confirsión enEe las marcÍs en pugna. En

conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca

"BIO-GUARD' no podrá coexisür con la marca antecedente "BIOGUARD', con la cual presenta más

semej anzas que diferencias.- -- ---- -- -

Que, üondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra

expresa: "(...) Ia teoría de la dilución ha sido creada para defender la

2
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Resolución-L
poR I-l cuAL sE coNFIRMA r-A RESoLUcIóN N' 2.095 DE FEcHA 07 DE DICIEMBRE DEaozl, DICTADA

PoR LA pn¡ccIÓN DE }vfARcAS, EN EL EXPEDIENIE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA

"BIO-GUARD" CI.ASE 05, EXPEDIENTE N' 21874/202I, SOLICITADO POR WITI,A PARAGUAY S.RL. ..------..'

especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otas

marcas iguales, el púbtico consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)."1

eue, 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 $o y 2e

inciso 0 de la Ley N' lzg4tgl de Marcas; es criterio de esta dependencia administraüva que corresponde

confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las mismas'

PORTANTO,

Iá DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RESUELVE

ArL le CONFIRI,íAR la Resolución N' 2.095 de fecha 07 de diciembre de 202l dictada por la

Dirección de Marcas.-

(

ArL 2e

ArL 3e

ORDET{AR el archivo de la solicitud de registro de la marca 3IO-GUARD", clase 05,

Expediente N. 21874/2021, solicitada a nombre de VITTIAIAR¡IGI uqx.+Rl.-:------

,\bg, Cla\\a Piunel¡I,.)
Ditcctot¡tGcnct¡l Int

Dirrccíón Gtncrrl dt ProPitdrd

Dirrctión Nrcioml dc ProPitdrd

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

:\
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POR T"A CUAL SE CONFIRI\,ÍA LA RESOLUCTÓN NE 983 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DEaO}Z,DICTADA
POR I.A DIRECCIÓN DE A,SUNTOS I\,ÍARCARIOS UTIGIOSOS, EN EL HGEDIENTE DE SOLICITT,JD DE
REGISTRO DE LA lvfARCA'CLIBA Y ffiQUEIA', CIáSE 39, E)(PEDIENTE N" T2SI7|}O}O,SOUCITADO POR
CLIBASá" (COMPAÑIADELIMPIEZAYBARRIDOATVÍBIENTALSOCIEDADA}.IÓ¡¡¡ITI¡)...-

Asunción, 3 o Dlt 202t+

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CLISA-COMPAÑILA
I-AIINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Sá. con[a la Resolución Ne 983 de fecha 29 de
setiembre de2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de2022 se presenta la representante convencional de CLISA-COMPAIVTA
LAflNOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Si" e interpone recurso de apelación contra la
Resolución Ne 983 de fecha 29 de seüembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos.

Que, en fecha 27 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 17 de octubre de 2023, el representante convencional de CLISA-COMPAÑIA
IAIINOAN,ÍERICAI.IADEINFRAESTRUCTURAYSERVICIOSS.A expresó agravios; dictándose en fecha 24

de octubre de 2023la proüdencia por la cual se üene por presentado el escrito de expresión de agraüos y
se corre haslado a la contraparte portodo el término de ley.

Que, en fecha 05 de marzo de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó
autos para resolver en fecha 09 de marzo de2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurida considera "(...) Que, entre la marca solicitada CLIBA Y ETIQUEM y la
marca oponente CLISA, se observa la marcada diferencia en cuanto a la fonética y uisual, son totalmente
diferentes entre sÍ, por Io que no se encuentran obstáculos en cuanto a la prosecución de los támites ya
que son muy maÍcadas las diferencias existentes entre las mismas. Que, la marca solicitada es un signo
registrable y totalmente disünguible de la marca oponente, Esta dirección considera que, aunque las
mismas compartan pequeños aspectos en común son plenamente disüngutbles. Como asÍ también
mencionar que la solicitada cuenta con una eüqueta muy original y novedosa, por lo que no existen
fundamentos para euitar el registro de la solicitada y tampoco paru afirmar que una coexistencia pacífrca
entre las mismas no sea posible(...)".---------

Que, se agraüa el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(..) Confiamos en la apreciación no
solo jwídica, sino lógica y razonable de la Sra. Directora que podrá notar que lo mencionado por su inferior
es absolutamente irracional, las marcas opuestas son sumamente idénücas y extemadamente confunübles
desde todo punto de uista, el solicitante solo aünó a reemplazar una leta en el vocablo ("8" por "5"),
visualizándose las mismas consonantes "CL" y las mismas vocales en cada denominación "1" y "A" incluso
con la misma disposición, esto es en el mismo orden de aparición, de modo que la rúz
denominaüva, hecho que conducirá ineuitablemente a la confusión, ya que la consonante no

?¡l Inrcrin¿
Propicdrd Indurtriri

agrega novedad, por ende no logra diferenciar sufrcientemente a las marcas enfrentadas(...

dc Propicdrd llrclcrrurl
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Resolución

n

4
POR Iá CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN Ng 983 DE FECHA 29 DE SETTEMBRE DE2O22, DISTADA

POR I..d DIRECCIÓN DE A,SI.'NTOS MARCARIOS UTIGIOSOS, EN EL HGEDIENTE DE SOUCITUD DE

REGISTRO DE I.A' MARCA 'CLIBA Y ETIQUEIA',, CLASE 39, D(PEDIENTE N" 7281712020, SOLICITADO POR

cLrBA SA (COMPAÑrA DE LIMPTEZA y BARRTDO AMBTENTAL SOCTEDAD ANÓ¡UUA).----

Que, contesta la expresión el oponente, y en[e otros argumentos expresa: "(...) No estamos de

acuerdo con la adversa pues la resolución, injustamente atacada, se halla ceñida a lo estrictamente iwídico
en cuanto afitma que ambas en pugna son absolutamente inconfundibles y, por lo tanto, pueden coexisür
pacíficamente.../... Que, como podrá apreciar, Señora Directora, la frrma CLIBA S.A (COMPAÑIA DE

LIMPIEZA Y BARRIDO A IBIENTAL SOCIEDAD ANONIMA) es una empresa que se dedica a prestar este

tipo de seruicios meüante la uülización de equipamiento e instrumentos altamente especifrcos, los cuales

son autorizados por las Municipalidades de los distitos en los que la frrma opera. Estos seruicios nada

tienen que ver con los seruicios que la marca oponente presta (...)".

Que, corresponde a esta dependencia administraüva 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 mismas. En ese

orden de ideas, corresponde a esta instancia administraüva resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registo de la marca 'CLIBA Y ilQUEIA" y la marca oponente 'CLISA".

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonéüco entre la solicitud de registro "CLIBAYETIQUEIA'y la

marca oponente 'CLISA', cabe resaltar que a pesar de compartir ciertos elementos, al pronunciarlas una a

continuación de la ot4 tenemos que la impresión audiüva que generan ambas es bastante disímil, siendo

un elemento diferenciador en la marca solicitante la desinencia 3A', marcando un diferencia audiüva y
visual clara entre ambas denominaciones; es decir, considerando a los signos de manera conjunta, las

posibilidades de confusión para el consumidor entre una y otra marca no se darían

CLIBAY EIQUETA (marca solicitada), y
CLISA (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramaücal, otro elemento relevante al momento de determinar
la disüntiüdad de una solicitud, es la eüqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca

registrada es denominaüva mientras que la solicitada posee una etiqueta que consiste en la palabra "Cliba"

con la leka inicial en mayúscula y el resto de las letras en minúscula, con una üpografia redondeada de

color blanco y tres triángulos de tonos verde, naranja y celeste, todo esto dentro de un fondo azul oscuro.

En síntesis, la marca solicitada conüenen elementos de fantasía y al compararlas en su conj

marca base de rechazo, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en

marcasolicitada marcabase
nleflne

icd¡d lndurrri¡l
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+
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N9 983 DE FEcHA 29 DE SETIEMBRE DEaIuI,DISTADA
POR Iá' DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIoS LmGIoSoS, EN EL HGEDIENTE DE soLIcITUD DE
REGISTRO DE L¿.tvlARCA "CLIBAYEflQLJE"IA', CIá,SE 39, EXPEDIENTEN" TISLTIZOZO,SOLICITADOpOR
CLIBA Sá" (COIPEÑE DE LIMPIEZA Y BARRIDO AMBIENTAL SOCIEDAD ANÓN[MA).--.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oPonente "CLISA" se encuenfta regisbada en cuatro clases del nomenclador intemacional. En la
clase 35: "seruicios de la clase 35, tales como administación y gestión de negocios comerciales', clase ?7:

"Seruicios de la clase 37, tales como seruicios de construcción y fabricación de obras, puentes, caneteras,
consúttcción naval, inspecciones de proyectos de constucciones", dase ?9: "seruicios comprendidos en la
clase 39, tales como seruicios de benqtorte de perconas y mercadertas. seruicios relacionados con depósito
de mercadería, embalaje y almacenaje..." y clase 42: "seruicios de la clase 42, tales como seruicios
relacionados con evaluaciones, estimaciones, invesügaciones referentes a trabajos de obras de
infraestuctura dirigidas por profesionales, ingenieros, frsicos, efc...'i mientras que la marca en hámite de
registro "CLIBA Y EflQUEIA" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la glasgSg; "seruicios
de tren§forte y almacenemiento de residuoq lr desechos". Vemos así, que existe una notable disünción en
cuanto al contenido de la cobertura y la naturaleza de los servicios ofrecidos por las marcas en pugna, a
pesar de pertenecer a la misma clase de Niza, de hecho, que para que exista vinculación entre servicios de
una misma clase, no es determinante el simple análisis de la Clasificación de Niza, ya que existen productos
y servicios que no se encuenhan ünculados, pero que pertenecen a una misma clase, así como productos y
servicios que se encuentran ünculados a pesÍrr de encontrarse catalogados en clases diferentes.-

Que, el principio de especialidad delimita la protección del signo registrado exclusivamente a los
productos y/o servicios respecto de los cuales se otorgó el regis[o, por lo que al realizar el análisis
correspondiente se infiere que la solicitada podrá coexisür pacíficamente con la registrada en razón a que
se refieren servicios no ünculados den[o de la clase. Que, además resulta importante destacar que la
denominación cuyo registro se solicita "CLIBA Y ETIQUEIA", constituye a su vez la razón social de la firma
solicitante, CLIBA s¿" (CoMPAÑLA DE LIMPIEZA y BARRIDO AIVÍBIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA); es
decir, que la marca solicitada se idenüfica 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 adqüere desde su primer uso público. En ese senüdo, estando incluida la
solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría exisür mala
fe por Parte de la misma pues, solicita el regisho de marca de su propio nombre
comercial.--

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 caracterÍsücas
propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no efste similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución
recurrida.

PORTA\ITO,
I,q. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I-A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL le CONFIRI,ÍAR la Resolución Ns 983 de fecha 29 de sepüembre de ZOZZ ü
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos. ---'------------------

Abg.
Direcr a

Dirccción 6t¡enl dr Pr lndu¡rri¿l

Intckcr'.:¡lDirccció¡ N¡cio¡ll de
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Resolución N"_

PoR I.A CUAL SE coNFIR}vIA IA RESOLUCIÓN NE 9E3 DE FECFIA 29 DE SEflEMBRE DEaOZ¿ DICTADA

PoR Iá, nnpcqÓN DE AsUNTos MARcARIOS LXTIGIOSOS, EN EL DGEDIENTE DE SOUCITIJD DE

REGISTRO DE LA IáARCA'CLIBA Y ETIQUET§, CIá,SE 39, DGEDIENIE No 7281712020, SOUCIIADO POR

SLIBAsá. (coletfutDELIMpIEzAyBARRIDoA¡\,IBIEIITALSocIEDADAI.IÓNII\,IA).----

ArL 2e DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca'CLIBA

Y ffiQLTETA', clase 39, Acta N" 728L712O20, solicitada a nombre de la firma CLIBA

s-A" (coMPAÑl,A DE LIMPIEZA Y BARRIDO AMBIEI.IT¡,L€OCIED+D A»CIU\,fA). - - - -

ArL 3e NoIFÍQUESE por Cédula.-----

Abs. Clauüa ramcta-'

DÍr..,00, Gtnctal I

uli,,itn C,t.t'r at ttoPltltA

Drrtcciót Naciolrl dt ItoPttoao
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ResoluciónNo

poR Lá. cuAL sE coNFIRMA L-A, RESoLUcTóN Ns 989 DE FEcHA 29 DE SETIEI\IBRE D8,2o22, DISTADA

PoR IA pmscqÓN DE ASUNToS N,IARcARIOS LMGIOSOS, EN EL H<pEDIENTE DE SOUCITI.,D DE

REGTSTRO DE Iá MARCA "CLIBAY ETIQUEIA", CI-A,SE 40, EXPEDIENTE N" 72820/2020, SOLICITADO POR

cLrBA sá. (corpeñn DE LrMprEzAy BARRIDo AIvTBIENTAL socIEDAD ANó¡uun).----

Asunción, 3 0 DII 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CLISA-CONPAÑIA

I.ANNOAMERICANA DE INFRAESTRUCTI.JRA Y SERVICIOS S,A- CONITA IA RCSOIUCióN NS 989 dC fCChA 29 dC

seüembre de2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, yi ------------

RESULTA:

eue, en fecha 25 de octubre de2O22se presenta la representante convencional de CLISA-COIVPAÑLA

LAIINOAMERICANADEINFRAESTRUCTURAYSERVIqOS SJq. e interpone recurso de apelacióncontrala

Resolución Ne 989 de fecha 29 de seüembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios

Litigiosos.

eue, en fecha 27 de marzo de 2O23 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

eue, en fecha 17 de octubre de 2023, el representante convencional de CLISA-COMPAÑIA

LA¡NOAMERICANADEINFRAESTRUCTLTRAYSERVICIOSS.4" expresó agraüos; dictándose en fecha 24

de octubre de 2023 la providencia por la cual se üene por presentado el escrito de expresión de agravios y

se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

eue, en fecha 05 de marzo de 2024, fue contestada la expresión de agraüos. Esta Dirección llamó

autos para resolver en fecha O9 de marzo de2O24.

CONSIDERANDO:

eue, la Resolución recurrida considera "(.) Que, ente la marca solicitada CLIBA Y ETIQUETA y la

marca oponente CLISA, se observa Ia marcada diferencia en cuanto a Ia fonéüca y visud, son totalmente

diferentes ena:e sí, por lo que no se encuentran obstáculos en cuanto a la prosecución de los támites ya

que son muy marcadas las üferencias existentes ente las mismas. Que, la marca solicitada es un signo

iegistable y totalmente üsünguible de la marca oponente, Esta dirección considera que, aunque las

mismas compartan pequeños aspectos en común son plenamente disünguibles (...f.'--------

eue, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa:"(...) Confiamos en la apreciación no

solo jurídica, sino lógica y razonable de la Sra. Directora que podrá notar que lo mencionado por su inferior
es absolutamente irracional, las marcas opuestas son sumamente idénücas y extemadamente confrtndibles

desde todo punto de uista, el solicitante solo atinó a reemplazar una letra en el vocablo ("8" por "5"),

uisualizándose las mismas consonantes "CL" y las mjsmas vocales en cada denominación "1" y "A" incluso

con la misma disposición, esto es en el mismo orden de aparición, de modo que comParten la raíz

denominaüva, hecho que conducirá ineuitablemente a la confusión, ya que la consonante "8" por sí sola no

agrega novedad, por ende no logra diferenciar sufrcientemente a las marcas enfrentadas(..')". -------

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa:

Dirtcción

ál Inrerina
i¡i¿d lndu¡rri¡l

acuerdo con la adversa pues la resolución, injustamente atacada, se halla ceñida a lo

Dirrcció¡ N¡cionll
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ResoluciónN*{,

poR I.l cuAL sE coNFIRrlA LA RESoLUcTóN Ne 989 DE FEcFIA 29 DE SETIEMBRE DEzozz, DIcTADA

PoR Iá, pmBccIÓN DE ASUNToS MARcARIOS LMGIOSOS, EN EL H<pEDIENTE DE SOUCTTUD DE

REGISTRO DE LAMARCA"CLIBAYmQUEIA", CIASE4o,H(PEDIENTEN"72820/2020, SOLICITADOPOR

cLrBA sA (colmñe DE LIMrIEZA y MRRIDo AMBIENTAL socIEDAD AI{ÓN[\,ÍA).----

en cuanto afirma que ambas en pugna son absolutamente inconfundibles y, por lo tanto, pueden co_exisür

pacífrcamente.../... Que, como 
-podrá 

apreciar, Señora Directora, la firma CLIBA S.A (COMPAÑIA DE

LIMqIEZA Y BARRIDO AMBIENTAL SOCIEDAD ANONIMA) es una empresa que se dedica a prestar este

üpo de seruicios meüante la uülización de equipamiento e instrumentos altamente específicos,los cuales

son autorizados por las Municipalidades de los distritos en los que la frrma opera. .Estos seruicios nada

üenen que ver con los seruicios que la marca oponente presta (...)". -----"--

eue, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso

inte¡puesto

eue, en primer término, las marcas en cuesüón deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales

desmembraciones, de forma sucesiva y no simultárrea 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 administraüva resolver si cabe o no Ia posibilidad de confusión

entre la solicitud de registro de la marca "CLIBA Y ETIQUE'IA' y la marca oponente 'CLISA".

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonéüco entre la solicitud de registro "CLIBAYETIQUET,f y la

marca oponente "CLISA', cabe resaltar que a pesar de compartir ciertos elementos, al pronunciarlas una a

conünuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil, siendo

un elemento üferenciador en la marca solicitante la desinencia "BA', marcando un diferencia audiüva y

üsual clara entre ambas denominaciones; es decir, considerando a los signos de manera conjunta, las

posibilidades de confusión para el consumidor entre una y otra marca no se darían

CLIBAY ETIQUETA (marca solicitada), y
CLISA (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar

la disünüüdad de una solicitud, es la eüqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca

registrada es denominativa mientras que la solicitada posee una eüqueta que consiste en la palabra "Cliba"

con la letra inicial en mayúscula y el resto de las letras en minúscula, con una üpografia redondeada de

color blanco y tres triángulos de tonos verde, naranja y celeste, todo esto dentro de un fondo

En sÍntesis, la ma¡ca solicitada conüenen elementos de fantasía y al compararlas en su co¡ la

marca base de rechazo, son diferentes, disímiles, originales y distinüvas una de la otra, en

de comparación. -------- ó¡ri¿¿.
I¡rcrin¡

I¡duu¡iil
Propidúlntclr«utl

marca solicitada
Dirr«ió¡

marcabase rechazo

"denominaüva"
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Resolución

poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN Ne 989 DE FEcHA 29 DE SETIEMBRE DEzozz,DIcrADA
poR I¿. nmrcctóN DE ASUNToS MARcARIoS urlclosos, EN EL plcpEDIENTE DE SoLIcITUD DE

REGISTRO DE L-A.MARCA"CLIBAYETIQUEIA", CLASE40, E)(PEDIENTEN"72820/2020, SOLICITADO POR

cLIB,q.sA (coltp¡ñnDELIMpIEzAyBARRIDoAIvIBIENTALSocIEDADAxó¡uue).----

Que, además al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos
que la marca oponente "CLISA" se encuentra registrada en cuatro clases del nomenclador intemacional. En

la claSgl5: "seruicios de la clase 35, tales como administación y gesüón de negocios comerciales", clase ?7:

"seruicios de la clase 37, tales como seruicios de constucción y fabricación de obras, puentes, carreteras,

consffucción naval, inspecciones de proyectos de constucciones", clase 3q:iserdcios comprendidos en la

clase 39, tales como setyicios de transporte de personas y mercaderias, setuicios relacionados con depósito
de mercaderta, embalaje y almacenaje" yclase 42: "seruicios de la clase 42, tales como seruicios relacionados
con evaluaciones, esümaciones, invesügaciones referentes a trabajos de obras de infraestuctura dirigidas
por profesionales, ingenieros, frsicos, etc". Mientras que la marca en trámite de regisho "CLIBA Y
EflQLJEIA" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clasglQ; "Tratamiento de materiales,

destucción, incineración, reciclaje y disposición de residuos y desechos". Vemos así, que existe una
notable disünción en cuanto a las clases, coberturas y la naturaleza de los servicios ofrecidos por las marcas

en pu8na.--

Que, en ese senüdo, en ürtud 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 "CLISA" en Ia slasglQ, clase donde se pretende registrar la

marca solicitada "CLIBA Y ETIQIJEIA". De ello se colige que las marcas en pugna uo comparten la misma
clase del nomenclador intemacional, además de que ambas abarcan una cobertura distinta, por tanto,
resulta plenamente üable una eventual coexistencia pacífica entre ambas

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "CLIBAYflQUETA:,
consütuye a su vez la razón social de la firma solicitante, CLIBA SJq" (COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y BARRIDO

AI{BIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA); es decir, que la marca solicitada se idenüfica con la razón social que

presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria protege al nombre comercial,
consütuyendo 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 exisür mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio
nombre comercial.--

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 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.

PORTAI{TO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERIT.IA DE IA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL Ie CONFIRIvÍAR la Resolución Ns 989 de fecha 29 de sepüembre de 2022

Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos. -------------:------------------- ¡

¡5¡. Chudtr§
Dfrectort Gt

Dirtciión Gtntr¡l dt

Dittcción N¡cio¡rl dt ¿d lnttltctu¡l
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Resolución N'É E.._

PoR I.A cUAL SE coNFIRMA I.A RESoLUcIÓN Ns 989 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE2O22, DICTADA

POR I.A NM¡CCTÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIEN]E DE SOLICITUD DE

REGISTRO DE I,l{ MARCA "CLIBAY mQUEIA', CLq,SE 40, HPEDIENTE N" 72820/2020, SOLICITADO POR

óime s¿" lcorraneñn DE LTMpIEzAy BARRIDo AMBIENTAL socIEDAD Ai.lÓruue).----

ArL Ze DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CLIBA

y meUEIA;, clase 40, Acta N'72820/2020, solicitada a nombre de la firma CLIBA

s¿" (coryrpnñI1n DELIMpIEzAyBARRIDoAI\,IBIENTALSOCIEDADA}.IÓNIMA).----

ArL 3e
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ResoluciónNo_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'603 DE FECHA 15 DE Jt MO DE 2017, DISIADA pOR L¿.
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSoS, EN EL H(PEDIENTT pT soLIcITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA TEALTTY Y ETIQLJE"IA", CLASE 21, E)GEDIENTE No 5L66612Ot4 A NOMBRE DE PREMIER
ELECTRIC (APAI.[) CORP.- - --- --

Asunción, : ,:t"il¿!,

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PREMIER
ELECTzuC (APAN) CORP. en contra de la Resolución N" 603 de fecha 15 de junio de 2017, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 04 de julio de 2Ol7 se presenta el representante convencional de PREMIER ELECTRIC
(APAN) CORP., e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N" 603 de fecha 15 de junio de
2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.--

Que, en fecha 27 de septiembre de 2017 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 17 de noviembre de 2017, el representante convencional de PREMIER ELECTRIC
(IAPAN) CORP expresó agraüos; en fecha O8 de mayo de 2Ol8 el representante convenciond de CARLOS
GUERRERO contesta la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 19

de noüembre de 2018.--

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada resolución considera que: "(...) "Que sometidas las marcas en pugna en un
análisis, encontramos que, en cuanto al plano denominaüvo, surge que la solicitante reproduce en forma
plena a la marca oponente, por lo que se observa una IDENTIDAD ABSOLWA en los planos ortográficos,
gráfico, fonéüco y conceptua) que las toma defrniüvamente confundibles.../... La marca solicitada resulta
directamente evocadora de la marca oponente, exisüendo un elevadisimo riesgo de asociación o confusión
ente ellas, hecho gue se agrava por el hecho de que las marcas en pugna parecen formar parte de una
misma familia de marcas ya que parecen que prouienen del mismo origen y parecen ser propiedad del
mismo propietario.../... Por todo lo expuesto, es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe
ser declarada procedente. D- 

- - - - - - - - - - - -

Que, entre otros argumentos, se agnüa el apelante PREMIER ELECTRIC flAPAN) CORP. y manifiesta:
(...) Ias marcas en pugna son diferenciables desde el plano gráfrco dado que Ia solicitud de registo de la
marca REALITY Y ETIQUETA está acompañada de una eüqueta, que presenta un color y una üpografra bien
disünüva.../... Siendo por ello una marca mirta, al contario de la marca oponente, la cual es meramente
denominaüva, y cíüece de eüqueta.../... ellas cubren diferentes clases y muy diferentes rubros, pues la
solicitud de registro de la marca REALITY Y ETIQUEM fue solicitada por mi representada en forma limitada
en clase 21, pretendiendo cubrir solamente "Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean
de metales preciosos ni chapados), peines y esponjas, cepillos (excepto pinceles),
fabricacion de cepillos, material de limpieza, uiruta de hierro, uidrio en bruto o semit
vidrio de construccion), articulos de cristaleria, porcelana y loza no comprendldo.q en

la
el
EI

\



DINECCIóN NACIONAL DE

(*T§8J¿EB+B^,
PARAGUAY

.ü \ coBIERNO r¡r:r. PARAGUÁI
\J PARAGUAY I REKUÁI

ResoluciónN'

poR LA CUAL SE REVOCA t¿. RESOLUCIÓN N' 603 DE FECHA 15 DE IUMO DE 2017, DICTADA POR LA
DTREccIÓN DE.&SUNToS MARcARIoS LnGIOSOS, EN EL D<pEDIENTE DE SOLICITI.JD DE REGISTRO DE

LA tylARCA REALITY Y EflQUEIA", CLASE 21, EXPEDIENTE N' 5166612014 A NOMBRE DE PREMIER
ELECTRIC (APAI.I) CORP.-------

oponente aparentemente desconoce que nuesta legislación marcaria üene establecido el sistema

UNICLASE para el registro de marcas,.../... Considerando que el oponente üene registada su marca

REALITY en la Clase 35, pero no en la clase 21,Ia pedida por la solicitud depositada por mi mandante, la

protección absoluta invocada no üene susfenfo jwídico alguno y no es uiable.../... La marca REALITY Y

ETIQUETA de propiedad de mi mandante se encuentre registrada en otos países.../... Consütuye una marca

notoria y ya conocida y comercializada en ob:as partes del mundo.../...Hace más de 3O años, PREMIER ha

experimentado un crecimiento gracias a la perspectiva de convertir una pequeña comercializadora, en la

compañÍa que hoy ofrece una marca muy variada y de calidad de productos de electónica,
electodomésticos y artículos para el hogar."--

Que, contesta la expresión de agraüos CARLOS GUERRERO y, entre otros argumentos, exPresa:

(..)"No existe disünüvidad alguna ente las marcas.../... La eüqueta mencionada por la adversa cons¡ste

únicamente en un acrósüco.../... La solicitud de registo a la cual se opuso mi mandante no üene

características significativas que las hacen distinguibles de su marca registada.../... La fonética suena igual y
puede llegar a la confusión.../... Los seruicios que protege mi mandante se relacionan a los que pretende

proteger la solicitada marca.../... Llno de los principios fundamentales en propiedad industrial y sobre todo

en marcas es la TERRITORIALIDAD.../... La adversa no puede dar por sentado que tener registos extanieros
otorgan un derecho adquirido.../... La marca Reality y etiqueta cuyo registo se pide es un claro intento de

apropiación y reproducción de la marca solicitada con anterioridad.../... Mucho refirió la adversa sobre la

notoriedad de Marca solicitada y está de ningtna manera es asÍ.../... Por lo tanto, se ruega al Señor Director
de la Propiedad Industial dictar resolución confrrmando el rechazo de la solicitud de registo de la marca

REALITY.--

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso inte¡puesto

Que, en primer lugar, d realizar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo

sea realizado desde una üsión 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 ou.a. De esta manera, corresponde a esta instancia administraüva determina¡ si las marcas en cuestión

pueden o no ser confundidas en el mercado, ffas un análisis desde la óptica de los eventua]es

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

Que, al realizar el cotejo en primer lugar se destaca que no pertenecen a las mismas clases, Por un

lado vemos que la marca oponente se encuentra registrada y protege los siguientes servicios de la Slasg35:

Específrcamente la gesüón de negocios comerciales, entenüéndose al mismo como la agrupación de

productos, tales como los electodomés&cos de uso culinario, aparatos de reproducción de sonidos e

imágenes, y otos aparatos e instrumentos accionados por motor eléctico, a fin de que los consumidores

puedan examinarlos y comprobarlos de acuerdo a su conveniencr'a";mientas que la marca en trámite de

registro solicita la cobertura de la Slasg!}. IJtensilios y recifientes para el men4e y la cocina (que no sean

de metales preciosos ni chapados). peines y esponjas. cepillos kxcepto pincelesl. mateiales Para la



fl
ResoluciónN'j_

PoR LA cuAL sE REvocA LA RESOLUCIÓN N' 603 DE FEcHA t5 DE IUMo DEzotT,DIgrADA poR LA
DIRECCIÓN DE.[suNTos IvlARcARIos Lmclosos, EN EL DGEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTRo DE
L¿, MARCA 'REALITY Y mQLrErA", CIáSE 21, DGEDIENTE N" 5L666t2014 A NOMBRE DE PREMIER
ELECTRTC (IAPAN) CORP.- - -- - --

Que, a los efectos de determinar la existencia de idenüdad o ünculación entre productos y servicios,
debe tenerse en cuenta que el sistema seguido por nuestro derecho marcario es el conocido como uniclase,
el cual se encuenba esüpulado en el art. 7' de la Ley de Marcas, y supone la presentación de una sola
solicihrd de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el regisko, 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. Que, del mismo modo para determinar la
ünculación entre productos y servicios se debe analizar si los productos y/o servicios üenen la misma
naturaleza o finalidad, si los canales de comercialización o prestación son los mismos, y el üpo de público
consumidor

Que, de acuerdo a lo mencionado se infiere que las marcas en pugna contienen elementos
diferenciadores, dado que pertenecen a clases diferentes del nomenclador intemacional por lo cual
consumidor no caeía en confusión, al no compartir lugares de venta, il poseer üstintos canales de
comercialización y al estar dirigidos a un público muy disünto, por lo que la coexistencia se vuelve posible
sin que exista un riesgo de confusión fehaciente sobre la procedencia de los productos y sáruicios
coteiados. En ese sentido, si bien el servicio de la oponente está relacionado con la venta, no se puede
üncula¡ de manera directa con la marca del producto solicitado, puesto que los productos pretendidos por
el solicitante son específicos de un sector en particular, por lo que el público es especializado. eue,
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 compeüüva directa.--

Que, adicionalmente, mientras que la marca oponente es una marca denominativa, la marca solicitada
cuenta con una etiqueta la cual adiciona un elemento diferenciador, la cual en conjunto deja una impresión
muy diferente. Al respecto, vemos que la marca solicitada posee con una eüqueta en letras de color azul
con üpografia similar a cursiva rezando la denominación solicitada, de ello se colige que no necesariamente
causarán confusión en el seno del público consumidor:

marca solicitada marca registrada

G.eahty
mixta
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denominaüva

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos distintivos y al compararlas en su conjunto,
son diferentes, una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto, existen suficientes
que hacen posible su coexistencia pacÍfica en el registro marcario nacional.-¡.n:--:--:---:--,-
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-
poR r/q. cuAL sE REvocA t.l RESoLUcIóN N' 603 DE FEcIIA 15 DE JUMo DE 2017, DIcTADA PoR LA
DIREccIÓNDEAsUNToSTvfARcARIoSLMGIOSOS,ENELEXPEDIENTEDESOLICITI.,DDEREGISTRODE
Irq. lvfARcA REALITY y mQUETA:, CIASE 21, EXPEDIENTE No 5166612014 A NOMBRE DE PREMIER

ELECTRIC (APAI.I) CORP.'-----

eue, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el

a-quo ha omiüdo las pruebas ofrecidas en la etapa correspondiente en donde constata registros de la marca

REALITY en otros países miembros de Convenio de Paris, los mismos consütuyen una prueba de que el

solicitante ya posee un derecho adqürido sobre dicha denominación y con la presente solicitud sólo

pretende registrar en nuestro paÍs la marca que ya le pertenece

eue, es importante mencionar lo establecido en el Convenio de París (Ley N" ?OOll994) el cual en su

Art. 6 bis establece que: "(...) l) Los paÍses de la Unión se comPrometen, bien de ofrcio, si la legislación del

pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registo y a prohibir el uso de una
-marca 

de fábrica o de comercio que consütuya la reproducción, imitación o taducción, susceptibles de

crear confusión, de una marca que la autoridad competente del paÍs del registo o del uso esümare ser alli
notoriamente conocida como siendo ya marca de una Persona que pueda beneficiarse del presente

Convenio y uülizada para productos idénücos o similares.

Que, entendemos que la firma solicitante simplemente estaría buscando extender un derecho ya

adquirido en el extranjero, ejerciendo su legíümo derecho conferido en la Ley 1294198 en suArt. 18, el cual

establece que: " El propietario de una mafca de productos o seruicios inscripta en el exterior, o stts agentes

debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registo", en concordancia con lo

establecido en el Art. 6 quinquies del convenio de parís el cual determina principalmente, que toda marca

de fábrica o de comercio regularmente regisüada en el país de origen será admiüda Para su depósito y

protegida tal cual es en los demás países de la Unión

eue, 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, disünüvas una

de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida.

ArL Is

ArL 2e

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 603 de fecha 15 de junio de 2017 dictada por Ia Dirección

de Asuntos Marcarios Liügiosos.

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

TEALXIYY mQLrE'[A', dase 21, Expediente N' 51666/2014, solicitada a nombre de

PREMIER ELECTRIC (APAI.I) CORP.------- -' - - " - - - - ----) - -- -- - - - \- -- - -- - - - -r-- - --\- -- - -

ArU 3e
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ResoruciónQ§J,7
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCTÓN N' r3I7 DE FECHA 3I DE OCTUBRE DEaOLT,DTSTADA POR I.A,
PMPCCTÓN DE ASUNTOS NÍARCARIOS LMGIoSoS, EN EL EXPEDIENIE DE SoucmI.,D DE REGISTRo DE
LA MARCA TEALITY Y ETIQIJE"IA", CIASE 07, EXPEDIENTE N. 516622014 A NOMBRE DE PREMIER
ELECTRIC (APAI.I) CORP.- ---- --

Asunción, 3 0 Dlr 2021

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PREMIER
ELECTRIC (APAN) CORP. en contra de la Resolución N" 1317 de fecha 3l de octubre de 2017, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 15 de noüembre de 2017 se presenta el representante convencional de PREMIER
ELECTRIC (APAN) CORP., e inte¡pone Recu¡so de Apelación en contra de la Resolución N'1317 de fecha 31

de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.--

Que, en fecha 23 de noviembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 05 de marzo de 2018, el representante convencional de PREMIER ELECTRIC (APAN)
CORP. expresó agraüos; en fecha 05 de marzo de 2018 el representante convencional de CARLOS
GUERRERO contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 24 de mayo
de 2018.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) "Que sometidas las marcas en pugna en un
análisis, encontramos que, en cuanto il plano denominaüvo, surge que la solicitante reproduce en forma
plena a la marca oponente, por lo que se observa una IDENTIDAD ABSOLUTA en los planos ortográfrcos,
gráfrco, fonéüco y conceptual que las toma definiüvamente confundibles.../... ta marca solicitada resulta
directamente evocadora de la marca oponente, exisüendo un elevadÍsimo riesgo de asociación o confusión
ente ellas, hecho que se agrava por el hecho de que las marcas en pugna parecen formar parte de una
misma familia de marcas ya que parecen que provienen del mismo origen y parecen ser propiedad del
mismo propietario.../... Por todo lo expuesto, es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante PREMIER ELECTRIC (IAPAN) CORP. y manifiesta:
(...) Zas marcas en pugna son diferenciables desde el plano gráfrco dado que Ia solicitud de registo de la
marca REALITY Y ETIQUETA está acompañada de una eüqueta, que presenta un color y una üpografra bien
disünüva.../... Siendo por ello una marca mirta, al contario de la marca oponente, la cual es meramente
denominativa, y carece de eüqueta.../... Ellas cubren diferentes c,lases y muy diferentes rubros, pues la
solicitud de registo de la marca REALITY Y ETIQUETA fue solicitada por mi representada en forma limitada
en clase 07, pretendiendo cubrir solamente "Licuadora eléctica, baüdora eléctica, exprimidor de jugo
eléctico, extactor de jugo electico, ficuoextactor de jugo electico, todos para uso domésüco,lavadoras
que no sean accionadas manualmente, taladros de vibración elécticos .../... El oponente
desconoce que nuestra legislación marcaria tiene establecido el sistema IJNICLASE parq
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ResoluciónNo
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/
PORI.A CUAL SE REVOCAI.dRESOLUCIÓNN'BI7DEFECHA3lDE OCTUBRE DEaOI7,DISTADAPORIá,
DIREccIÓN DE Ast,NToS MARcARIoS LmGIoSoS, EN EL HGEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
L"A N{ARCA REALITY y ETIQUETtr, CIáSE 07, DGEDIENTE No 5166712014 A NOMBRE DE PREMIER
ELECTRIC (APAI.¡) CORP.--- ----

marcas,.../... Considerando que el oponente tiene registada su marca REALITY en la Clase j5, pero no en la

clase 07, Ia pedida por la solicitud depositada por mi mandante, la protección absoluta invocada no üene

sustento jwídico alguno y no es uiable.../... La marca REALITY Y ETIQUE|A de propiedad de mi mandante

se encuentre registrada en otros países.../... Consütuye una marca notoria y ya conocida y comercializada en

otras pafies del mundo.../...Hace más de 3O años, PREMIER ha experimentado un crecimiento gracias a la

perspecüva de convertir una pequeña comercializadora, en la compañía que hoy ofrece una marca muy
variada y de calidad de productos de electónica, electrodomésücos y artículos para el hogar."--

Que, contesta la expresión de agraüos CARLOS GUERRERO y, entre otros argumentos, exPresa:

(..)"No existe disünüvidad alguna ente las marcas.../... La etiqueta mencionada por la adversa consiste

únicamente en un acróstico.../... La solicitud de registo a la cual se opuso mi mandante no üene

caracterísücas signifrcaüvas que las hacen distinguibles de su marca registada.../... La fonética suena igurl y
puede llegar a la confusión.../... Los servicios que protege mi mandante se relacionan a los que pretende
proteger la solicitada marca.../... Uno de los principios fundamentales en propiedad industrial y sobre todo

en marcas es la TERRITORIALIDAD.../... La adversa no puede dar por sentado que tener registos extanjeros
otorgan un derecho adquirido.../... La marca Reality y etiqueta cuyo registo se pide es un claro intento de

apropiación y reproducción de la marca solicitada con anterioridad.../... Mucho refirió la adversa sobre la

notoriedad de Marca solicitada y está de ninguna manera es así.../... Por lo tanto, se ruega al Señor Director

de la Propiedad Industrial dictar resolución confrrmando el rechazo de la solicitud de registo de la marca

REALITY--.

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

Que, en primer lugar, al realizar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo

sea redizado desde una üsión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales

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

la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administraüva 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, al realizar el cotejo se destaca que no pertenecen a las mismas clases, por un lado vemos que la

marca oponente se encuentra regisbada y protege los siguientes servicios de la slase-35i EspecÍficamente la

gesüón de negocios comerciales, entendiéndose al mismo como la agrupación de productos, tales como los

electodomésücos de uso culinario, aparatos de reproducción de sonidos e imágenes, y otros aparatos e

instumentos accionados por motor eléctrico, a frn de que los consumidores puedan examinarlos y
comprobarlos de acuerdo a su conveniencia"; mien[as que la marca en trámite de registo solicita la

cobertura de la glre.,Ql Licuadora electica. baüdora electica. eryrimidor de jugo eléctrico. extactor de

pso elécttco. I
accionadas manualmente. taladros de vibraci ón elécd cos.'- -- ---- -- - - - - -

Que, a los efectos de determinar la existencia de identidad o üncuiación ente
debe tenerse en cuenta que el sistema seguido por nuesbo derecho marcario es el conocido

el cual se encuentra esüpulado en el art. 7' de la Ley de Marcas, y

,í:i//
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POR I.A CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N. 1317 DE FEcHA 31 DE ocTUBRE D E 2oI7 ,DIcIADA PoR Iá
DIRECCIÓN DE ASI.JNTOS }I,ÍARCARIOS LMGIOSOS, EN EL n¡«pEDIENTE DE SoLIcITI,,D DE REGISTRo DEIA MARCA TEALITY Y MQUE"TA", CIASE 07, EXPEDIENTE N' 51667/2014 A NOMBRE DE PREMIER
ELECTRIC (APAI.¡) CORP. -------

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 consütuye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la
categorÍa de productos o servicios para la que ha sido creada. Que, del mismo modo para determinar la
ünculación entre productos y servicios se debe analizar si los productos y/o servicios tienen la misma
naturaleza o finalidad, si los canales de comercialización o prestación son los mismos, y el üpo de público
consumidor.

Que, de acuerdo a lo mencionado se infiere que las marcas en pugna conüenen elementos
diferenciadores, dado que pertenecen a clases diferentes del nomenclador intemacional por lo cual
consumidor no caerÍa en confusión, al no compartir lugares de venta, al poseer disüntos canales de
comercialización y al estar dirigidos a un público muy disünto, por lo que la coexistencia se vuelve posible
sin que exista un riesgo de confusión fehaciente sobre la procedencia de los productos y t"*i"iot
cotejados. En ese sentido, si bien el servicio de la oponente está relacionado con la venta, ná se puede
vincular de manera directa con la marca del producto solicitado, puesto que los productos pretendidos por
el solicitante son especÍficos de un sector en particular, por lo que el público es especializado. eue,
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, adicionalmente, mientras que la marca oponente cuenta con una marca denominaüva, la marca
solicitada cuenta con una eüqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente. Al
respecto, vemos que la marca solicitada cuenta con una eüqueta en lehas de color azul con üpografia
similar a cursiva rezando la denominación solicitada, de ello se colige que no necesariamente causarán
confusión en el seno del público consumidor: --------------

marca solicitada marcaregistada

G.66hty
denominaüva

En síntesis, ambas marcas en pugna conüenen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,
son üferentes, disímiles, originales y disünüvas una de oka en todos los planos de comparación. por tanto,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
a-quo ha omiüdo las pruebas ofrecidas en la etapa correspondiente en donde constata registros de
REALITY en otros países miembros de Convenio de París, los mismos constituyen una

mixta
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Resolución

PoR LA CUAL SE REvoCA I.Iq. RESOLUCTÓN N. 1317 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR Iá'
DIRECCIÓN DE ASUNToS T{ARCARIoS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.,D DE REGISTRO DE

L¿. MARCA TEALITY y ETIQUETA", CIASE 07, H(PEDIENTE N' 51667/2014 A NOMBRE DE PREMIER

ELECTRIC (APAI.| CORP.-- ----'

solicitante ya posee un derecho adquirido sobre dicha denominación y con la presente solicitud sólo

pretende registrar en nuestro paÍs la marca que ya le pertenece

eue, de modo a ilustrar la importancia que otorgan las leyes internacionales a las marcas registradas

en el extranjero, el Convenio de París (Ley N' 3}O[9g4) en su Art. 6 bis establece que: "(...) 1) Los paises de la

IJnión se comprometen, bien de ofrcio, si la legislación del paÍs lo permite, bien a instancia del interesado, a

rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una matca de fábrica o de comercio que consütuya la

reproducción, imitaciói o taducción, susceptibles de crear confusión, de una maÍca que la autoridad

cámpetente del pais del registo o del uso esümare ser allÍ notoriamente conocida como siendo ya marca de

una persona que pueda benefrciarse del presente Convenio y uülizada para productos idénücos o similares.

eue, entendemos que la firma solicitante simplemente estaría buscando extender un derecho ya

adquirido en el extranjero, ejerciendo su legíümo derecho conferido en la Ley 1294198 en suArt. 18, el cual

establece qte: "El propietario de una marca de productos o seruicios inscripta en el erterior, o sus agentes

debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registd, en concordancia con lo

establecido en el Art. 6 quinqües del convenio de paús el cual determina principalmente, que toda marca

de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida Para su depósito y

protegida tal cual es en los demás países de la Unión

eue, 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 enhe sí, originales, disüntivas una

de oüa en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida.

ArL Is

Art.2e

PORTA¡.ITO,

I.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE Iá' PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución No 1317 de fecha 31 de octubre de 2017 dictada por la

Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

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

'REALITYY ETIQUEIA", clase 07, Expediente No 51667lz0l4,solicitada a nombre de

PREMIERELECTRIC $APAI.[) CORP.------- ---

ArL 3e NOnffqurSE por Cédula. ---'--";.{::
f,""'

!{'
ii
i'
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Resolución No-_
PoRIA CUAL SEREvocALARESoLUqÓNN'l3lo DEFEcHA3IDE ocTUBREDE 2017, DISTADApoRLA
DIRECCIÓN DEAsuNTos MARcARIos Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soucrfl.rD DE REGISTRo DE
I.Iq. MARCA 'REALITY_Y MQUETA" CLASE II, DPEDIENTE NO 5166512014 A NOMBRE DE PREMIER
ELECTRTC 0APAN) CORP.- - --- - -

Asunción, 3i,.,, _"i{

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de pREMIER
ELECTRIC (IAPAN) CORP. en contra de la Resolución No l3t0 de fecha 3l de octubre de 2017, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de noüembre de 2017 se presenta el representante convencional de pREMIER
ELECTRIC OAPAN) CORP., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N. l3l0 de fecha 3t
de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios utigiosos.--

Que, en fecha 23 de noüembre de 2017 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 05 de marzo de 2018, el representante convencional de pREMIER ELECTRIC 0APAN)
CORP. expresó agraüos; en fecha 08 de mayo de 2018 el representante convencional de CARLoS
GUERRERO contesta la expresión de agraüos. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 24 de
octubre de 2018.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(..) "Que someüdas las marcas en pugna en un
análisis, encontramos que, en cuanto al plano denominaüvo, surrge que la solicitante reproduce en forma
plena a la marca oponente, por lo que se observa una IDENTIDAD ABS1LUTA en los pianos ortográficos,
gráfrco, fonéüco y conceptual que las toma defrniüvamente confundibles.../... La maÍca solicitada resulta
directamente evocadora de la marca oPonente, existiendo un elevaüsimo riesgo de asociación o confusión
ente ellas, hecho que se agrava por el hecho de que las marcas en pugna parecen formar parte de una
misma familia de marcas ya que Parecen que prouienen del mismo origen-y parecen ser propiedad del
mismo propietario.../... Por todo lo expuesto, es criterio de esta Dirección que la'oposición piesentada debe

Que, entre ohos argumentos, se agraüa el apelante PREMIER ELECTRIC (lApAN) CORP. y manifiesta:
(...) tas marcas en Pugna son diferenciables desde el plano gráfico dado que la solicitud de registo de la
marca REALITY Y EflQUETA está acompañada de una eüqueta, que presenta un color y una üpografra bien
disünüva.../-.- Siendo por ello una marca mirta, al contario de Ia marca oponente, la cual ás meramente
denominaüva' y caÍece de eüqueta.../... Ettas cubren diferentes c,lases y muy diferentes rubros, pues la
solicitud de registro de la marca REALITY Y ETIQUEaIA fue solicitada por mi r$resentada en forma limitada
en clase ll, pretendiendo cubrir solamente "Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de
vaPor, de cocción, de refrigeración, de secado, de venülación, de distibución de agua e i,
sanitarias comprendidos en la clase ll ()NCE).../... El oponente aparentemente desconoce
legislación marcaria üene establecido el sistema uNtctlsn pu, ui registo de ../...
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PoR I.A cUAL SE REvocA I.,l REsoLUcIÓN N. I3lo DE FEcHA 3l DE OCTUBRE DE 2OIT, DICTADA POR IA
ilngccréñ ng Asul.rros l,fARcARIos LITIcIosos, EN EL E)GEDIENTE DE SOLICITLTD DE REGISTRO DE

Lá. MARCA TEALITY y mQUET A" CLA,SE ll, H(PEDIENTE N" 51665/2014 A NOMBRE DE PREMIER

ELECTRIC 0APA¡0 CORP.------

que el oponente üene regisúada su marca REALITY en la Clase 35, pero no en Ia clase 21, la peüda por la

ia¡"¡tuá depositada por-mi mandante, la protección absoluta invocada no üene sustento iwídico alguno y

no es viablé.../... ra m)aÍca REALITY y EneuEM de propiedad de mi mandante se encuentre registada en

o¡¡os paises.../... Consütuye una marca notoria y ya conocida y comercializada en oü:as partes del

mundo.../...Hace más de 3O años, PREMIER ha experimentado un crecimiento gracias a la perspecüva de

convertir una pequeña comercializadora, en la compañÍa que hoy ofrece una marca muy variada y de

calidad de proáu"iot de electónica, electodomésücos y artículos para el hogar '"--

eue, contesta la expresión de agraüos CARLOS GUERRERO y, entre otros argumentos, exPresa:

(..),No oaste disünüvidad atguna en¿1- las marcas.../... La eüqueta mencionada por la adversa consisfe

únicamente en un acrósticá.../... La solicitud de registro a la cual se opuso mi mandante no tiene

características signifrcaüvas que las hacen disünguibles de su marca registada.../... ta fonéüca suena igurl y

puede llegar a iá confusión.../... tot seruicios que protege mi mandante se relacionan a los que pretende
'protegería solicitada marca.../... Uno de los principios fundamentales en propiedad industial y sobre todo
-en 

marcas es IaTERRITORIALIDAD.../... La adversa no puede darpor sentado que tener registros extanieros

otorgan un derecho adquirido.../... La marca Reality y eüqueta cuyo registro se pide es un claro intento de

apropiación y reproduición de la marca solicitada con anterioridad.../... Mucho refirió la adversa sobre la

notoriedad de Marca solicitada y está de ninguna manera es asi.../... Por lo tanto, se ruega al Señor Director

de la propiedad Industial dictar resolución confrrmando el rechazo de la solicitud de registo de la marca

REALITY.-.-

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

eue, en primer lugar, al realizar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo

sea realizado desde ,rr" ürió., de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales

desmembraciones y cuyo objeüvo 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 cuesüón

pueden o no ser confr.mdidas en el mercado, tras un anáüsis desde la óptica de los eventuales

consumidores.--- ----' --- -

eue, al realizar el cotejo se destaca que no pertenecen a las mismas clases, Por un lado vemos que la

marca oponente se encuentra registrada y protege los siguientes servicios de la cla¡g3! Especifrcamente la

gesüon de negocios comerciales, entendiendose al mismo como la agrupacion de productos, tales como los

electodosmeücos de uso culinario, aparatos de reproduccion de sonidos e imagenes, y otos aparatos e

instumentos accionados por motor electrico, a frn de que los consumidores puedan examinarlos y

comprobarlos de acuerdo a su conveniencla' ; mientras que la marca en hámite de registro solicita la

eue, a los efectos de determinar la existencia de idenüdad o ünculación entre prc

debe tenerse en cuenta que el sistema seguido por nuestro derecho marcario es el eonoc

cobertura de la glgglX,
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POR LA CUAL SE REVOCA I,q, RESOLUCIÓN N. I3IO DE FEcHA 3I DE ocTUBRE DE 2017, DIcTADA PoR Iá
DIRECCIÓN DE AsuNTos I\,fARcARIos Lxrlclosos, EN EL HGEDIENTE DE soLIcITr,JD DE REGISTRo DEIj, MARCA 'REALITY Y ETIQL,EIA" CIáSE ll, EXPEDIENTE N. 51665/2014 A NOMBRE DE PREMIER
FI FCTRIC OAPAN) CORP.---....

el cual se encuentra esüpulado en el art. 7" de la Ley de Marcas, y 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 consütuye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a Ia
categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Que, del mismo modo para determinar la
ünculación entre productos y servicios se debe analizar si los productos y/o servicios üenen la misma
naturaleza o finalidad, si los canales de comercialización o prestación son los mismos, y el üpo de público
consumidor

Que, de acuerdo a lo mencionado se infiere que las marcas en pugna contienen elementos
diferenciadores, dado que pertenecen a clases diferentes del nomenclador intemacional por lo cual
consumidor no caeúa en confusión, al no compartir lugares de venta, al poseer distintos canales de
comercialización y al estar dirigidos a un público muy disünto, por lo que la coexistencia se vuelve posible
sin que exista un riesgo de confusión fehaciente sobre Ia procedencia de los productos y seruicios
coteiados. En ese sentido, si bien el servicio de la oponente está relacionado con la venta, ná se puede
üncular de manera directa con la marca del producto solicitado, puesto que los productos pretendidos por
el solicitante son específicos de un sector en particular, por lo que el público es especializado. eue,
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 compeüüva directa.--

Que, adicionalmente, mienhas que la marca oponente es una marca denominaüva, la marca solicitada
cuenta con una eüqueta la cual adiciona un elemento diferenciador, la cual en conjunto deja una impresión
muy diferente. Al respecto, vemos que la marca solicitada posee con una etiqueta en letras de color azul
con tipografia similar a cursiva rezando la denominación solicitada, de ello se colige que no necesariamente
causarán confusión en el seno del público consumidor:

marca solicitada marca registrada

mixta denominaüva

En síntesis, ambas marcas en pugna conüenen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,
son diferentes, disímiles, originales y disüntivas una de otra en todos los planos de comparación. por tanto,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacÍñca en el registro marcario nacional.--

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar

mixta

a-quo ha omiüdo las pruebas ofrecidas en la etapa conespondiente en donde constata registros
REALITY en otros paÍses miembros de Convenio de parís,los mismos
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Resoluciónlr@7 I
PoR I.A CUAL sE REVOCAIARESOLUCIÓN N.I31O DE FECHA31 DE OCTUBRE DEaOIT,DISTADAPORLA
DIREccIÓN DE ASUNTOS IvIARCARIOS LMGIOSOS, EN EL HGEDIENTE DE SOLICTTI.JD DE REGISTRO DE

LA MARCA TEAIXTY y ETIQUEIA", CI.ASE 11, E)PEDIENIE N" 5166512014 A NOMBRE DE PREMIER

ELECTRIC (APAI.[) CORP.- -'----

solicitante ya posee un derecho adquirido sobre dicha denominación y con la presente solicitud sólo

pretende registrar en nuestro paÍs la m:Irca que ya le pertenece

Que, es importante mencionar lo establecido en el Convenio de ParÍs (Ley N" 3OOll994) el cual en su

Art. 6 bis establece que: "(...) 1) Los paÍses de la Llnión se comPrometen, bien de ofrcio, si la legislación del

paÍs lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registo y a prohibir el uso de una

marca de fábrica o de comercio que consütuya la reproducción, imitación o taducción, susceptibles de

crear confusión, de una marca que la autoridad competente del paÍs del registo o del uso estimare ser allí

notoriamente conocida como siendo ya marca de una Persona que pueda beneficiarse del presente

Convenio y uülizada para productos idénücos o similares.-

Que, entendemos que la firma solicitante simplemente estaría buscando extender un derecho ya

adquirido en el exftanjero, ejerciendo su Iegíümo derecho conferido en la Ley 1294198 en su Art. 18, el cual

establece qlue: "El propietario de una marca de productos o seruicios inscripta en el exterior, o sus agentes

debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registd, en concordancia con lo

establecido en el Art. 6 quinquies del convenio de parís el cual determina principalmente, que toda marca

de fábrica o de comercio regularmente registrada en el pais de origen será admiüda Para su depósito y

protegida tal cual es en los demás países de la Unión

eue, 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 enbe sÍ, originales, disünüvas una

de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde revocar Ia Resolución recurrida.

ArL le

ArL 2e

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE Iá' PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución No 1310 de fecha 31 de octubre de 2017 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

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

'REALITYYffiQUEIA", dase 11, Expediente N' rcitada a nombre de

ArL 3e
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Resorución.'0 # 7 I
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1619 DE FECHA 29 DE SEMEMBRE DE}O¿I,DISTADA POR
I-A DIRECCTÓT.¡ OE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RICHARD
BURGOS Y SU GRUPO ÑESAIUOY, CLASE 4I, EXPEDIENTE N'76N5I2O2O A NOMBRE DE RICHARD
NELSON BURGOS ACOSTA...

Asunción, 3 0 Dl[ 2l,2t+

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de RICHARD

NELSON BURGOS ACOSTA en contra de la Resolución N" 1619 de fecha 29 de septiembre de 2021, dictada
por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de octubre de 2O2l se presenta el representante convencional de RICHARD NELSON

BURGOS ACOSTA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolucrón N" 1619 de fecha 29 de

septiembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha ll de noviembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto

Que, en fecha lO de febrero de 2O22, el representante convencional de RICHARD NELSON BURGOS

ACOSTA expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos
para resolver en fecha 09 de marzo de 2022.----

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 Ñl,S¡lN»Y
registrada con el número 398652 en fecha 24 de junio de 2014 a favor de Hernan Villar - Catalino Gauto -

Diego Villar - Marcial Martinez - Alberto Fretes - Hector Benitez;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; además la marca solicitada se reproduce Íntegramente en la
marca registrada, 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 agravia el apelante RICHARD NELSON BURGOS ACOSTA y
manifiesta: "(...) Con hechos e instrumentos que hacen plena fe pruebo que marcas RICHARD BURGOS Y
SU GRUPO Ñ,A,SUNOV es una marca notoria en Paraguay.../... Oel cúmulo de pruebas mencionadas,
realizadas ante Escribano Público, surgen los siguientes hechos: de la trayectoria del mismo desde el año
1984 donde queda demostrado en el grupo musical y tanto los periódicos ABC, POPULAR Y ÚLTIMA HORA
y el público en general nos identifica como los primeros que usamos la marca TRto ÑASAINDY Y GRUP)
Ñ,A,S.e¡¡tlOy y hoy en día conocido como RICHARD BURGOS Y SU GRIJPO ÑASAINDY../... Por las razones
expresadas en este escrito, no se puede confirmar el rechazo de la solicitud de registro de la marca
solicitada ya que con las pruebas presentadas tengo mejor derecho; ya que la misma la estamos utilizando
desde hace más de 35 años.../... Por estas consideraciones, solicito a la Señora Directora oportunamente
dictar resolución revocando la Resolución N" 1619/2021.----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso inte
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Resolución*'L,

POR I.Á, CUAL SE REVOCA IA RESOLUCIÓN N' 1619 DE FECHA 29 DE SEMEMBRE DEzOzI, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN OP MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA "RICHARD
BURGOS Y SU GRUPO ÑASEINPY', CLASE 41, EXPEDIENTE N" 76N5I2O2O A NOMBRE DE RICHARD
NELSON BURGOS ACOSTA.-.-

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 N" 398652 de la marca "ÑRSelN»y"

a nombre de Hernan Villar - Catalino Gauto - Diego Villar - Marcial Martinez - Alberto Fretes - Hector
Benitez, venció el 24 de junio de 2024, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada

de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la

Ley N' 1294198 de Marcas que textualmente expresa: " (...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo

de gracia de sel's meses posteriores al vencimiento (...)".---'

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 "RICHARD BURGOS Y SU GRUPO ÑASAINDY", solicitada por RICHARD NELSON

BURGOS ACOSTA.--

otREcctóN NActoNAL DE

Art.Is

Art.2e

Art.3e

PORTANTO,
tá, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE T¿, PROPIEDAD INDUSTRI.AL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N' 16i9 de fecha 29 de septiembre de 2021 dictada por la
Dirección de Marcas.-

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

"RICHARD BURGoS Y SU GRUPo ÑASAINDY", clase 41, Expediente No 7677512020,

solicitada a nombre de RICFIARD NELSON BURGOS ACOSTA

NorrFÍeuESE.----------- ffi
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Resolución -'frjt U
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'2904 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE2OL7, DTSTADA
PoR LA DIREccIÓN DE MARcAS, EN EL EXPEDIENIE DE SoLIcmUD DE REGISIRo DE LA MARCA
"BRA\NA y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N' 0269412017 A NOMBRE DE ANA LUC1A VALLET
vtDAL.-----

Asunción, 3 0 2üZl*

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ANA LUCIA

VALLET VIDAL en contra de la Resolución N" 2904 de fecha 27 de septiembre de 2017, dictada por la
Dirección de Marcas, y;

RE S U LTA:

Que, en fecha 26 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de ANA LUCIAVALLET

VIDAL e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 2904 de fecha 27 de sepüembre de

2017, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 03 de septiembre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso

interpuesto

Que, en fecha O5 de marzo de 2018, el representante convencional de ANA LUCIA VALLET VIDAL

expresó agraüos. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para

resolver en fecha 23 de julio de 2019.----

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 COSTA BRAVA,

registrada con el número 390394 en fecha 12 de diciembre de 20li a favor de ODILIA ANTONIA BAEZ

MEDINA; 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; además la

marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo ó"
de la Ley N" 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ANA LUCTA VALLET VIDAL y manifiesta: "(...) La

marca solicitada y la marca por la cual se rechaza, no existe posibilidad alguna de confusión.../... Mi parte
considera quTe los derechos del titular de la marca COSTA BRAVA o el interés del público no se verán

afectados por la inscripción de la marca BRAWA en atención que la disüntividad entre ambas

denominaciones se halla asegurada tanto fonética, como ortográfrca y visualmente.../... Es importante tener
en cuenta es que en nuestra legislación marcaria establece que se regirá por el principio de especialidad

esto es referente el derecho exclusivo sobre la marca se adquiere con respecto a los productos o servicios

para cuya protección ha sido registrada.../... la solicitud de la mara BRAWA, clase 25, reúne caracteristicas

propias que lo hacen un signo registrable.../... l, la vista de estos argumentos y circunstancias que

reconfiguran la situación de hecho que tuvo delante de si el inferior para decidir el rechazo de la presente

solicitud de marca, requiere mi parte que la resolución N'2904/2017 sea revocada.---'-------

Dlt

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

POR I.Á, CUAL SE REVOCA I..A, RESOLUCIÓN N' 2904DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DICTADA
POR I.,A DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA
"BRAWA Y ETIQUETA", C[.A.SE 25, EXPEDIENTE N' 02694120II A NOMBRE DE ANA LUCI.A VALLET
VIDAL.---..

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 N' 390394 de la marca "COSTA

BRAVA" a nombre de ODILIA ANTONIA BAEZ MEDINA venció el 12 de diciembre de 2023, venciendo a su
vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder
hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N" 1294198 de Marcas que textualmente
expresa: "(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de se¡s meses posteriores al
vencimi ento (...) ".- - - - - - - - -

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 "BRAWA Y ETIQUETA", solicitada por ANA LUCÍA VALLET VIDAL.------
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Art.2e

Art.3e

PORTANTO,
I¿, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N" 2904 de fecha 27 de septiembre de 2017 dictada por la
Dirección de Marcas.-

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
'BRAW'AY ETIQUETA", clase 25, Expediente No 02694120ll, solicitada a nombre de

NOTIFÍQUESE.
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Resolución N"_t_,

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 678 DE FECHA 05 DE AGoSTo DE}}LL,DISTADAPoR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIoS LmGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA ',UPPER CLASS Y mQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 60162/202t A NOMBRE DE
}VÍYRIAN LETICIA PANÑO ARGUELLO..-.--..-.--.

Asunción' 3¡i,i'illtr
MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FI,AVORS OF

AMERICA S.A. en contra de la Resolución N' 678 de fecha 05 de agosto deZOll,dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -- -- ---- - -- -

RESULTA:

Que, en fecha 22 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de FLAVORS OF
AMERICA S*4. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 678 de fecha 05 de agosto
de2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, en fecha 07 de sepüembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 30 de septiembre de 2O22, el representante convencional de FLAVORS OF AMERICA
S.A. expresó agravios; en fecha 28 de febrero de 2023 el representante convencional de MyRIAN LETICIA
PATIÑO ARGUELLO contesta Ia expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha l8
de marzo de2023.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Con relación a la oposición deducida, al hacer
una comParación de las marcas UPPER CLASS (solicitada) y UPPER (registrada), debido a una cuestión
decisiva que debe tenerse especialmente en cuenta en la solución del resente juicio, cual es: la diferente
naturaleza de los productos protegidos por las marcas enfrentadas en la presente oposición.../... ta marca
solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación
marcaria,por ende no se encuentran suficientes argumentos jurÍdicos que pueden eventualmente justificar
su rechazo.../... fs importante destacar que, aunque se trate de la misma denominación la diferencia de los
productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.../... fs criterio de ésta Dirección
que la oposición presentada debe ser declarada improcedenfe.------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante FLAVORS OF AMERICA S.A. y manifiesta: "(...) La
marca UPPER CLASS y la de mi mandante LIPPER pueden ser confundidas, asociadas o relacionadas una
con otra, ya que entre las mismas existen notables similitudes gráfrcas, ortográficas y fonéticas que la
vuelven similares, siendo la diferencia mÍnima ya que el solicitante solo agrego un término de uso común
CLASS al registro de mi principal, asimismo se omiüó la relación que posee la presente solicitud de registro
de marca con los registros extranjeros de mi mandante.../... ta presente oposición hace referencia a una
familia de marcas; en tal sentido, se considera que se deben presentar dos elementos para que se configure
un riesgo de confusión entre el signo solicitado y una familia de marcas: que el elemento común posea una
fuerza distintiva sufrciente para indicar el origen empresarial del titular y que el signo solicitado lleve el
término común entre las denominaciones enfrentadas,J... Siendo la presente solicitud de regis
marca una copia fraudulenta del registro de mi mandante que pretende proteger servicios de la

iarse ante suun nombre afamado y notorio como \JPPER, afectando su capacidad de
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Resolución*" ff,' 
"

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 678 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE2O22, DICTADAPOR
I.A DIREccIÓN DE ASUNToS MARcARIoS LnGIoSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA 'UppER CLASS Y ETIQUETA:, CLASE 35, EXPEDIENTE N" 60t62l202l A NOMBRE DE
lvtYRlAN LETICTA PATINO ARGUELLO.------------

consumidor.../... Existe un elevado riesgo de dilución marcaria.../... La Resolución N" 678/2022 de ninguna
manera se ajusta a derecho.../... Ua hecho caso omiso a legítimos derechos, contundentes y reales y ha

dictado uan Resolución totalmente equivocada.../... Por tanto, ruego a la Señora Directora dicte resolución
N',678/2022.

Que, contesta la expresión de agravios MYRIAN LETICIA PATIÑO ARGUELLO y, entre otros

argumentos, expresa: "La resolución recurrida sustenta el rechazo de la oposición en j pilares bien

concretas y precisos.../... Las notorias diferencias existentes- en todos los planos- entre las marcas al ser

enfrentadas y analizadas con una visión de conjunto total global, tal cual lo recomienda la doctrina.../... La

particula UPPER es de uso común o general y se encuentran coexistiendo pacíficamente varias marcas con
la partícpla UPPER.../... Mi mandante tiene adquirido sobre la denominación UPPER CLASS, según Registro
N" 545788.../... Verdaderamente, el argumento madre del oponente resulta bastante débil, pue claramente
pretende hacer ceer que la marca solicitada oir mi mandante en la categoria de servicios de la clase 35,

ocasionaria confusión en el público consumidor con sus productos comprendidos en la clase 34.../... Los
argumentos y razonamiento empleados por el inferior dentro del considerando de la resolución recurrida
se ajustan plenamente a la verdad se hallan conforme a derecho.../... No ha errado en el método de estudio
de la presente controversia, por lo que no existen razones jurÍdicas para revocar la Resolución N" 678/2022

debiendo ser confirmada en todas sus partes".-------

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

realizar el cotejo de las marcas en pugna: "UPPER CLASS Y ETIQUETA" (solicitada) y "UPPER, (marca

oponente).

Que, en primer lugar, al realizar 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, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
cobertura de la marca oponente en clase 34 para "Aparatos de bolsillo para liar cigarrillos; Boquillas de
metales preciosos para cigarrillos; Boquillas para cigarrillos; Boquillas para cigarrillo.s gue no sean de
metales preciosos; Boquillas para puros; Hojas de tabaco; Papel absorbente para pipas; Papel de fumar;
librillos de papel de fumar; papel absorbente para pipas"; mientras que la marca en trámite de registro
solicita la cobertura en la clase ?§ comprende: "servicios conprend
cinco (CL. 351 tales como importación. exportación. comercialización. ventas alpor menor v mavor de Puff.
butacas. vallados. mesas. sofás. divanes. toldos. escenarios. además. gestión de negocios comerciales.
administración comercial. trab4ios de oficina. publicidad a través de una red informática. callejera. exterior.
oor correo directo. radiofónica. televisada. marketing.

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es

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 registió;

ton



Resolución."L -
PoR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 678 DE FECHA 05 DE AGoSTo DE2ozz,DIgIADApoR
I.A DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, ENELEXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA ',UPPER CLASS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 60162/2021 A NOMBRE DE
}VÍYRTAN LETICI,A PATIÑO ANCU¡LLO.-.--..--

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
pacÍfica entre las marcas UPPER CLASS y ETIeUETA y UppER.---

Que, en síntesis, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es
suficiente para rechazar sin mayores miramientos Ia solicitud de registro, pues las marcas en pugna
conüenen 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 sentrdo, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta, a
diferencia del oponente que es denominativa. -------
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mixta denominativa

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 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 eúste 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

RESUELVE

Art.ls CONFIRMAR la Resolución N' 678 de fecha 05 de agosto de zoz}
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
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de trámites de la solicitud de registro de la marca "UPPER

, clase 35, Expediente No 601621202l, solicitada a nombre de

ARGUELLO

."0 I
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Resolución N"_
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" II47 DE FECHA 2I DE DICIEMBRE DEI)I3,DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIoS LmGIoSoS, EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA'I.P.E.I. Y ETIQUETA" CLASE 41, EXPEDIENTE N'04656/2023, ANOMBRE DE
RIIABEATRIZ BERRAFATO DE RISIO...

Asunción, § i: i. -

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de
ASOCIACIÓN DE PADRES PARA LA EDUCACTÓN uTmcRAL A.P.E.I. e I.P.E.o INSTITUTo PRIVADo DE
ESPECTALIDADES ODONTOLÓGICAS, en contra de la Resolución N'1147 de fecha 2l de diciembre de 2023,
dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RES ULTA:

Que, en fecha O3 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de ASOCLACION DE
PADRES PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL AP.E.I. e interpone Recurso de Apelación en contra de la
Resolución N" ll47 de fecha 2l de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos.

Que, en fecha 03 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de I.P.E.O INSTITUTO
PRIVADO DE ESPECLALIDADES ODONTOLÓCICAs e interpone Recurso de Apelación en contra de la
Resolución N" ll47 de fecha 21 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos.

Que, en fecha 06 de junio de 2024 fueros dictadas las providencias que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 28 de junio de 2024, el representante convencional de ASOCIACIÓN DE PADRES PARA
LA EDUCACTÓN nrfftCRAL A.P.E.I. expresó agravios; en fecha 28 de junio de ZoZ4, el representante
convencional de I.P.E.O INSTITIJIO PRIVADO DE ESPECLALIDADES ODONTOLÓGICAS expresó
agravios;en fecha 22 de agostoy ZO de noviembre de2024, se presenta la representante convencional de
RIIA BEATRIZ BERRAEATO DE RISIO y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia
llama autos para resolver en fecha 23 de agosto de2024 y 2l de noviembre de 2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Analizando las marcas I.P.E.I. Y ETIeUETA
(solicitada) vs. APEI e IPEO INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (oponentes), en
coniunto encontramos que se puede concluir válidamente que las marcas en cuesüón no podrán de
manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las
marcas impactan de manera disünta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada LP.E.I.
los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad .../... La marca solicitada cuenta
con una etiqueta que Posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente.../... N
respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra o
uülizar un servicio, es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se
tiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva.../... Al respecto. vemos que existe sufici,
entre las mismas.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marc
Dirección considera no hacer lugar a las oposiciones deducidas.»-------------
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Que, entre otros argumentos, se agravi

INTEGRAL AP.E.I. y manifiesta: "(...) El cons

término, al enfrentarse a otra marca también
de la marca de la adversa, se verá expuesto

propiedad de la oponente.../... Por tanto no
registro, se estará también induciendo al
establece la doctrina, se debe menc
confundibles debe hacerse en forma sucesjv
recurrente ha realizado grandes esfuerzos
tenidas como falsas las afirmaciones hechas
las marcas en pugna en autos basadas en el

pugna deberá a aquellos elementos
exclusividad que otorga un registro de marca.

Que, la representante convencional

expresión de agravios y entre otros argu

argumentos que carecen de total susfenfo
inferior sin dar opinión alguna que pueda
contestación de oposición, la omisión en la
registros con el radical PEI concedidos a
conclusión, si la marca oponente coexiste
no podrÍa coexistir también con la marca de
sabrá apreciar que no existe riesgo de
mérito a lo expuesto, dicte resolución con

Que, entre otros argumentos, se

ESPECTALIDADES ODONTOLÓCICAS y
atendiendo que esta oposición no solo fue
base al elevadÍsimo riesgo de confusión o
Entre las marcas en pugna existe similitud
sobre todo, fonético; poseen notorias
La denominación solicitada reproduce casi
representada.../.... Las identidades son
impresa en su memoria de la marca de mi
diseño, notándose aún más la mala fe de
destacándose en la prestación de servicios
marca en conflicto en estos autos no
indiscutible que impactan de manera
oportunamente, di cte resoluci ón

Que, la representante convencional
expresión de agravios y entre otros argu

argumentos que carecen de total sustento
inferior sin dar opinión alguna que pueda
contestación de oposición, la omisión en mención de la adversa al respecto de la
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N" 1147 DE FECHA 2I DE DTCIEMBRE DE2023, DISTADA
LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

A", CI.ASE 4I, EXPEDIENTE NO 0/,65612021 A NOMBRE DE

el apelante ASOCIACION DE PADRES PARA I-A, EDUCACIÓN

idor normal al enfrentarse a otra marca que también posee el
el término PEI o no muy similar a éste, como es el caso

confusión, asociándose con las marcas que son

otorgar el registro de autos.../... Si se otorga el
ico consumidor a la confusión indirecta.../... Tal como lo
que la comparación entre dos marcas eventualmente

en el üempo, tal como lo haría el público consumidor.../... La

dar a conoceÍ su marca al público consumidor.../... Deben ser
la adversa que sostienen la inexistencia de similitudes entre
ío del conjunto de éstas.../... Todo cotejo entre las marcas en

en ellas que estén efectivamente protegidos por la
/... Por todo lo expuesto, revoque la resolución dictada".-------

la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la

ntos dice:"(...) La adversa hace una exposición escueta de

ico ya que se limita a transcribir lo resuelto en la instancia

'r.../... Se ha mencionado detalladamente en el escrito de
'nción de la adversa al respecto de la coexistencia de varios

de distintos titulares y que coexisten pacificamente.../... En
otras tantas que poseen la misma porción, no vemos por qué
i representante.../... Estamos seguros que la Señora Directora

o asociación entre las marcas en pugna.../... Por lo tanto, en

ando en todas sus partes la resolución N" 1147/2023.

agravia el apelante I.P.E.O INSTITUTO PRIVADO DE

ifiesta: "(...) Niego categóricamente estas afirmaciones,

con base a la denominación, como se afirma, sino con
asociación indirecta existentes entre las marcas en pugna.../...
ominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por

que hacen definitivamente imposible su coexistencia.../...

te a la denominación que constituye la marca de mi
'as y ante el cotejo sucesivo de las marcas el púHico ya tiene

'.../... ta etiqueta solicitada reproduce exactamente el
adversa.../... Mi mandante es una firma operativa desde 1982

de las más prestigiosas empresas médicas.../... La
con los requisitos de especialidad y novedad, resulta

'.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora General,
todas sus partes la Resolución N' 1147/2023.

la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la
entos dice: (...) La adversa hace una exposición escueta de

íco ya que se limita a transcribir lo resuelto en la i.
'ir.../... Se ha mencionado detalladamente en el

lndu¡rri¡l

I
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Resolución

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N. 1147 DE FECHA 2I DE DICIEMBRE DEh)}3,DI TADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOs LmGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE
REGISIRO DE LA MARCA'I.P.E.I. Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N" 04656/2023, ANOMBRE DE
RIIABEATRIZ BERRAFATO DE RISIO---

registros con el radical PEI o PEo concedidos a nombre de distintos titulares y que coexisten
pacíficamente.../... En conclusión, si la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen la misma
porción, no vemos por qué no podría coexistir también con la marca de mi representante.../... Estamos
seguros que la Señora Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las
marcas en pugna.../... Por lo tanto, en mérito a lo expuesto, dicte resolución confirmando en todassuspartes
la resolución N" 1147/2023.

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca, con las marcas ya
existentes (oponentes), 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 significado conceptual de las
palabras que conforman las denominaciones. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y
fonético de la solicitante "I.P.E.I. Y ETIQUETAi'y las marcas oponentes "APEI e IPEO INSTITLJTO PRIVADO
DE ESPECLALIDADES ODONTOLÓGICAS " si bien es cierto se evidencia que las denominaciones analizadas
comparten Ios mismos grafemas, sin embargo, son muy diferentes entre sÍ, mientras la solicitada presenta la
tilde en la letra "É", una de las oponentes presenta la letra "A" al inicio del vocablo, mientras la segunda
oponente difiere en su parte final con la letra "O" además de las palabras INSTITUTO PRMDO DE
ESPECTALIDADES ODONTOLÓGICAS, en donde el primer vocablo (IPEO) constituye las siglas de la marca
registrada, siendo ésta última de mayor extensión que la solicitada, lo cual en su conjunto, no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, de dichas particularidades
ortográficas se Benera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra,
tenemos que la impresión auditiva que generan, no es similar.-----

Que, en ese sentido, se puede concluir de forma clara y evidente que, las marcas en pugna "I.P.E.I. Y
ETIQUETA (solicitada) vs. APEI e IPEO INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES oDoNToLÓcTces
(oponentes)" 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 la marca
como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo
de confusión.------------

Que, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas"
nos dice: "El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfrindibilidad,
cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la
marca" y luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga
un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes." El público consumidor podrá recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por
concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, cubriendo'lnclu/
ellas no son susceptibles de causar confusión en el consumidor.

Ditrcción

Dirección
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Que, si bien las marcas en pugna com

elementos diferenciadores, dentro de sus co

en el plano fonético como el gráfico, sin
mayores miramientos la solicttud de registro

que hacen a la disünción y posible coexistenc

Que, adicionalmente, esta Dirección

del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de

en conjunto con otros elementos, en otra
confundibles."l AsÍ, vemos que el hecho de

la balanza a favor de la oposición planteada,

en conjunto en la presente resolución.

Que, desechando el análisis foné
respecto, vemos que no existen similitudes e

"la denominación I.PE.I. Arriba de la misma
cortes de líneas blancas de forma paralela a

oponentes tienen como "diseño un escudo

ondas dentro de la misma, en cuanto a la
en el centro de la misma reza la sigla regi,

cuenta con elementos que lo vuelven disti
en conjunto dejan una impresión muy difi
como puede apreciarse en el siguiente cot

marca solicitada

^Ar
^-:_

->tper
Que, en sÍntesis, tanto las marcas opon

y al compararlas en su conjunto, son disÍmi
comparación, pudiendo eventualmente
Dirección considera oportuno mencionar
comprobado que no existe confundibili
manera.

I Sánchez Herrero, Andrés. 'Confusión de Marca§' La Lev. Asunción. 2013.
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N'1147 DE FECHA 2I DE DICIEMBRE DE2023, DICTADA
LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLTCITUD DE

,", CIASE 4I, EXPEDIENTE NO 0465612023, A NOMBRE DE

en letras en común, no es menos cierto que cuentan con

, generando como consecuencia su inconfundibilidad
rgo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin

que existen otros elementos que deben ser cotejados y

de las marcas en conflicto

idera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas

ilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
marca, no necesariamente implica que esas marcas sean

r ciertas letras no es elemento suficiente para inclinar
s aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados

atical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
las mismas, Ia etiqueta de la marca solicitada comprende

observa el diseño de una pirámide en tonos beige y gris con
base y en las aristas del poliedro. " mientras que una de las

tonalidades rojos, blanco y azul, con estrellas, un libro y
oponente posee el diseño de un triangulo de color gris y

y debajo de ellas el resto de la denominación". La solicitada
bles, las etiquetas en sí difieren totalmente una de la otra, y

e, siendo asÍ, mayores las diferencias que las semejanzas,

marcas oponentes

ntes como la solicitada, contienen elementos diferenciadores
originales y distintivas una de otra en todos los planos de

istir pacíficamente en el seno consumidor. Al respecto, esta

es el conjunto de las marcas lo que debe ser analizad

Abg.
Dire ctoü

^á^
lnst¡tuto Privado de

Especialidades Odontológicas

entre las marcas en pugna tras realizar el
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Resolución No_

PoR LA CUAL sE CONFIRMA LA RESOLUCIóN N'll47 DE FEcHA 2l DE DIcIEMBRE DEzoz3,DIgtADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "I.P.E.L Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N" 0465612023, ANOMBRE DERIIA BEATRIZ BERRAEATO DE RISIO...

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 expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ---------

Art.le

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPTEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N" ll47 de fecha 2l de diciembreZOZS dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "I.p.E.l.
Y ETIQLJETA", clase 41, Expediente No 0465612023. solicitada a nombre de RITA
BEATRIZ BERRAFATO DE RISIO

ArL 3e NOTIFÍQUESE por Cédula. ---- ---- ---- -l-

Abg.
Dlreclora\lenere{l

Dirccción Gtner¡l dc

DirtccióoN¡cio¡rl dc
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Resolución N"_
POR LA CUAL SE DECI.ARA OPERADA I.-A CADUCIDAD DE LA INSTANCTA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SoYFIT ALIMENTACIÓN SANA,,
EXPEDIENTE I92I3OT,SOLICITADA POR MARTHA BEATRIZ CABALLERO AIONSO

Asunción, 3 0 I t 2021t

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la
Resolución N' 98 de fecha 23 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos,
y:---------'-

RES ULTA:

Que, en fecha 06 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional del oponente e
interpone recurso de apelación contra la Resolución N'98 de fecha 23 de febrero deZo14,diciadaporla
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providen cia,.Exprese agravios
el apelante"en fecha 20 de mayo de2OZ4.----

Que, en fecha 23 de diciembre de2o24fue dictado el Informe de la Actuaria.-----------
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N" 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asunfos litigiosos se producirá de
pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efecluado niÁgún acto de
procedimiento a partir de./os sers mes es de la última actuación".

Que, la segunda instancia se activa con Ia concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese
momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelanie el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providlncia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar 1as 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 úlüma actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 06 de marzo de 2024.

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, 20 de mayo de 2O24,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 pará las instancias
litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por coriespondér así en derechá.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Ar[ le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en Ia
solicitud de registro de marca "SOYFIT ALIMENIACIóN SANA", Clase 35, Acta Ns
1921307, presentada por MARTFLA BEATRTZ CABALLERO ALoNso

Art.2s ORDENAR la prosecución de trámites de ra solicitud de
ALIMENIACIÓN SANA", Clase 35, Acta N9 I92I307,
BEATBIIZ CABALLERO ALONSO...

registro de marca "SOYFIT
presentada por MARTHA

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula.
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Resolución N"

POR LA CUAL SE RECONSTITLryE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "N-POLE
Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N' 621388, A NOMBRE DE L.AURA RUIZ MASSI.-------------

Asunción, 
3 0 DII 2021

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 elArt. 350 del C.P.C., por providencia de fecha e§
de julio de 2024, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco dias para que presenten las copras
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 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 gue 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'N-POLE
Y ETIQUETA" clase 09, Acta N' 621388, solicitada a nombre de LAURA RUIZ MASSI, 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 INDUSTRI,AL
RES UE LVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca "N-POLE Y
ETIQUETA", Acta N' 621388, clase 09, solicitada a nombre de LAURARUIZ MASSI.--

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

3) NOTIFfQUESE por cédula. --------r--------

Abg'
Dire ct

Dirtcción Gtnct¡l dt

Dirtcción N¡cio¡rl de
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Resolución

POR LA CUAL SE RECONSTTfl.IYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "N.POLE
Y MQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 621389, A NOMBRE DE LAURA RUIZ MASSI..-.-...-..---

Asunción, j 
ü 202t,

VISTO: El estado actual de estos autos y,

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravÍo del expediente, Ia Dirección General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a Io dispuesto en el Art. 350 del Cp.C., por providencia de fecha eE
de julio de 2024, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco dÍas pr.. q,r" presenten las copias
de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ---------------

Que, el Art. 136 de Ia Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones
del Código Procesal Civily 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 extravia do,y reza: " coÁprobada la pérdida de un
expediente, el iuez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente formá: e el nuevo
expediente se iniciara con la providencia que disponga ra reconstitución; » quá eljuez inümará a las partes
para dentro del plazo de cinco dÍas presenten las copias de los escr¡tos documentos y diligencia, gr" ",encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de qu" ," eipidan
acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, lás medid)s 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 "N-pOLE
Y ETIQUETA" clase 35, Acta N" 621389, solicitada a nombre de LAURA RUIZ MASSI, 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 I.-A. PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

l) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca "N-pOLE y
ETIQUETA", Acta N' 621389, clase 35, solicitada a nombre de LAURA RUIZ MASSL-------------

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

Dirrcción Ccner¡l il proili-dad

Dirrrción Nrcionrl dr propitdrd

3) NOTIFfQUESE por cédula.
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ResoluciónN'

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 I93 DE FECHA 21 DE ABRIL DEzOzI, DICTADA PORLA
DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, ENELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS'IRO DE
LA MARCA "LANTERA", CLASE 05, EXPEDIENTE NO IO5744I2OL8. SOLICITADO POR ZODI,AC

INTERNANONAL CORPORATION.---------.

Asunción, Dl[ 20U+

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Population Services
Intemaüonal contra la Resolución Ns 193 de fecha 21 de abril de2OZl, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos. y; - -- - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 22 de julio de 202I se presenta la representante convencional de Poptrlaüon Services
Intemational e interpone recurso de apelación contra la Resolución Ns 193 de fecha 21 de abril de 202I,
dictada por la Drrección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 19 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 25 de noviembre de 2021, el representante convencional de Populaüon Services
Intemational expresó agravios; dictándose en fecha 22 de marzo de 2022la 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 18 de abril de2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos
para resolver en fecha 29 de abril de2022.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) podemos apreciar que existen motivos sufrcientes para
conceder el registro de la marca solicitada, en razón de que la denominación LANTERA posee suficientes
elementos diferenciadores de la oponente. A esto debemos sumar el hecho que de ambas denominaciones
poseen coberturas distintas y se encuentran en clases diferentes, otorgando mayor distintividad entra una y
la otra, por lo que los argumentos esgrimidos por la oponente no son suficientemente sólidos como para
negar el registro solicitado por ZODIAC CORPORATION. Que, es muy notoria la diferencia entre las marcas
en pugna (...)".- - - - - - - - -

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: " (...) 1. PANTERA y LANTERA üenen la
misma estructura y coinciden en casi todas sus letras .../... Z. Los productos de las marcas en pugna se

venden en un mismo comercio: farmacias.../... 3. Salvo la consonante inicial, las marcas son fonéticamente
iguales(...)".

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa "(...) La adversa expresa
que: Las marcas tienen la misma estructura e igual cantidad de letras. Pero no hace mención sobre lo que es

LANTERA, es el nombre genérico de un inhibidor de bomba de protones. Lantera disminuye la cantidad de
ácido producido en el estómago. Lantera se uüliza para tratar y prevenir las úlceras estomacaLes 

-e
intestinales, la esofagitis erosiva (daños en el esófago por el ácido del estómago) y otras
relacionadas con el exceso de ácido estomacal., como el síndrome de Zollinger-Ellison. (...)".---

'nr trin I
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Resolución No-

PARAGUAY

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 I93 DE FECHA 2I DE ABRIL DE 202I, DICIADA PORL.A.

DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "Lá,NTERA", CLASE 05, EXPEDIENTE NO LO5744I2OI8, SOLICITADO POR ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORANON.----------

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre Ia 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, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "LANIERA" y la marca oponente "PANTERA"

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "IANTERA" y Ia marca
oponente "PANTERA', cabe resaltar que a pesar de compartir ciertos elementos, al pronunciarlas una a

continuación de la otra, tenemos que Ia impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil, siendo
un elemento diferenciador en la marca solicitante la desinencia "LAN", lo cual en su conjunto, no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, 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.--

LANTERA (marca solicitada), y
PANTERA (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca
oponente, se encuentra registrada en Ia clase 10 y protege los siguientes prodiiclor: "...Una marca de
productos, exclusivamente para preservaüvos..."; mientras que la marca en trámite de registro pretende
obtener la cobertura para los siguientes goduslo.r de clase 0§. Ia cual comprende: "...PRODUCTO

MRMACEUTICO PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES Y/O AFECCIONES DEL SISTEMA
RESPIRATORIO; AGENTES ANmNEOPIÁSICOS E INMUNOMODULADORES...". Vemos asÍ, que existe una
notable distinción en cuanto a las clases, coberturas y la naturaleza de los productos ofrecidos por las

marcas en pugna, por ende, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha
arribado el A-quo, en que ha desestimado la oposición planteada en autos.

Que, en ese sentido, en vrrtud del Rrt. 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 "PANTERA" en la clase-Q5, clase donde se pretende registrar
la marca solicitada "LANTERA". De ello se colige que las marcas en pugna ¡q comparten la misma clase del
nomenclador internacional además de que ambas abarcan una cobertura distinta, 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
entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la
recurrida.
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Resolución

poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN Ne 193 DE FECHA 2l DE ABRIL DE 2021, DICTADA PORLA

PMNCCTÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

IA MARCA "LANTERA", CLASE 05, EXPEDIEN]E NO IO5744I2OI8. SOLICITADO POR ZODTAC

INTERNATIONAL CORPORANON..---.-----

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolución Ns 193 de fecha 2l de abril de 2O2l dictada por la

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos'

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca

"LANIERA ", clase 05, Acta N" 105744/2018, solicitada a nombre de la firma ZODLAC

Claudia Pamela- 
D?r..,ot. Gencral lnltina.

uil,ii¿n G,*t,t ¿, propitdadtndurrrirl

íi'."i* Ñi.i,r.r ¿t Propitdrd Inrtlccrurl

ArL2e

Art.3e
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Resolución N'

pOR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 396 DE FECHA 08 DE IUNI0DEaOZZ, DICTADA POR LA

DIRECCIÓN DE ASUNToS MARCARIoS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIEN]E DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "OXMR", CLASE 05, EXPEDIENTE N' 18118/2020, A NOMBRE DE QUIMFA S.A. --'------

Asunción, lnDii ?()?[

apelación interpuesto por el representante convencional de DIVERSEY,INC.

de fecha 08 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios

,V \ GOBIERNO nnr I PARAGpAI
\1 PARAGUAY REKUAI

Litigiosos, y;

RESULTA:

eue, en fecha 15 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de la firma DIVERSEY,

INC. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 39ó de fecha 08 de junio de2022, dictada por

la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos'

Que, en fecha 27 de junio de ZO22 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto.

eue, en fecha 25 de julio de2022, el representante convencional de DMERSEY,INC. expresó agravios;

y en fecha O7 de septiembre de 2022, fue contestada la expresión de agravlos. Esta Dirección llamó autos

para resolver en fecha 27 de septiembre de 2022. --"'--

CONSIDERANDO:

eue, la Resolución recurrida considera: "Se promueve oposición contra la solicitud de registro de

marca OXMR clase O5 sobre la base del registro extranjero OXIVIR clase O5 .../... el solicitante posee mejor

derecho de prioridad siendo a su vez la cobertura del presente registro extraniero limitada .../... la solicitada

tiene limitado su solicitud a antivirico, demostrando que no pretende asociarse con el registro extranjero

.../... es criterio de esta Dirección rechazar la oposición deducida." -

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "En esfos autos no se dirime un

problema de prioridad, sino el intento de apoderamiento de una marca aiena de parte de quien no tiene
-derecho 

a registrarla; la marca OXIVIR es creación de mi principal, Diversey Inc., que la tiene registrada en

)4 países del mundo .../... se trata de un intento de apoderamiento de una marca aiena".

eue, contesta Ia expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: 'Zas

presentes bases de oposiciones de DIVERSEY INC. comprenden productos de clase 03 y 05: "Preparaciones
-limpiadoras 

y preparaciones para pulir; antivirico, medicamento empleado para tratar infecciones causadas

por virus; destacando la diferencia de cobertura de productos .../... la presente solicitud se encuentra

limitada .../... mi mandante a su vez cabe recalcar posee mejor derecho de prioridad". -----'-----

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

eue, en primer lugar, si bien la apelante basa su oposición en Ia marca OXIWR,Ia misma fue

preseniada en fecha 24 de julio d,e 2olo, con posterioridad a Ia marca solicitada, quien fuera presentada en

iecha 04 de mayo de 2020. 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 an

de la Propiedad Industria/". Siendo así, resulta claro, que la firma solicitante es quien tiene

la obtención del registro de su marca en el PaÍs.-- --------------;
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Resolución No

PoR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 396 DE FEcHA 08 DE IUNIo DEzozz,DIcTADA poR L-A.
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISIRo DE
LA MARCA "OXMR", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 18118/2020, A NOMBRE DE QUIMEA S.A. ---------

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 05. Al respecto, la marca oponente "OXIVIR" solicita cobertura para ',Desinfectantes y
desinfectantes para uso en superficies duras en entornos comerciales, industriales e institucionales', y la
marca solicitante "OXIVIR" fue solicitada para "ANTIVÍRICO. MEDICAMENTS EMpLEADg pARA TRATAR
INFECCIONES CAUSADAS POR VIRUS. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a
la clase y que los productos cubiertos se encuentran vinculados. ---------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión ideológica en la mente del
consumidor al pretender, la oponente, registrar la marca "OXIVIR" en la misma claie 05 en la que la
solicitada presentó su marca con prelación Ahondando aún más en el análisis, elDr. forge Otamendi, en su
obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la dilución de marcas drciendo: "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 rguales, el público consumidor ya no sabrá elárigen
de los productos (..) " -- -----

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 opo.r"rr. al .egistro de la marca
OXIVIR solicitada por QUIMFA S.A. Por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 396 de fecha 08 de junio de 2O2Z dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art. ls

4ft.29

Art.3e

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "OXMR",
clase 05, Acta N" I8U8/2020, solicitada a nombre de eUIMFASA.-------_:-

Directota Genct¡l
Dirección Gtnerrl dt ProPi
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Resolución

poR LA SUAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIÓN N' 517 DE FEcHA 02 DE JULIo DE 2019, DIcTADA PoR LA
DIRECCIÓN DEASUNToS MARCARIoS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "BR[X", CIASE 03, EXPEDIENTE N" 4937312016, SOLICITADA PORARMANDO ESPINOLA ..---..-

Asunción, 3 0 DiC

VISTO: el recurso de apelación y nulidad

ARMANDO ESPINOLA en contra de la Resolución

interpuesto por el representante convencional de

N' 517 de fecha 02 de julio de 2019, dictada por Ia

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RE S U LTA:

Que, en fecha 08 de agosto de 2019 se presenta el representante convencional de ARMANDO

ESPINOLA e interpone Recurso de Apelación y Nulidad en contra de la Resolución N' 517 de fecha O2 de

julio de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

eue, en fecha 26 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

eue, en fecha O3 de agosto de 2020, el representante convencional de ARMANDO ESPINOLA exPresó

agravios; dictándose en fecha 17 de septiembre de 2O2Olaprovidencia por la cual se tiene por presentado el

escrito de expresión de agravios y se corre traslado a las contrapartes por todo el término de ley.

eue, en fecha22 de octubre de 2020, el representante convencional de la firma BRIX S.R.L. contesta

el traslado de agravios y en fecha 26 de noviembre de 2020 se llamó autos para resolver.-----------

eue, en fecha 16 de mayo de 2024, fue acusada Ia rebeldía del representante convencional del

oponente VICENTE SCAVONE & CtA. S.A.E. por no contestar eltraslado de agravios, en consecuencia fue

declarado decaÍdo el derecho que dejó de usar y se llamó autos Para resolver'---

CONSIDERANDO:

eue, la mencionada Resolución considera que: 'sepromueve oposición contra la solicitud de registro

de la marca BRIX, solicitada para la clase 3 en base al registro de la marca BRIXIL)N y al registro extraniero

de la marca BRIX Y ETIQUETA registrada en la misma clase i .../... las oponentes VICENTE SCAVONE ha

demostrado ser titular del registro BRIXILON y la frrma BRIX S.R.L. ha demostrado ser titular del registro en

el extranjero con los documentos agregado.s en autos .../... la marca BRIX representa también un derecho

adquirido a favor de la oponente BRIX S.R.L., teniendo en cuenta que constituye su nombre comercial,

deiecho ampliamente reconocido por nuestra legislación marcaria .../... es criterio de esta Dirección

rechazar la solicitud presentada.' --- ------- ---

eue, entre otros argumentos, se agravia el apelante, ARMANDO ESPINOLA y manifiesta: 'Za

denominación BRIX ha sido ingresada en fecha O3 de agosto de 2O16, con prelación en el registro con

respecto a cualquier otra denominación .../... el oponente no posee registro en la República del Paraguay

.../.'.. ta marca oponente se encuentre suspendida por antecedente fonético .../... con respecto a los

productos a los cuales serán destinados, se puede observar que BRIXILON comprende: Exclusivamente
'productos 

farmacéuticos y veterinarios, mientras que la denominación solicitada BRIX comprende GEL

ANTI CARIES PARA USO DENTAL, con lo que se demuestra que no hay relación entre las marcas en pugna

.../... ta marca de la adversa no está registrada en la misma clase que la de mi mandante, que es la por
ende tienen mercados diferentes y un público consumidor también disttnto .../... existen o

las mismas palabras de mi mandante: BRIXIA;MABRIX; LABRIXILE.

Di¡ccció¡ Gtntr¡l dc PropitJed Indu;rrirl

Dirtccióo N¡cionrl it lro¡ itd I J I rttlcct'L:'l



ResoluciónN{J,'
E_

PoR LA cuAL sE CONFIRMA tá, RESOLUCIÓN N'5u DE FEcHA 02 DE JULro DE 2019, DICTADA poR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, ENEL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
Iá.MARCA"BRIX", CI.ASE 03, EXPEDIENTE N'4937312016, SOLICTIADAPORARMANDO ESPINOI.A..--.-...

Que, entre otros argumentos, contesta la expresión de agravios el oponente, BRIX S.RL. y manifiesta:
"Deben ser tenidas como falsas las afirmaciones hechas por la adversa que sostienen la existencia de
diferencias entre las marcas en pugna en autos .../... no caben dudas de que la adversa se inspiró en la marca
BRIX de mi mandante, registrada en varios paÍses, para la creación de la suya y de que soliciio dicho nombre
en Paraguay con total mala fe, la adversa eligió copiar la marca que ya alcanzó notoriedad gracias a los
esfuerzos de mi mandante .../... tal como los resolvió el A-quo habrá riesgo de confusión y asociición por sus
notables similitudes fonéticas, ortográficas y conceptuales .../... los productos solicitados son los mismos
que los producidos por BRIX S.R.L., esto se puede observar en el sistema informático de la DINApl".

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

Que, con relaciÓn a la oposición de VICENTE SCAVONE & CtA. S.A.E., corresponde realizar el cotejo
entre la solicitud de registro de marca "BRIX" (clase 03) y la marca oponente "BRIXILON" (clase 05). eue, al
realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca
oponente "BRDflLON' registrada para productos de la clase 05 entre ellos "Exclusivamente productos
farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, desinfectantes, productos para la
destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas"; mientras que la marca en tiámite de registro
"BRIX" solicita la cobertura para los productos comprendidos en la clase O3 "Gel anticaries para uso dental,'.

Que, en ese sentido, en virlud 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 "BRIXILON" en la clase 03, clase donde se pretende registrar
la marca solicitada "BRIX". De ello se colige que las marcas en pugna ne comparten la misma clase del
nomenclador internacional y no poseen una conexión competitiva drrecta

Que, en segundo término, cabe realizar el cotejo entre la solicitud de registro de marca "BRIX" (clase
03) y la solicrtud oPonente "BRIX 3OO0 - LA NUEVA TECNOLOGÍe eNaVÁtCA pARA REMOCIóN
affi¡1¡¡¿(alcA DE DE CARIES (SLOGAN)' (clase 03). En ese sentido, analizando el campo ortográfico y
fonético de la solicitante y la solicitud oponente, vemos que ambas contienen el elemento en común BRIX.
En el caso de la marca solicitada, la misma está conformada únicamente por el vocablo BRIX,
reproduciendo Íntegramente la denominación registrada sin agregar ningún elemento que le pueda dar
distinüvidad, evidenciándose así la existencia del riesgo de confusión entre las marcas analizadas.

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada BRIX, resulta
indudablemente evocadora de Ia solicitud oponente BRIX 3000 - LA NUEVA TECNOLOGÍ4 ENZTVÁflCn
PARA REMoclÓN ATRAUMÁTICA DE DE CARIES (sLoGAN). 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 Ia MoT VEDETTE: ,,En muchas
hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio
que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con
llamadas 'Mot vedette'...u, "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o pre
componentes de una marca compleja a frn de precisar su elemento "decisivo" que es lógi
desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos.',-----l--
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I Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-perrot. Año 2003.
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Resolución N

poR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 517 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019, DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LAMARCA"BRIX", CLASE 03, EXPEDIENTE N" 4937312016, SOLICTTADAPORARMANDO ESPINOLA. -..-.--.

Que, entre otros argumentos, alega además el oponente: "...no caben dudas de que la adversa se

inspiró en la marca BRIX de mi mandante, registrada en varios paises (Argentina, Reg. N" 2.813.i61;

Colombia, Reg N" 545.j89; México. Reg. N" 1.765.767), para la creación de la suya y de que solicitó dicho
nombre en Paraguay con total mala fe, la adversa eligió copiar la marca que ya alcanzó notoriedad gracias a

los esfuerzos de mi mandante". Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr.

territonalidad\ y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no
haya relación (excepción al principio de especialidad).z

Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera

que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294198 de Marcas, que disponen que no pueden

constituir marcas: "art. 2 inc. g) 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 apliquen 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; inc. i) los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo
interés o por quien conocÍa o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero;." ----------"

Que, finalmente se destaca que se pretende el registro de BRIX, es decir, sin otro elemento distintivo
que la haga especial y única, por lo que refuerza la tesis de que nos encontramos ante un posible uso

indebido de una marca ya existente, Io cual imposibilita la viabilidad de su registro en esas condiciones.-----

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "BRD(", consütuye a su

vez la raz6n social de la firma oponente, BRIX S.R.L.; es decir, que la marca solicitada se identifica conla
razón social que presenta la firma oponente. 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 nombre comercial de la

firma oponente, es evidente la mala fe por parte del solicitante.-

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la

conclusión de que si bien es posible la coexistencia pacÍfica entre la solicitud de registro de la marca "BRIX"

y la marca oponente "BRIXILON"; no es menos cierta la inviabilidad de la coexistencia pacÍfica entre la

solicitud de registro de la marca "BRX" y la solicitud oponente "BRIX 3OOO - LA NUEVA TECNOLOGÍA

ENZIMÁIICA PARA REMOCIÓN ¡¡RAUNír(TICA DE DE CARIES (SLOGAN)", por tanto, corresponde

confirmar la Resolución recurrida

PORTANTO,
Tá. DIRECTORA GENERAL IN1ERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. le CONFIRMAR la Resolución N' 517 de fecha 02 de julio de 20ll
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. .-. --,

Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: "las llamadas marcas notorias .../...

'?"DERECHo PARAGUAYO DE MARCAS" - Carmelo Módica. A¡andtrra Edit.,2007 - Pag. 193.

I
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Resolución No_
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 5I7 DE FECHA 02 DE IULIO DE 2019, DTSIADA pOR tá,
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE.DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "BRIX", C[á,SE 03, EXPEDIENTE N' 4937312016, SOLICITADA PORARMANDO ESPINOLA --------

Ar[ 2s

Art.3e

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca ,BRX", clase 03,

Expediente.N" 4937312016, solicitada a nombre de

NOTIFÍQUESE por Cédula.
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Resolución.'0 ;
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.á. RESOLUCIÓN N' 2.094 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2O2I, DISTADA
POR I.A DIRECCIÓN DE T{ARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGISTRO DE Iá, MARCA
"BIO.GUARD", CLASE 35, DGEDIENTE N" 2I87212O2I, SOLICITADO PORWITIAPARAGUAYS.RL. .-----------

Asunción, 3l i"l ' :i:':rr

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma VITTIA
PARAGUAY S.RL. contra la Resolución N' 2.094 de fecha 07 de diciembre de 2021, dictadaporla Dirección
de Marcas, y;-------------

RESULTA:

Que, en fecha 11 de febrero de 2022 se presenta la representante convencional de la firma VITflA
PARAGUAY S.RL. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'2.094 de fecha 07 de diciembre
de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.

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

Que, en fecha 28 de noüembre de 2O22,la representante convencional de VTITIA PARAGUAY S.RL.
expresó agraüos; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 16 de enero 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: Expediente 2O2O-2O4ó497

Denominación BIOGUARD Clase 39 Registro 520497 Titulat Produfertil S.A. (PY). Comentario: Que las
denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífrca, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusión ente los consumidores .- por lo que de conformidad al articulo 6e de la
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".--------------

Que, se agraüa el apelante, y entre otros argumentos expresa:"(...) Que,la solicitud de mi mandante y
la marca base del rechazo no podrán ser asociadas o relacionadas una con ota, teniendo en cuenta que las
mismas protegen seruicios diferentes y se encuentan en c,lases disüntas. La solicitud de registo de la
marca de mi representada comprende los seruicios de: "Seruicios de importación, exportación y
comercialización de Ftngicida Microbiológico" comprendidos en la clase 35. Mientas que la marca
invocada como antecedente se encuenta registada protegiendo los seruicios de "empaquetado,
acondicionamiento, almacenamiento, distibución (reparto) de productos agrícolas" comprendidos en la
clase i9 (...)".- - - - - --- -

Que, corresponde a esta dependencia administraüva 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 disünguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuenkan reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de
del registro marcario se encuen[an para precautelar otros derechos o intereses, tan
derecho a consütuir una marca.
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ResoluciónN'-L-

POR I.A, CUAL SE CONFIRMA Ilq. RESOLUCIÓN N' 2.O94DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEaOzI, DICTADA

PoR I.l pnpcclÓx DE MARcAS, EN EL DGEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.e MARCA

"BIO.GUARD', CIJq,SE 35, DGEDIENTE NO ¿IÜ¿IaOaL,SOLICITADO PORVTTTTAPARAGUAYS.RL. ---.-----.--

En ese senüdo, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo SIOGUARD'y la
solicitud de registro de la marca 3IO-GUARD", se eüdencia que la solicitante reproduce en el mismo orden
las 8 letras que posee la registrada en su denominación, siendo así idéntica a la marca antecedente. En el

siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonéüca entre las marcas mencionadas:-------------

"BIO-GUARD" (marca solicitante), y
'BIOGUARD" (marcabase de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que no existen suficientes elementos diferentes

entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonéüca, tenemos que la impresión
auütiva que generan ambas podrÍa causar confusión en el público consumidor.------------

Que, desechando el análisis fonéüco-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
Ia disünüüdad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la §}asg3g que protege los siguientes

servicios: 'Seruicios de empaquebdo, aconücionamiento, almacenamiento, üstibución [reparto] de

prcductos agrfcolas.\ mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para los

siguientes serücios de clasr3l. la cual comprende: "senticios de imporhcióa exporhción y
comscialización de Fwryicida Mictobiológia". Las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica,

debe sumarse el hecho de que si bien la marca solicitada se encuentra en una clase disünta a la marca base

de rechazo, la marca solicitada pretende proteger servicios relacionados con la industria agrícola, lo que

podrÍa generar confusión al momento de seleccionar el servicio o al prestador del mismo, dado que Pues se

dirigen a un mismo üpo de público consumidor

Que, si bien es cierto, el sistema adoptado por nuesto derecho marcario es el sistema uniclase, es

importante tener en cuenta que la existencia de idenüdad o ünculación entre productos y servicios no se

encuentra «totalmente» determinada por la clasificación de Niza, dado que existen productos y servicios

que se encuentran vinculados a pesar de encontrarse catalogados en clases diferentes. Que, en ese senüdo

no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f) de la Ley 1294198, el cual expresamente prohÍbe el

regisbo de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios

diferentes, cuando pudieran caus¿r riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que

acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es

proteger a qüen tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay

riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el

consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inüable la coefstencia pacífica entre las

mismas.

Que, üondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge 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 impüca el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta ofr:as

marcas iguiles, el público consumidorya no sabrá el origen de los productos (...)."\

Que, ente los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a

dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacÍficamente en el

D i re ctor
Dirccció¡ Gttttt¡

teflna
itd¡d Indurtri¡1

t OTAMENDI, rorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N' 2.O94DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021, DI TADA
POR LA DIRECCIÓN DE IVÍARC.&S, EN EL HGEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"BIO-GUARD", CLASE 35, E)GEDIENTE, N" 2I87212O2I, SOLICITADO PORVITNA PARAGUAY S.RL. ------------

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 üsión en conjunto demuestra que sl existe posibilidad de confirsión enEe las marcas en pugna. En
conclusión, esta dependencia administraüva considera que la solicitud de registro de la marca
"BIO-GUARD' no podrá coexistir con la marca antecedente "BIOGUARD", con la cual presenta más

semejanzas que diferencias.------ --- -

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 ge y 2e

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.

ü

Art Is

ArL 2e

ArL 3e

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

RESUELVE

CONFIRI{AR la Resolución N" 2.094 de fecha 07 de diciembre de 2021 dictada por la
Dirección de Marcas.-

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "BIO-GUARD', clase 35,

Expediente N'2187212021, solicitada a nombre de

Directo¡a Gc Intc¡ina
Dirccción Glntr¡l dt

Dirección N¡cl;rrl dt

Indutuial

l¡telccturl
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Resolución..0 ü' # 0
POR Iá CUAL SE REVOCA I.á, RESOLUCIÓN N. 867 DE FEcHA 04 DE ocTI,,BRE DE 2019, DISTADA PoRIA DIRECCIÓN ps A,stNros MARcARIos Lmcrosos, EN EL EXpEDTENTE Dlópb¡i¿róN'A r"{
SOLICITLJD DE REGISTRO DE I,ÍARCA'COOLOOK Y ETIQUEIA', CI.I{SE 35 EXPEDIENTE N" 1OZ4glZOt7,
SOLICITADA POR PATRICI,A CAROLINA ARRÚA DE RIVERoS Y cLAUDI,A sTELIA AGÜERo wAGNER

-_ :__-:_ _ __:_:__:.-::

Asunción, 3 0 DIL ll)ll,

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de PATRICIA
CAROLINA ARRÚA DE RMERos Y cLAUDIA STELLA AGüERo wAGNER vaniNnz. contra la Resolución
N" 867 de fecha 04 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos, yi----------

RESULTA

Que, en fecha 17 de agosto de 202I se presenta la representante convencional de PATRICIA
CAROLINA ennÚe DE RMERos Y cLAUDIA sTELLA AGüERo wAGNER MARÍNEZ. a interponer recurso
de apelación conha la Resolución N' 867 de fecha 04 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Liügiosos.--

Que, en fecha 2l de diciembre de 2021 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 29 de junio de 2022, el representante convencional de PATRICIA CAROLINA ARRúA
DE RMEROS Y CLAUDIA STELLA AGÜERO WAGNER MARTÍNEZ., en fecha 06 de marzo de 2023, fue
acusada la rebeldÍa de la adversa, por no contestar el traslado de la expresión de agraüos, en consecuencia
fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 09 de mayo de
2023- --------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(.) Que,analizando las marcas COOLOOK (marca solicitada)
vs. COLLOKY (marca oponente), en un análisis en conjunto encontamos que entre las marcas en pugna
existe una estecha semejanza en el aspecto denominativo, tanto en el plano oftográfrco comi eÁ el
fonéüco y visual, por lo cual una eventual coexistencia pacífrca entre las mismas queda totalmente
descartada.../... Estamos ante una marca que no reúne los requisitos de novedad y de eipecialidad.../... La
solicitud de registro presentada por el solicitante, infringe las prohibiciones enunciadai en el ¡t. 2, de la
Ley de Marcas N" 1294/98.../... Por todo lo expuesto, es criterio de ésta Dirección que la oposición presentada
debe ser declarada proc e dente. " - - - -

QUe, Ia TepTesentante de PATRICIA CAROLINA ARRÚA DE RMERoS Y CLAUDIA STELLA AGÜERo
WAGNER MARTÍNEZ ., Al analizar las dos marcas hay que observarlas en su conjunto y procediendo de esta
manera existen diferencias notorias en el aspecto ortográfico y visual ente las marcas
CooLoOK-CoLLoKY ya que las desinencias en las denominaciones en pugna son decisivas para que las
marcas no se confundan uisual ni ortográficamente.../... En el presente caso es manifiesto que la primera
impresión que dejará en el público consumidor la marca solicitada COOLOOK es totalmente diferente a la
registada COLLOKY.../... Indudablemente las palabras CO)LOOK-COLLOKY constituyen fonemas
totalmente diferentes lo cual se puede comprobar con la pronunciación sucesiva de una y ota marca.../... Es
innegable que desde el punto de vista auditivo y fonético están destinadas a diferenciarse ente si ty
que coexistan en el mismo mercado.../... La marca oponente se encuentra registada en las c,lases

Ab*l
D ire

Dirccción Gt¡ct

Dirección Nacion¡l rie Pr
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ResoluciónN"

poRt.¡tcuAL sE REvocA LA RESoLUcIóN N' 867 DE FEcHA 04 DE ocruBRE DE 2019, DICTADA PoR
ñ-b-triE-Cüólpl,su¡mos iláARcARros Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE oPosIqóN a u'
SOLICITUD DE REGISTRO DE N,ÍARCA "COOLOOK Y ffiQUEIA', CIA,SE 35 DPEDIENIE No 3024912017'

soLIcITADA poR pATRIcIA cARoLINA ARRúA DE RIlrERos Y cIAUDLA srEluq.lcÚgno wAcNER
uerrf¡rnz

por ota parte, los servicios protegidos por la marca solicitada en la clase 35 se refrere exclusivamente a la

venta de joyas.../... La marca solicitada reúne los requisitos de novedad y especialidad exigidos por la Ley de

Marcas 1294/95.../... Fundada en lo expuesto solicitamos a la Señora Directora General se sirva

oportunamente dictar resolución revocando la Resolución N" 867/2019.

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

interpuesto contra la Resolución N" 867 de fecha 04 de octubre de 2019.

eue, uno de los criterios al analizar la posibilidad de confusión marcaria es evaluar a los signos en su

conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la

üsión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión

entre ellos. 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 coolooK Y ETIQUETA , solicitada en

clase 35, con la oponente COLLOKY, registrada en clase 35. -------""

eue, 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 /os diversos detalles, sino las características

tipicaí, la impreiión general y los principales elementos del signoa 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 un cotejo en conjunto vemos que: ---------

COOLOOKYffiQUE'IA (marcasolicitada)

COLLOKY (marca registrada)

eue, analizando el campo ortográfico de la solicitante "COOLOOKYETIQUEIA'y la marca oponente

"COLLOIff, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes en[e sí, en su

conjunto, dejan una impresión üsual muy diferente, dado que no se leen de la misma manera' siendo

fonéüca y gramaücalmente disímiles.------------

eue, analizando las coberturas de los servicios de las marcas en Pugna, podemos üsualizar

claramente que si bien pertenecen a la misma clase 35 del nomenclador internacional, cada una protege

servicios limitados a un sector bien determinado, dado que la solicitante pretende proteger (§sruisipsns

importación. eryoftación y venta de joyas) la ma¡ca oPonente protege (Servicios de venta y
comercialización de toda clase de productos, al por mayor y/o al detalle. De lo expuesto se puede concluir

que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran

bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final.

coberturas.

eue, además es importante mencionar que "COOLOOKY ETIQUEIA" se encuenüárégistradabajo el

N. 466818 para todos los productos de la clase 14, por lo que, la solicitud de aulri§ pretende ProltS{s
servicios de venta de productos que ya üene registrados en otra clase. Por úlürño, cabe n

oponente y la solicitud coexisten sin que el publico consumidor confunda el'origen de

Abg'
I)i¡mrori

[.lirecrion Gcnual de Prffi
Dirección Nacionrl dc Proprrdai

t BREUER M, Ped¡o C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 1946.
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Resolución N"

poR L¿, cuAL sE REvocA I.¡t RESoLUcIóN N' 862 DE FEcHA 04 DE ocrl.rBRE DE 2019, DISTADA PoR

i"r-b-nirctlOlpfesuNTos MARcARros Lmclosos, EN EL H<pEDIENIE DE oPoslclóN ¡, Le
soLIcITLJD DE REGISTRO DE MARCA "COOLOOK Y ETIQUETA", CIASE 35 HGEDIENTE No 30249l20ll,
soLIcITADA poR pATRIcLA cARoLINA ¿nnúe p¡ nrvenos Y cLAUDIA srELL¿..lcÜeno wAGNER

uenrfmz

servicios prestados por ambas partes. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su

coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.---

eue, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca

solicitada "COOLOOK Y ETIQUETA' no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca

oponente "COLLOKY", así como tampoco menoscabaría los derechos de la firma oponente, por lo que

corresponde revocar la resolución recurrida.

ArL Ie

PORTANTO,
I.A DIRECTORA GEMRAL INTERJNA DE Iá, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

RE'VOCAR la Resolución N" 867 de fecha O4 de octubre de 2019, dictada por la Dirección

de Asuntos Marcarios Liügiosos, en el expediente de oposición a la solicitud de registro

de marca "COOLOOKYETIQUE'IA",Acta N" 3O24912OL7, clase 35.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "COOLOOKY

ETIQUETA', Acta No 3l24gl21l7,clase 35, presentada porBáffiIGIf CAROLINAARRÚADE
ArL 2s
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Resolución *"0 !
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN Ns sz4 DE FEcHA Iz DE JUNIO DE2o24, DICTADA PoR LA

ONNCCIÓN DEASUNTOSMARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)" CLASE 09, EXPEDIENTE Ne 28740/2023, SOLICTTADA

POR TARQUINO S.A. ---------

Asunción,30Dit I|,?L

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CARLoS GIUSEPPE

ESPINOZA VEGA contra Ia resolución Ns 524 de fecha 12 de junio de 2O24, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Liti giosos, y; - --- -- - - - - --

RE S U LTA:

eue, en fecha 15 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE

ESpIN9ZA VEGA a interponer recurso de apelación contra la Resolución Ns 524 de fecha 12 de junio de

2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos'--

eue, en fecha 1g de julio de2OZ4 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

eue, en fecha 06 de septiembre de 2024, el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE

ESpINOZA VEGA expresó agravios el apelante. En fecha l8 de noviembre de 2024, el representante

convencional de TAReUINo S.A. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 20 de

noviembre de2024 se llamó Autos para Resolver.-----------

CONSIDERANDO

eue, la Resolución recurrida considera: "(...) Al realizar el coteio de las marcas RASPA&GANA DE

TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en coniunto y
sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así

también en el aspecto fonético.../... esta Dirección considera que, aunque las mismas comPartan una

particula 
"n 

,o-ún, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para
'evitar 

el registro de la marca solicitada y tampoco afrrmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no

sea 'posibie.../... Así mismo cabe mencioni, qr" la marca RASPA&GANA DE TARQUINO solicitada por

TAReUINT S.A., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien

juridico amparado por la Ley de Marcas.../... La denominación RASPA&GANA es una categoria más general
'de 

productos y servicios de lotería instantánea que puede variar dependiendo del proveedor local.../... Esta

Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al

público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios
'para 

su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente," '--------'

eue, el representante de la firma oponente, CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA, presenta su escrito

de expresión dL agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) Es importante destacar, y que no es

obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentados también solicitudes en las mismas clases, por

segunda vez, con el agregado DE \ARQUINO asi como para los mismos praductos y servicios que ha

re"gistrado ya mi repreientada.../... Bien sabemos, que las raíces, o como aducen los estltdioff,4 inicio de

las marcas, consütuyen la parte esencial de una marca, en todos los niveles y aspectos,pu-e11os a.barca en su

integridad, tanto visual, clmo gráfica, asÍ como representativamente en la mente de[ público.../... H
raices idénücas, más idéntiia clase de servicios corresponde identidad en el margen 

5!3,!

consumidor.../... Las denominaciones TARQUINO y APOSTALA, son desinencias, las cuales

W
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Resolución N'

PORLACUALSE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Ns II4DEFECHAI2 DEIUNIo DEzoz4,DIgrADApoRLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 09, EXPEDIENTE Ne 28740/2023, SOLICITADA
POR TARQUTNO S.A.

importancia secundaria en el momento del análisis de las marcas en litigio.../... Entre las raÍces de las
denominaciones en Pugna, sin Ínfimas, los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son
diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos
especial.../... En consecuencia, ruego a la Sra. Directora que provea de conformidad y oportunamente dicte
resolución revocando integramente la resolución Ne s24/2024. n------------

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la
expresión de agravios y entre otros argumentos dice:"(...) La adversa hace una exposición escueta de
argumentos que carecen de total sustento jurÍdico ya que se limita a transcribir lo resuelto en la instancia
infertor sin dar opinión alguna que pueda servir de sustento para rebatirla.../... Se ha mencionado
detalladamente en el escrito de contestación de oposición, la omisión en la mención de la adversa al
respecto de la coexistencia de varios registros con el radical RASPAMANIA, RAS7ADITA..., concedidos a
nombre de distintos titulares y que coexisten pacíficamente ya que cuentan con elementos diferencjadores
que la hacen distinguibles.../... Si la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen la misma porción,
no vemos por qué no podrá también coexistir con mj representada.../... Estamos seguros que la Señora
Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna.../... por lo
tanto, en mérito a lo expuesto, pido a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución confirmando en
todas sus partes la Resolución Ne 524/2024

Que, corresponde a esta instancia adminlstrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto contra la Resolución Ns 524 de fecha 12 de junio de zo24

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas RASPA&GANA DE TARQUINO (sLoGAN)
(solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca base de oposición), vemos que al iniciar el análisis de las
denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea reallzado 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, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el
vocablo "MSPA&Q'¿¡r,¡A y RASPALA", no necesariamente causarán confusión en el seno aet inbUco
consumidor pues, dichas palabras son comúnmente utilizados para referirse a tlpos de juegos de-azar, en
ese sentido y en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy drferente. Se puede percibir a
simple vista la diferencia existente entre las mismas:----

RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)
RASPAL{BYAPOSTAIA

(marca solicitada), y
(marca base de oposición)

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 es bastante distinta, quedando asÍ demostrada ladi$e*sncia en losq u¡rq rrqr rq vLld, vsrrr\J§ qus tr§ ud§LarlLe L¡lSLlIlLa, queoan0O aSI Oemostfada lA&SnCla en IOI
planos ortográfico y fonético. Kfr:::--------.--_______

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas .. O,rrnffi" *",-,"r3.rffi
distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tene
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Resolución N'

poRLAcuALSE coNFIRMA LA RESoLUcIóN Ne 5z4DE FECHAI2 DEIUNIo DEaoa4,DIcIADAPORLA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 09, EXPEDIEN]E Ne 28740/2023, SOLICnADA

PORTARQUINO SA

audrtiva que generan ambas es bastante disímil; En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos

fuertes de fantasía que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.------

eue, 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

confunidibles.",Dicho esto, 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 Ios demás elementos

analizados en conjunto en la presente resolución.

eue, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si exlste

coexistencia previa. Si bien es cierto que entre las denominaciones RASPA&GANA DE TARQUINO

(SLOGAN) (solicitada), y RASPALA BY APOSTALA (oponente), se comparte el vocablo "RASPA", 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:

RASPADITA, LA SUERTE EN TUS MANOS (MARCA SLOGAN), Reg N' 540]179, a nombre de wassin Nenr

Fahs; [¡!§!!MANÍA, Reg N' 589099, a nombre de Talismán S.a.;MSPIDÍ§IMQ, Reg N' 524714 a nombre de

Technologies Development of paraguay 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 utilizar con exclusividad un

vocablo con el cual ya coexisten previamente. ------------

eue, siendo así, el vocablo "RASPA" 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 Io expresa claramente elArt. 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". Así las cosas, en el supuesto caso de revocar Ia resolución

recurrida, ello implicarÍa permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el

mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art' 107.

eue, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "RASPA&GANA DE

TAReUINO (SLOGAN)", constituye a su vez la razónsocial de la firma solicltante, TARQUINO S.A.; 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 los efectos de la ley

citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese senhdo, 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'-

marca

la marca oponente "RASPALA BY APOSTALA", así como tampoco menoscabar los derech

oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.-- ;;;;;;abg'
ILirecto

l)irccción GtnttI Sánchez Herrero, And¡és. "Confusión de Marca§'Editorial La Ley. Asunción. 2O13.
i)irecció¡ N¡cimll dt

con
Que, anahzadas las marcas en pugna, ésta dependencia

solicitada "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)" no causarÍa riesgo de confusión o de
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Resolución N'

PoR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Ns 524 DE FEcHA t2 DE JUNIo DEIII4,DICTADA poR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, ENELEXPEDIENTE DE soLICITUD DE REGISTRo DE
MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 09, EXPEDIENTE Ne 28740/2023, SOLICITADA
PORTARQUINO SA

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

Art. ls CONFIRMAR la Resolución Ns 524 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.- -

ArL 2s DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de _registro de marca "RASPA&GANA
DE TARQUINO (sLocAN)", Acta Ns 28740/202)...ilase 09, presentada p¡ TAReutNo

ArL 3"
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN Ns sz6DE FEcHA 12 DE IUNIo DEzoz4,DIqrADA poR LA
om¡ccróN DE ASUNToS MARCARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDTENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE
MARCA "RASPA&GANA DE TARQUNO (SLOGAN)" CLASE 16, EXPEDIENTE Ne 28738/2023, SOLICITADA
POR TARQUTNO S.A. ---------

Asunción,30Dit ll?L

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CARLOS GIUSEPPE

ESPINOZA VEGA contra la resolución Ne 526 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Liti giosos, y; -- ---- --- -- -

RESULTA:

Que, en fecha 15 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE

ESPINOZA VEGA a interponer recurso de apelación contra la Resolución Ns 526 de fecha 12 de junio de

2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha I8 de julio de2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 06 de septiembre de 2024, el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE

ESPINOZA VEGA expresó agravios el apelante. En fecha 18 de noviembre de 2024, el representante

convencional de TARQUINO S.A. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 20 de

noviembre de2024 se llamó Autos para Resolver.-----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Al realizar el cotejo de las marcas RASPA&GANA DE

TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (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.../... esta Dirección considera que, aunque las mismas compaÍtan una

partícula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos Para
evitar el registro de la marca solicitada y tampoco afirmar que una coexistencia pacifica entre las mismas no
sea 'posible.../... Así mismo cabe mencionar que la marca RASPA&GANA DE TARQUINO solicitada por
TARQUINO S.4., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien
juridico amparado por la Ley de Marcas.../... La denominación RASPA&GANA es una categoría más general

de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar dependiendo del proveedor local.../... Esta

Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al
público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios

para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente."

Que, el representante de la firma oponente, CARLOS GIUSEPPE ESPINOZAVEGA, presenta su escrito

de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) Es importante destacar, y que no es

obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentados también solicitudes en las mismas clases, por
segunda vez, con el agregado DE TARQUINO así como para los mismos productos y servicios que ha

registrado ya mi representada.../... Bien sabemos, que las raíces, o como aducen los estudiosos, e.1 inicio de

las marcas, constituyen la parte esencial de una marca, en todos los niveles y aspectosi pues los abarca en su

integridad, tanto visual, como gráfica, así como representativamente en la mente del público.../...

raíces idénticas, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen

consumidor.../... Las denominaciones MRQUINO y APOSTALA, son desinencias, las cuales

,tbg.
Ditec
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Resolución-0 Ü' i
poR IA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN Ne 526 DE FEcHA 12 DE IUNIo DEzoz4,DIgIADA poR LA
omncclóN DE ASUNTos MARcARIos Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE-DE sollctruD DE REGISTRo DE
MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CIÁ,SE 16, EXPEDIENTE Ne 28738/2023, SOLICITADA
PORTARQUNO Sá-

importancia secundaria en el momento del análisis de las marcas en litigio.../... Entre las raices de las
denominaciones en pugna, sin ínfimas, los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son
diferenciadores, ni sufrcientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos
especial.../... En consecuencia, ruego a la Sra. Directora que provea de conformidad y oportunamente dicte
resolución revocando integramente la resolución Np 526/2024 ."--------

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la
expresión de agravios y entre otros argumentos dice:"(...) La adversa hace una exposición escueta de
argumentos gue carecen de total sustenfo juridico ya que se limita a transcribir lo resuelto en la instancia
inferior sin dar opinión alguna que pueda servir de sustento para rebatirla.../... se ha mencionado
detalladamente en el escrito de contestación de oposición, la omisión en la mención de la adversa al
respecto de la coexistencia de varios registros con el radical RASPAMANIA, RASPADITA..., concedidos a

nombre de distintos titulares y que coexisten pacíficamente ya que cuentan con elementos diferenciadores
que la hacen distinguibles.../... Si la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen la misma porción,
no vemos por qué no podrá también coexistir con mi representada.../... Estamos seguros que la Señora
Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna.../... Por lo
tanto, en mérito a lo expuesto, pido a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución confirmando en
todas sus partes la Resolución Ne 52ó/2024

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto contra la Resolución Ns 526 de fecha t2 de junio de 2O24

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)
(solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca base de oposición), 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 ob;etivo 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, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el

vocablo "RASPA&GANA y RASPAI-A", no necesariamente causarán confusión en el seno del público
consumidor pues, dichas palabras son comúnmente utilizados para referirse a trpos de juegos de azar, en

ese sentido y en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a

simple vista la diferencia existente entre las mismas:----

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 es bastante distinta, quedando así demostrada la diferencia en los

planos ortográfico y fonético.

RASPA&GANA DE TARQUTNO (SLOGAN)

RASPAI,{ BYAPOSTALA

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas

distinción fonétrca, debido que al pronunciarlas una a continuación de la

(marca solicitada), y
(marca base de oposición)

en Pugna, se genera

otra, tenemos que

,,lL-.,-rY,,ffi 6.''*r;''
;ii;;,iilüt;;;1 d' P roPic'rrd Interccrutl
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Resolución*s 
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN Ns sz6 DE FEcHA 12 DE JUNIo DE2o24, DIcTADA PoR LA

nmTccIÓN DE ASUNToS MARCARIoS LnGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 16, EXPEDIENTE Ne 28738/2023, SOLICITADA

POR TARQUINO S.A. ---------

auditiva que generan ambas es bastante disímil; En sÍntesis, ambas marcas en Pugna contienen elementos

fuertes de fantasía que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.------

eue, 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

confuntdibles."/Dicho esto, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para

inclinar Ia balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos

analizados en conjunto en la presente resolución'

eue, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe

coexistencia previa. Si bien es cierto que entre las denominaciones RASPA&GANA DE TARQUINo

(SLOGAN) (solicitada), y RASPALA BY APOSTALA (oponente), se comparte el vocablo "RASPA", 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:

@DITA, LA SUERTE EN TUS MANos (MARCA sLoGAN), Reg N' 540179, a nombre de wassin Nenr

Fahs; BASSEMANÍA, Reg N' 58g1gg, a nombre de Talismán S.a.;M§PIDÍ§IMQ, Reg N' 524714 a nombre de

Technologies Development Of paraguay 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 utilizar con exclusividad un

vocablo con el cual ya coexisten previamente. ------------

eue, siendo asÍ, el vocablo "RASPA" devtene 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 coniunto

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 revocar 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. 107.

eue, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "RASPA&GANA DE

TAReUINO (SLOGAN)", constituye a su vez la razlnsocial de la firma solicitante, TARQUINO S.A.; 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 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.-

eue, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa .considera qu!]!
solicirada "MSPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)" no causaría riesgo de confusión o de a

la marca oponente "RASPALA BY APOSTALA", así como tampoco menoscabaf los

oponente,porloqueCorreSPondeconfirmarlaresoluciónrecurrida.--

I sánchez Herrero, Andrés. 'Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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Resolución N"

PoR LA CUAL sE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Ns 526 DE FEcHA 12 DE JUNIo DE zoz4,DIcTADA poR LA
DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, ENELEXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 16, EXPEDIENTE Ne 28738/2023, SOLICITADA
PORTARQUTNO SA.

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolución Ne 526 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Art.2e DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca
DE TARQUINO (SLOGAN)", Acta Ne 28738/2023, clase 16, presentada

"RASPA&GANA

por TARQUINO

NOTIFÍQUESE por cédula.
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Resolución-.G - "' .:i

poR LA cuAL sE coNFIRMA LA REsoLUcróN Ns sz3 DE FEcHA 12 DE JUNIo DE2o24, DICIADA PoR LA

omTccIÓN DEASUNToS MARCARIoS LITIGIOSOS, ENELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 28, EXPEDIENTE Ne 2873612023, SOLICÍTADA

POR TARQUINO SA. ---------

Asunción,30DIt 2[l2[

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por Ia representante convencionalde CARLOS GIUSEPPE

ESPINOZA VEGA contra la resolución Ns 523 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos, y: --- -- - -" - -

RE S U LTA:

eue, en fecha 15 de julio de 2O24 se presenta el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE

ESpINOZA VEGA a interponer recurso de apelación contra la Resolución Ns 523 de fecha 12 de junio de

2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

eue, en fecha l8 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

eue, en fecha 06 de septiembre de 2024, el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE

ESpINOZA VEGA expresó agravios el apelante. En fecha 18 de noviembre de 2024, el representante

convencional de TAReUINo S.A. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 20 de

noviembre de2024 se llamó Autos para Resolver'-----------

CONSIDERANDO

eue, la Resolución recurrida considera: "(...) N realizar el coteio de las marcas RASPA&GANA DE

TAReUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en coniunto y
sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así

también en el aspecto fonético.../... esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una

particula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos Para
'evitar 

el registro de la marca solicitada y tampoco afrrmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no

sea 'posibie.../... ,q,s¡ mismo cabe mencionar que la marca RASPA&GANA DE TARQUIN) solicitada por

TAReUIN7 S.A., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien

juridico amparado por la Ley de Marcas...L. La denominación RASPA&GANA es Ltna categoría más general
'de 

productos y servicios de lotería instantánea que puede variar dependiendo del proveedor local'../... Esta

Diiección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al

público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios
-para 

su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente." "---"-"

eue, el representante de la firma oponente, CARLOS GIUSEPPE ESPINOZAVEGA, presenta su escrito

de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) Es importante destacar, y que no es

obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentados también solicitudes en las mismas clases, por

segunda vez, con el agregado DE TAReUIN) así como para los mismos productos y servicios que ha

registrado ya mi representada.../... Bien sabemos, que las raíces, o como aducen los estudio¡os, 
|,t 

inicio de

las marcas, constituyen la parte esencial de una marca, en todos los niveles y aspect1s, pues los a.barc.a en su

integridad, tanto visual, como gráfica, así como representativamente en la mente del público.../.-.

raícás idénticas, más idéntica clase de servicios corresPonde identidad en el margen

consumidor.../... Las denominaciones TARQIJINO y APOSTALA, son desinenciats, las cuale,
rtlrg. Claurliq
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Resorución..O I
PoR LA cuAL sE CONFIRMA LA RESoLUcIóN Ns 523 DE FEcHA 12 DE IUNIo DEzoz4,DIcTADA poR LA
ON¡CCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CIá.SE 28, EXPEDIENTE Ne 2873612023, SOLICITADA
PORTARQUTNOS_A"

importancia secundaria en el momento del análisis de las marcas en litigio.../... Entre las raÍces de las
denominaciones en Pugna, sin Ínfimas, los cambios argüidos en la denÁinación cuestionada no son
diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos
especial.../..- En consecuencia, ruego a la Sra. Directora que provea de conformidad y oportunamente dicte

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la
expresión de agravios y entre otros argumentos dice:"(...) La adversa hace una exposición escueta de
argumentos que carecen de total sustenfo juridico ya gue se limita a transcribir lo resuelto en la instancia
inferior sin dar opinión alguna que pueda servir de sustento para rebatirla.../... Se ha mencionado
detalladamente en el escrito de contestación de oposición, la omisión en la mención de la adversa al
resPecto de la coexistencia de varios registros con el radical RASPAMANIA, RAS7ADITA,.., concedidos a
nombre de distintos titulares y que coexisten pacíficamente ya que cuentan con elementos diferenciadores
que la hacen distinguibles.../... Si la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen la misma porción,
no vemos por qué no podrá también coexistir con mi representada.../... Estamo.s seg.u.ros que la Señora
Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna.../... por lo
tanto, en mérito a lo expuesto, pido a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución coÁfirmando en
todas sus partes la Resolución Ne 523/2024

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto contra la Resolución Ns 523 de fecha 12 de junio de zoz4

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas RASPA&GANA DE TARQUINO (sLoGAN)
(solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca base de oposición), vemos que al rniciar 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 determrnar 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, si bien es cierto que entre las denominaciones analzadas se comparte el
vocablo "RASPA&GANA y RASPALA", no necesariamente causarán confusión en el seno del priUtico
consumidor Pues, dichas palabras son comúnmente utilizados para referirse a tlpos de juegos de-azar, en
ese sentido y en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a
simple vista la diferencia existente entre las mismas:----

RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)
R/ÁSPAIT{BYAPOSTALA

(marca solicitada), y
(marca base de oposición)

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 es bastante distinta, quedando asÍ demostrada la diferencia en los
planos ortográfico y fonético.

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera
distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la

D
Dirtición

Di¡tcció¡ N¡cio¡
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la marca oponente "RASPALA BY APOSTAI A", así como tampoco menoscabar los

oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.--

PoR LA cUAL SE CoNFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 523 DE FECHA 12 DE JUNIO DE2O24, DICTADA POR LA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CL-A,SE 28, EXPEDIENTE Ne 28736/2023, SOLICITADA

POR TARQUINO S.A. ---------

auditiva que generan ambas es bastante disímil; En síntesis, ambas marcas en Pugna contienen elementos

fuertes de fantasía que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación'------

eue, 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

confunid¡bles.",Dicho esto, 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.

eue, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar Ia posible confundibilidad es si existe

coexistencia previa. Si bien es cierto que entre las denominaciones RASPA&GANA DE TARQUINo

(SLOGAN) (solicitada), y RASPALA BY APOSTALA (oponente), se comParte el vocablo "RASPA", 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 Ias marcas:

RASPADITA, LA SUERTE EN TUS MANOS (MARCA SLOGAN), Reg N' 540179, a nombre de wassin Nenr

Fahs; BASSEMANÍA, Reg N' 589099, a nombre de Talismán S.a.; M§PiD[§IMQ, Reg N" 524714 a nombre de

Technologies Development of paraguay 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 utilizar con exclusividad un

vocablo con el cual ya coexisten previamente. ------------

eue, siendo asÍ, el vocablo "RASPA" 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 cctniunto

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 revocar la resolución

recurrida, ello implicarÍa permitir el monopolio de dicho vocablo, violando asÍ la libre competencia en el

mercado dispuesto en la Constitución Nacional, fut. 107.

eue, resulta importante destacar que la denominación cuyo regrstro se solicita "RASPA&GANA DE

TAReUINO (SLOGAN)", constituye a su vez la razónsocial de la firma solicitante, TARQUINO S.A'; es decir,

que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietana. A ese respecto, se

señala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley

crtada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de

registro d.e 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.-

eue, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencta administrativa considera que la marca

sohcitada "MSPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)" no causaría riesgo de confusión CON

I sánchez Herrero, Andrés. 'confusión de Marcat Editorial La Ley. Asunción. 2013.

a
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Resolución N"

PoR L-A. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Ne 523 DE FEcHA t2 DE IUNIo DEzoz4,DrCTADA poR r.A
DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 28, EXPEDIENTE Ne 2873612023, SOLICITADA
PORTARQUTNO S.A..

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Ar[ ls CONFIRMAR la Resolución Ns 523 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

ArL 2s DISPONER la prosecución de trámites de Ia solicitud de registro de marca "RASPA&GANA
DE TARQUINO (SLOGAN)", Acta Ne 28736|2023, clase 2g, presentada TARQUINO

Art.3o NOTIFÍQUESEporcédula.-----
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Resolución N"

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 520 DE FECHA 12 DE IUNIO DEaO}4,DICTADA POR IA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE.DE SOLICITUD DE REGIS'IRO DE
MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CIA.SE 36, EXPEDIENTE Ne 28730/2023, SOLICmADA
POR TARQUTNO SA. ---------

Asunción,3CDii'lüZl+

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CARLOS GIUSEPPE

ESPINOZA VEGA contra la resolución Ns 520 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por Ia Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos, y; - ----- -- - - - -

RE S U LTA:

Que, en fecha 15 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE

ESPINOZA VEGA a interponer recurso de apelación contra la Resolución Ns 520 de fecha 12 de junio de

2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.--

Que, en fecha 18 de julio de2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 06 de septiembre de 2O24, el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE

ESPINOZA VEGA expresó agravios el apelante. En fecha t8 de noviembre de 2024, el representante

convencional de TARQUINO S.A. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 20 de

noviembre de2024 se llamó Autos para Resolver.-----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Al realizar el cotejo de las marcas RASPA&GANA DE

TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (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.../... esfa Dirección considera que, aunque las mismas compartan una

particula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para
evitar el registro de la marca solicitada y tampoco afirmar que una coexistencia pacífrca entre las mismas no
sea 'posible.../... Asi mismo cabe mencionar que la marca RASPA&GANA DE TARQUINO solicitada por
TARQUINO S.,4., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien
jurtdico amparado por Ia Ley de Marcas.../... La denominación RASPA&GANA es una categoría más general
de productos y servicios de loteria instantánea que puede variar dependiendo del proveedor local.../... Esta

Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al
público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios

para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improceden

Que, el representante de la firma oponente, CARLOS GIUSEPPE ESPINOZAVEGA, presenta su escrito

de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) Es importante destacar, y que no es

obra de Ia casualidad, que el adverso legal haya presentados también solicitudes en las mismas clases, por
segunda vez, con el agregado DE TARQUINO así como para los mismos productos y servicios que ha

registrado ya mi representada.../... Bien sabemos, que las raices, o como aducen los gstudiosoé, e.1 inicio de

las marcas, constituyen la pafte esencial de una marca, en todos los niveles y aspectos, pues los abarca en su

integridad, tanto visual, como gráfica, asÍ como representativamente en la mente del públi
raíces idénticas, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen
consumidor.../... Las denominaciones TARQUINO y APOSTALA, son desinencias,
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Resolución N"

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 520 DE FECHA 12 DE IUNIO DEaO}4,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE.DE SOLICITUD DE REGISIRO DE
MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CIá.SE 36, EXPEDIENTE Ne 28730/2023, SOLICITADA
PORTARQUTNO Sá"

importancia secundaria en el momento del análisis de las marcas en litigio.../... Entre las raices de las
denominaciones en pugna, sin ínfrmas, los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son
diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos
especial.../... En consecuencia, ruego a la Sra. Directora que provea de conformidad y oportunamente dicte

Que, la representante convencional de la firma solicltante presenta el escrito de contestación de la
expresión de agravios y entre otros argumentos dice:"(...) La adversa hace una exposición escueta de
argumentos que carecen de total sustento jurídico ya que se limita a transcribir lo resuelto en la instancia
inferior sin dar opinión alguna que pueda servir de sustento para rebatirla.../... se ha mencionado
detalladamente en el escrito de contestación de oposición, la omisión en la mención de la adversa al
respecto de la coexistencia de varios registros con el radical RASPAMANIA, RASPADITA..., concedidos a

nombre de distintos titulares y que coexisten pacificamente ya que cuentan con elementos diferenciadores
que la hacen distinguibles.../... Si la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen la misma porción,
no vemos por qué no podrá también coexistir con mi representada.../... Estamos seg.uros que la Señora
Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna.../... Por lo
tanto, en mérito a lo expuesto, pido a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución confirmando en
todas sus partes la Resolución Ne 520/2024

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto contra Ia Resolución Ns 520 de fecha 12 de junio de 2024

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)
(solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca base de oposición), 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 confundldas en el mercado,
tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.----------

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el
vocablo "RASPA&GANA y RASPALA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público
consumidor pues, dichas palabras son comúnmente utilizados para referirse a trpos de juegos de azar,en
ese sentido y en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a

simple vista la diferencia existente entre las mismas:----

RASPA&GANA DE TARQUTNO (SLOGAN)

Rr{SPAL{BYAPOSTAI-A

(marca solicitada), y
(marca base de oposición)

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 es bastante distinta, quedando asÍ demostrada la,diferencia en los

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera
distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la

Direcció¡ N¡cio¡¿l dt
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Resolución N' '

PoR LA CUAL SE CoNFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 520 DE FECHA 12 DE IUNIO DE2O24, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNToS MARCARIoS LmGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 3ó, EXPEDIENTE Ne 28730/2023, SOLICITADA

POR TARQUINO SA. ---------

auditiva que generan ambas es bastante disÍmil; En síntesis, ambas marcas en Pu$na contienen elementos

fuertes de fantasía que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.------

eue, 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

confunidibles.a Dicho esto, 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'

eue, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe

coexistencia previa. Si bien es cierto que entre las denominaciones RASPA&GANA DE TARQUINO

(SLOGAN) (solicitada), y RASPALA BY APOSTALA (oponente), se comParte el vocablo "RASPA", 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:

RASPADITA, LA SUERTE EN TUS MANOS (MARCA SLOGAN), Reg N' 540179, a nombre de wassin Nenr

Fahs; &¡SpEMANÍA, Reg N' 58glg9, a nombre de Talismán S.a.; RASPIDÍSIMO, Reg N' 524714 a nombre de

Technologies Development Of paraguay 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 utilizar con exclusividad un

vocablo con el cual ya coexisten previamente. ------------

eue, srendo así, el vocablo "RASPA" 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 coniunto

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 revocar la resolución

recurrida, ello implicarÍa permitir el monopolio de dicho vocablo, violando asÍ la libre competencia en el

mercado dispuesto en la Constitución Nacional, fut' 107'

eue, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "RASPA&GANA DE

TAReU1NO (SLOGAN)", constituye a su vez la razónsocial de la firma solicitante, TARQUINO S.A.; 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 los efectos de la Iey

citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida Ia 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'-

eue, anahzadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que

solicitada "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)',no causarÍa riesgo de confusión o de a>¡et

marca

la marca oponente "RASPALA BY APOSTALA", así como tampoco menoscabar los de

oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.--

I sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§'Editorial La Ley. Asunción. 2013.

0ireciión N¡cio¡al dt
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DE TARQUINO (SLOGAN)", Acta Ns 28730/2023, clase 36, presentada
S.A.---------- - --zf:h

Resolución*' 0
PoR LA CUAL SE CONFIRMA I,A RESOLUCIÓN Ne 520 DE FEcHA 12 DE JUNIo DEzoz4,DIcIADA poR LA
DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELExPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE
MARCA "MSPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 36, EXPEDIENTE Ne 28730/2023, SOLICITADA
PORTARQUTNO Si"
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PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR Ia Resolución Ne 520 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Art.2e DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca .RASPA&GANA

por TARQUINO

Dirrcción

Drrección N
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Resoluciónrt$L;

poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN Ne 5zt DE FECHA 12 DE JUNIo DE2o24, DICTADA PoR LA
nm¡ccIÓN DE ASUNToS MARCARIoS LmGIOSOS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CIá,SE 35, EXPEDIENTE Ne 2873412023, SOLICITADA

POR TARQUINO Sá. ---------

Asunción, 3 Dt[ ?02t+

DrREcctóN NActoNAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARAGUAY

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la .

ESPINOZA VEGA contra Ia resolución Ns 521 de fecha

representante convencional de CARLOS GIUSEPPE

12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos, Y;

RE S U LTA:

eue, en fecha 15 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE

ESpINOZA VEGA a interponer recurso de apelación contra Ia Resolución Ns 521 de fecha 12 de junio de

2024, dictada por Ia DirecciÓn de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

eue, en fecha 18 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

eue, en fecha 06 de septiembre de 2024, el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE

ESpINOZA VEGA expresó agravios el apelante. En fecha 18 de noviembre de 2024, el representante

convencional de TAReUINO S.A. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 20 de

noviembre de2024 se llamó Autos para Resolver.-----------

CONSIDERANDO

eue, la Resolución recurrida considera: "(...) Al realizar el coteio de las mercas RASPA&GANA DE

TAReUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en coniunto y
sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como asÍ

también en el aspecto fonético.../... esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una

partÍcula 
"n 

,o-ún, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos Para-evitar 
el registro de la marca solicitada y tampoco afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no

sea 'posibie.../... ¡s¡ mismo cabe mencionar que la marca RASPA&GANA DE TARQUIN) solicitada por
TAReUINO S.4., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien

juridico amparado por la Ley de Marcas.../... La denominación RASPA&GANA es una categorÍa más general

de productos y senticios de loterÍa instantánea que puede variar dependiendo del proveedor local.../... Esta

Diiección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al

público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios

para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improceden

eue, el representante de la firma oponente, CARLOS GIUSEPPE ESPINOZAVEGA, presenta su escrito

de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) Es importante destacar, y que no es

obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentados también solicitudes en las mismas clases, por

segunda vez, con el agregado DE TARQUINO asÍ como para los mismos productos y servicios que ha

,"girtrrdo ya mi representada.../... Bien sabemos, que las raíces, o como aducen los efltdiÓ,¡os, 
31 

inicio de

lai marcas, constituyen la parte esencial de una marca, en todos los niveles y aspecto'i,pues,los abarca en su
-/ --- --'r

integridad, tanto visual, como gráfica, asi como representativamente en la mente del público..-/...

raÍcis idénticas, más idéntica clase de servicios corresPonde identidad en el margen

consumjdor.../... Las denominaciones TARQUINO y APOSTALA, son desinencias, las



OIRECCIóN NACIONAL OE

ff '§I,PRoPIEDAD
\lP INTELECTUAL

PARAGUAY

\ GOBIERNO or.r I PARAGUÁI
JU PARAGUAY REKUAI

nesolucionN"e

PoR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Ne 521 DE FEcHA 12 DE IUNIo DEzoz4,DrCTADA poR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, ENELEXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
MARCA "RTASPA&GANA DE TARQUINO (SLoGAN)", CLASE 35, EXPEDIENTE Ne 2823412023, SOLICIIADA
PORTARQUINOS-A"

importancia secundaria en el momento del análisis de las marcas en litigio.../... Entre las raÍces de las
denominaciones en pugna, sin Ínfimas, los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son
diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos
especial.../.'- En consecuencia, ruego a la Sra. Directora que provea de conformidad y oportunamente dicte
resolución revocando Íntegramente la resolución Np 521/2024 .,r-------

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la
expresión de agravios y entre otros argumentos dice:"(...) La adversa hace una exposición escueta de
argumentos que carecen de total susfe¿to jurídico ya que se limita a transcribir lo resuelto en la instancia
inferior sin dar opinión alguna que pueda servir de sustento para rebatirla.../... Se ha mencionado
detalladamente en el escrito de contestación de oposición, la omisión en la mención de la adversa al
respecto de la coexistencia de varios registros con el radical RASPAMANIA, RAS7ADITA..., concedidos a
nombre de distintos titulares y que coexisten pacíficamente ya que cuentan con elementos diferenciadores
que la hacen distinguibles.../... Si la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen la misma porción,
no vemos por qué no podrá también coexisür con mi representada.../... Estamos seguros qr" lu Señora
Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna.../... por lo
tanto, en mérito a lo expuesto, pido a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución confirmando en
todas sus partes la Resolución Ne 521/2024

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto contra la Resolución Ns 521 de fecha 12 de junio de zo24

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas RASPA&GANA DE TARQUINO (sLoGAN)
(solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca base de oposición), 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.----------

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el
vocablo "MSPA&GANA y RASPAI-A", no necesariamente causarán confusión en el seno aet pnUhco
consumidor pues, dichas palabras son comúnmente utilizados para referirse a tipos de juegos de azar, en
ese sentido y en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a
simple vista la diferencia existente entre las mismas:----

RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)
RASPALABYAPOSTALA

(marca solicitada), y
(marca base de oposición)

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 es bastante distinta, quedando asÍ demostrada la diferencia en los
planos ortográfico y fonético. --------------:

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas
distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la

en Pugna, se genera
otra, tenemo¡

5
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN Ne 52I DE FECFLA 12 DE JUNIo DEzoz4,DIcrADA PoR LA
omTccIÓN DE ASUNToS MARCARIoS LmGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", C[Á,SE 35, EXPEDIENTE Ne 2873412023, SOLICTTADA
POR TARQUTNO SA. ---------

auditiva que generan ambas es bastante disímil; En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos

fuertes de fantasÍa que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.------

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 gue esas marcas sean

confundibles."'Dicho esto, vemos que el hecho de compartirun 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. Si bien es cierto que entre Ias denominaciones RASPA&GANA DE TARQUINO

(SLOGAN) (solicitada), y RASPALA BY APOSTALA (oponente), se comparte el vocablo "RASPA", existen

otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda

realizada en el sistema informáüco de la Institución, también se encuentran registradas las marcas:

@DITA, LA SUERTE EN TUS MANos (MARCA SLoGAN), Reg N" 540179, a nombre de wassin Nenr

Fahs; &\5PEMANÍA, Reg N' 58g}gg, a nombre de Talismán S.a.; RASPIDÍSIMO, Reg N" 524714 a nombre de

Technologies Development Of Paraguay 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 utilizar con exclusividad un

vocablo con el cual ya coexisten previamente. ------------

Que, siendo así, el vocablo "RASPA" 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

rntentar 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 coniunto

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 revocar 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. 107.

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita 'RASPA&GANA DE

TARQUINO (SLOGAN)", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, TARQUINO S.A.; 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 los efectos de la ley

citada, Ia 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

delamismapues,solicitaelregistrodemarcadesupropionombrecomercial.-

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca

solicitada "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)" no causaría riesgo de confusión o de as

la marca oponente "RASPALA BY APOSTALA", así como tampoco menoscabar los de

oponente, por lo que corresponde confirmar Ia resolución recurrida.

Dirrccién Gcncul i! Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.
Dirrcció¡ N¿cio¡¿l dc
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Resolución N'
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PORLACUALSE CONFIRMA LARESOLUCIÓN N9 521DE FECHA 12 DEIUNIO DE}O}4,DIC"IADAPORLA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 35, EXPEDIENTE Ne 2873412023, SOLICITADA
PORTARQUTNO SA.

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

Art. le CONFIRMAR la Resolución Ns 521 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Art.2e DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca
DE TARQUINO (SLOGAN)", Acta Ne 28734120.23, clase 35, presentada

"RASPA&GANA

por TARQUINO

Art.3o NOTIFÍQUESEprorcédula.-----

Dirccción Gcn\rrl düt

Direcciór N¡cicn¡l dt Yt
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Resolución -0 Ü ú! \¿t

pORLA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 525 DE FECHA 12 DE JUNIO DE}O}4,DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNToS MARCARIoS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 42, EXPEDIENIE No 2872412023, SOLICIIADA

PORTARQUINO SA

Asunción,3 0 i;i[ 2024

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la

ESPINOZA VEGA contra la resolución N" 525 de fecha

representante convencional de CARLOS GIUSEPPE

12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos, Y;

RE S U LTA:

eue, en fecha 15 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE

ESpINOZA VEGA a interponer recurso de apelación contra la Resolución N" 525 de fecha 12 de junio de

2024, dictada por Ia Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

eue, en fecha 18 de julio de2O24 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

eue, en fecha O5 de septiembre de 2024, el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE

ESpINOZA VEGA expresó agravios el apelante. En fecha 18 de noviembre de 2024, el representante

convencional de TAReUINo S.A. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 20 de

noviembre de2024 se llamó Autos para Resolver'----'------

CONSIDERANDO

eue, la Resolución recurrida considera: "(...) Al realizar el coteio de las marcas RASPA&GANA DE

TAReUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en coniunto y
sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como asi

también en el aspecto fonético.../... esfa Dirección considera que, aunque las mismas compartan una

partícula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos Para-evitar 
el registro de la marca solicitada y tampoco afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no

sea 'posibie.../... Así mismo cabe mencionar que la marca RASPA&GANA DE TARQUIN) solicitada por

TAReUINO S.4., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien

jurÍdico amparado por la Ley de Marcas.../... La denominación RASPA&GANA es una categorÍa más general

de productos y seruicios de loterÍa instantánea que puede variar dependiendo del proveedor local.../... Esta

Diiección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al

público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios

para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente." --"----"

eue, el representante de la firma oponente, CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA, presenta su escrito

de expresión de agravios, manifestando entre otras cuesüones "(...) Es importante destacar, y que no es

obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentados también solicitudes en las mismas clases, por

segunda vez, con et agregado DE TARQUINO así coma para los mismos productos y servicios que ha

,"girtrrdo ya mi representada.../... Bien sabemos, que las raíces, o como aducen los estudiosos, e1 inicio de

lai marcas, consütuyen la parte esencial de una marca, en todos los niveles y aspectos, pues,los abarca en su

integridad, tanto visual, cimo gráfica, asi como representativamente en la mente lel público.../ 4,. , ll
.-.--D..-_-,

raíces idénticas, más idénüca clase de servicios corresPonde identidad en1 el margen

Abg.
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consumidor.../... Las denominaciones TARQUINO y APOSTAIA, son desinencias, las
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PORLACUALSE CONFIRM.A lA RESOLUCIÓN N'525 DE FEcHA t2 DE IUNIo DEI1I4,DrSIADApORLA
DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE
MARCA "MSPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 42, EXPEDIENTE N" 2872412023, SOLICITADA
PORTARQUTNO S.A

importancia secundaria en e'l momento del análisis de las marcas en litigio.../... Entre las raÍces de las
denominaciones en Pugna, :;in ínfimas, los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son
diferenciadores, ni suficientet; para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos
especial.../... En consecuencia, ruego a la Sra. Directora que provea de conformidad y oportunamente dicte
resolución revocando integratnente la resolución N, 525/2024 .,r-------

Que, la rePresentante c,onvencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la
expresión de agravios y entre otros argumentos dice:"(...) La adversa hace una exposición escueta de
argumentos que carecen de total sustento juridico ya que se limita a transcribir lo resuelto en la instancja
inferior sin dar opinión alguna que pueda servir de sustento para rebatirla.../... Se ha mencionado
detalladamente en el escrito de contestación de oposición, la omisión en la mención de la adversa al
respecto de la coexistencia ale varios registros con el radical RASPAMANIA, RAS7ADITA..., concedidos a
nombre de distintos titulares .y que coexisten pacificamente ya que cuentan con elementos diferenciadores
que la hacen distinguibles.../... Si la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen la misma porción,
no vemos por qué no podrá también coexistir con mi representada.../... Estamo.s seg.uros que la Señora
Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna.../... por lo
tanto, en mérito a lo expues¡ct, pido a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución confirmando en
todas sus partes la Resolución N' 525/2024

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto contra la Resoluci,ón N' 525 de fecha 12 de junio de 2oz4

Que, en primer lugar, re:specto al cotejo entre las marcas RASPA&GANA DE TARQUINO (sLoGAN)
(solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca base de oposición), vemos que al iniciar el anállsis 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 detenninar 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 idr:as, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el
vocablo "RTASPA&GANA y RASPALA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público
consumidor pues, dichas palabras son comúnmente utilizados para referirse a tipos de juegos de azar, en
ese sentido y en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a
simple vista la diferencia existente entre las mismas:----

RASPA&GANA DE TARQUTNO (SLOGAN)
RASPAL{BYAPOSTALA

(marca solicitada), y
(marca base de oposición)

Que, de esta comparación se colige que la solicitada es más extensa que la registrada y al ser
pronunciada una tras la otra, t'emos que es bastante distinta, quedando asÍ demostrada la diferencia en los
planos ortográfico y fonético. ,,.

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre ras marcas
distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la

en pugna, se genera
otra, tenemos que I



OIRECCIÓN NACIONAL DE

W \PROPIEDAD
\d INTELECTUAL

PARAGUAY

$ $,fi

{f 'h GOBIERNO DF.r I PARAGVÁI
\I PARAGUAY I REKUAI

Resolución N"

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 525 DE FECHA 12 DE IUNrO DEaO}4,DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", C[á.SE 42, EXPEDIENTE N'2872412023, SOLICTTADA
PORTARQUTNO SA.

auditiva que generan ambas es bastante disímil; En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos

fuertes de fantasÍa que las hace orrginales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.------

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."/ Dicho esto, 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 prevra. Si bien es cierto que entre las denominaciones RASPA&GANA DE TARQUINO

(SLOGAN) (solicitada), y RASPALA BY APOSTALA (oponente), se comparte el vocablo "RASPA", existen

otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según Ia búsqueda

realizada en el sistema informáüco de la Institución, también se encuentran registradas las marcas:

RASPADITA, LA SUERTE EN TUS MANOS (MARCA SLOGAN), Reg N" 540779, a nombre de Wassin Nenr

Fahs; RASPEMANÍA, Reg N' 589099, a nombre de Talismán S.a.; RASPIDÍSIMO, Reg N' 524714 a nombre de

Technologies Development Of Paraguay 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 utilizar con exclusividad un
vocablo con el cual ya coexisten previamente. ------------

Que, siendo asÍ, el vocablo "RASPA" 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". Así las cosas, en el supuesto caso de revocar 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. 107.

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "RASPA&GANA DE

TARQUINO (SLOGAN)", constituye a su vez la razón socialde la firma solicitante, TARQUINO S.A.; 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 los efectos de la ley

cttada, 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, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca

solicitada "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)" no causarÍa riesgo de confusión o de asoci

la marca oponente "RASPALA BY APOSTALA", así como tampoco menoscabar los derech"6,
oponente,porloqueCorreSPondeconfirmarlaresoluciónrecurrida.--

Al,g,
ilire

!lrrrrcl ír L.e¡l

clon con

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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Resolución N"

POR LA CUAL SE CONFIRMA L¿, RESOLUCIÓN N' 525 DE FECHA 12 DE IUNIO DE}O}4,DISIADA pOR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE.DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE
MARCA "RASPA&GATIA DE TARQUINO (SLOGAN)", CI.ASE 42, EXPEDIENTE N" 2812412023, SOLICITADA
PORTARQUINO S*A"

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N" 525 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.- -

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca 'R{SPA&GANIA
DE TARQUINO (SLOGAN)", Acta N" 2872412023, clase 42, presentada por TARQUINO

Art.3o NOTIFÍQUESEporcédula.-----

Art.ls

Art.2s
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ResoluciónN

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTÓN N" 522 DE FECHA 12 DE JUNIO DEaO} ,DISIADA pOR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTEDE SOLICITUD DE REGISTRO DE
MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 41, EXPEDIENTE N 2872512023, SOLICITADA
PORTARQT INO S.A. ---------

Asunción,3 [] DI; 2021r

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CARLOS GIUSEPPE

ESPINOZA VEGA contra la resolución N" 522 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos, y; - - ---- - -- -- -

RE S U LTA:

Que, en fecha 15 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE

ESPINOZA VEGA a interponer recurso de apelación contra la Resolución N' 522 de fecha 12 de junio de

2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 18 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 05 de septiembre de 2024, el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE

ESPINOZA VEGA expresó agravios el apelante. En fecha 18 de noviembre de 2024, el representante
convencional de TARQUINO S.A. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 20 de

noviembre de2024 se llamó Autos para Resolver.-----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Al realizar el cotejo de las marcas RASPA&GANA DE
TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y
sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como asi

también en el aspecto fonético.../... esfa Dirección considera que, aunque las mismas compartan una
partícula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para
evitar el registro de la marca solicitada y tampoco afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no
sea -posible.../... .esí mismo cabe mencionar que la marca RASPA&GANA DE TARQUINO solicitada por
TARQUINO S.4., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien
juridico amparado por la Ley de Marcas.../... La denominación RASPA&GANA es una categorta más general
de productos y servicios de loterÍa instantánea que puede variar dependiendo del proveedor local.../... Esta

Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al
público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios
para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improceden

Que, el representante de la firma oponente, CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA, presenta su escrito
de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) Es importante destacar, y que no es

obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentados también solicitudes en las mismas clases, por
segunda vez, con el agregado DE TARQUINO asÍ como para los mismos productos y servicios que ha
registrado ya mi representada.../... Bien sabemos, que las raíces, o como aducen los estudiosos, e./ inicio de
las marcas, constituyen la parte esencial de una marca, en todos los niveles y aspectos, pues los abarca en su

integridad, tanto visual, como gráfica, asÍ como representativamente en la mente del público.../...
raíces idénticas, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen
consumidor.../... Las denominaciones TARQUINO y APOSTALA, son desinencias, las

D i rect
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Resolución-"&*',

PORLACUALSE CONFIRMA LA RESOLUCTÓN N" 522DE FECHA 12 DEJUNIO DEaO}4,DICIADAPORLA
DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE-DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 41, EXPEDIENTE N'2872512023, SOLICITADA
PORTARQUTNO Sá"

importancia secundaria en el momento del análisis de las marcas en litigio.../... Entre las raÍces de las

denominaciones en pugna, sin ínfimas, los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son
diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos
especial.../... En consecuencia, ruego a la Sra. Directora que provea de conformidad y oportunamente dicte
resolución revocando integramente la resolución N' 522/2024 ."--------

Que, la representante convr:ncional de Ia firma solicitante presenta el escrito de contestación de la

expresión de agravios y entre otros argumentos dice:"(...) La adversa hace una exposición escueta de

argumentos que carecen de total sustento juridico ya que se limita a transcribir lo resuelto en la instancia
inferior sin dar opinión alguna que pueda servir de sustento para rebatirla.../... Se ha mencionado
detalladamente en el escrito de contestación de oposición, la omisión en la mención de la adversa al
respecto de la coexistencia de varios registros con el radical RASPAMANIA, RASPADITA..., concedidos a

nombre de distintos titulares y que coexisten pacíficamente ya que cuentan con elementos diferenciadores
que la hacen distinguibles.../... Si l¿t marca oponente coexiste con otras tantas que poseen la misma porción,
no vemos por qué no podrá también coexistir con mi representada.../... Estamos se6'uros que la Señora
Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna.../... Por lo
tanto, en mérito a lo expuesto, piclo a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución confirmando en

todas sus partes la Resolución N" 522/2024

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

interpuesto contra la Resolución N" 522 de fecha 12 de junio de 2024

Que, en primer lugar, respe«:to al cotejo entre Ias marcas RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)

(solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca base de oposición), 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 mar«:ario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la
percepción de una de las marcasi 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, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el

vocablo 'RASPA&GANA y RASPALA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público
consumidor pues, dichas palabras son comúnmente utilizados para referirse a tipos de juegos de azar,en

ese sentido y en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a

simple vista la diferencia existente entre las mismas:----

RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)

RASPALABYAPOSTALA

(marca solicitada), y
(marca base de oposición)

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 es bastante distinta, quedando asÍ demostrada la diferencia en los

planos ortográfico y fonético. ---------------

Que, de las diferencias orto¡3ráficas comprobadas entre las marcas

distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la
en Pu8na, se genera u
otra, tenemos 

1fb?
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PoR LA cUAL SE CoNFIRMA LA RESoLUcIÓN N. 522 DE FEcHA 12 DE JUNIO DE2O24, DICTADA POR LA

OINECCTÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGISTRO DE

MARCA'RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 41, EXPEDIENIE N'28725/2023, SOLICITADA

PORTARQUINO SA.

auditiva que generan ambas es bastante disímil; En sÍntesis, ambas marcas en Pugna contienen elementos

fuertes de fantasía que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.------

eue, 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.,,, Dicho esto, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para

inclinar la balanza a favor de Ia oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos

analizados en conjunto en la presente resolución.

eue, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe

coexistencia previa. Si bien es cierto que entre las denominaciones RASPA&GANA DE TARQUINo

(sLoGAN) (solicitada), y RASpALA By APOSTALA (oponente), se comparte el vocablo "RASPA", existen

otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda

realizada en el sistema informáüco de la Institución, también se encuentran registradas las marcas:

@DITA, LA suERTE EN TUS MANos (MARCA sLoGAN), Reg N' 540179, a nombre de wassin Nenr

e.f*r 3¿Sp¡MANÍA, Reg N' S8go9g,a nombre de Talismán s.a.;BA,:PIDÍSIMQ, Reg N' 524714 a nombre de

Technologies Development of paraguay S.a., extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas

dentro del mercado y qrr" mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un

vocablo con el cual ya coexisten previamente. ------------

eue, siendo asÍ, el vocablo "RASPA" 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 etiqueta u otro signo compuesto por un coniunto

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 revocar 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. 107'

eue, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "RASPA&GANA DE

TAReUINO (SLOGAN)", constituye a su vez la razónsocial de la firma solicitante, TARQUINO S.A.; 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, constttuyendo 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

de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.---- ---- -- --:-------------------

eue, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca

solicitada "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)" no causaría riesgo de confusión o de asocizirlñt?'lr

la marca oponente "RASPALA BY APOSTALA", así como tampoco menoscabar los derechos

oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.-- -- ----;;;

flircccirn GüTr:l-dr\
1)rrección Nacion¡1 dt PtI Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcat Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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Resolución N"

PoR Lá, CUAL sE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 522 DE FEcHA lz DE IUNIo DEzoz4,DIgIADA poR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISIRo DE
MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 41, EXPEDIENTE N" 28725]2O23,SOLICrmDA
PORTARQUTNO S¿"

Art.Ie

PORTANTO,

I.A. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución No 522 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección
de Asuntos M arcarios Litigiosos. - -

"RASPA&GANA

por TARQUINO

ArL 3o NOTIFÍQUESE por cédula.-----

Art.2e
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Resolución N'

PORLACUALSE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 52t DE FECHA t2 DE IUNIO DEaO}4,DICIADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDTENTEDE SOLICITUD DE REGISTRO DE
MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 38, E)GEDIENTE N'28728/2023, SOLICTTADA
POR TARQUTNO SA. ---------

Rsuncion, 3 C 202t+

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CARLOS GIUSEPPE

ESPINOZA VEGA contra la resolución N' 527 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos, y;--------- ---

RESULTA:

Que, en fecha 15 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE

ESPINOZA VEGA a interponer recurso de apelación contra la Resolución N" 527 de fecha 12 de junio de

2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 18 de julio de2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 05 de septiembre de 2024, el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE

ESPINOZA VEGA expresó agravios el apelante. En fecha 18 de noviembre de 2024, el representante
convencional de TARQUINO S.A. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 20 de

noviembre de2024 se llamó Autos para Resolver.-----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) N realizar el cotejo de las marcas RASPA&GANA DE
TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (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.../... esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una
partícula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para
evitar el registro de la marca solicitada y tampoco afrrmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no
sea 'posible.../... lsí mismo cabe mencionar que la marca RASPA&GANA DE TARQUINO solicitada por
TARQUINO S.4., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien
juridico amparado por la Ley de Marcas.../... La denominación RASPA&GANA es una categoria más general
de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar dependiendo del proveedor local.../... Esta

Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacÍficamente sin crear riesgo de confusión al
público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios
para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente.'

Que, el representante de la firma oponente, CARLOS GIUSEPPE ESPINOZAVEGA, presenta su escrito

de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) Es importante destacar, y que no es

obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentados también solicitudes en las mismas clases, por
segunda vez, con el agregado DE TARQUINO asi como para los mismos productos y servicios que ha
registrado ya mi representada.../... Bien sabemos, que las raices, o como aducen los estudiosos, el inicio de

las marcas, consütuyen la parte esencial de una marca, en todos los niveles y aspectos,,iiues /os abárca en su

integridad, tanto visual, como gráfica, asÍ como representativamente en la mente det público.../...
raíces idénticas, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen
consumidor.../... Las denominaciones TARQUINO y APOSTALA, son desinencias, las ct1¡

Atrg. Cl
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en Pugna, se genera una

Resolución*" 0
POR LA CUAL SE CONFIRMA I-A RESOLUCIÓN N' 52t DE FECHA 12 DE IUNIO DE}O}4,DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, ENELEXPEDIENTE-DE SOLICITUD DEREGISTRO DE
MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 38, EXPEDIENTE N'2872812023, SOLICITADA
PORTARQUTNO SA.

importancia secundaria en el momento del análisis de las marcas en litigio.../... Entre las raíces de las

denominaciones en pugna, sin ínfimas, los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son
diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos
especial.../... En consecuencia, ruego a la Sra. Directora que provea de conformidad y oportunamente dicte
resolución revocando integramente la resolución N' 5 27/2024 ."- - - - - - - -

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la
expresión de agravios y entre otros argumentos dice:"(...) La adversa hace una exposición escueta de
argumentos que carecen de total sustento juridico ya que se limita a transcribir lo resuelto en la instancia
inferior sin dar opinión alguna que pueda servir de sustento para rebatirla.../... Se ha mencionado
detalladamente en el escrito cle contestación de oposición, la omisión en la mención de la adversa al
respecto de la coexistencia de varios registros con el radical RASPAMANIA, RASPADITA..., concedidos a

nombre de distintos titulares y que coexisten pacificamente ya que cuentan con elementos diferenciadores
que la hacen distinguibles.../... Si la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen la misma porción,
no vemos por qué no podrá también coexistir con mi representada.../... Estamos seguros que la Señora
Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna.../... Por lo
tanto, en mérito a lo expuesto, ,oido a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución confirmando en
todas sus partes la Resolución 

^t'527/2024

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto contra la Resolución N' 527 de fecha 12 de junio de 2024

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)
(solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca base de oposición), vemos que al iniciar el análisis de las

denominaciones debe tenerse ¡rresente 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 ide¿rs, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el

vocablo "RASPA&GANA y RASPALA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público
consumidor pues, dichas palabras son comúnmente utilizados para referirse a trpos de juegos de azar,en
ese sentido y en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a

simple vista la diferencia existente entre las mismas:----

RASPA&GANA DE TARQUTNO (SLOGAN)

RASPALABYAPOSTALA

(marca solicitada), y
(marca base de oposición)

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 es bastante distinta, quedando asi demostrada la diferencia en los

planos ortográfico y fonético.

Que, de las diferencias or:tográficas comprobadas entre las marcas

distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la
Dirctlr¡ra G

Ili rc cc ió n

Dirrcción N¡cic¡¡

otra, tenemos q
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Resolución *' ü ,

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 527 DE FECHA 12 DE JUNrO DEIO}4,DICTADA pOR LA
OMTCCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTEDE SOLICITUD DE REGISTRO DE
MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CIÁ,SE 38, EXPEDIENTE N" 2872812023, SOLICITADA
POR TARQUTNO Sá. ---------

auditiva que generan ambas es bastante disímil; En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos
fuertes de fantasia que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.------

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."'Dicho esto, 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 Ia presente resolución.

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe

coexistencia previa. Si bien es cierto que entre las denominaciones RASPA&GANA DE TARQUINO
(SLOGAN) (solicitada), y RASPALA BY APOSTALA (oponente), se comparte el vocablo "RASPA", existen
otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda

realizada en el sistema informáüco de la Institución, también se encuentran registradas las marcas:

RASPADITA, LA SUERTE EN TUS MANOS (MARCA SLOGAN), Reg N' 540179, a nombre de Wassin Nenr
Fahs; BASPEMANÍA, Reg N' 58gogg, a nombre de Talismán S.a.; RASPIDíSIMO, Reg N" 524714 a nombre de

Technologies Development Of Paraguay 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 utilizar con exclusividad un
vocablo con el cualya coexisten previamente. ------------

Que, siendo así, el vocablo "RASPA" 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". Asi las cosas, en el supuesto caso de revocar 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. 107.

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo regrstro se solicita "RASPA&GANA DE

TARQUINO (SLOGAN)", constituye a su vez la razónsocial de la firma solicitante, TARQUINO S.A.; 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 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
delamismapues,solicitaelregistrodemarcadesupropionombrecomercial.-

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa coiisidera que la marca

solicitada "MSPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)" no causaría riesgo de confusión o de asogj

la marca oponente "RASPALA BY APOSTALA", así como tampoco menoscabar los derech
oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.

ahg. Cl'¿u4i

Ei¡cc
DirttciórI Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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POR LA CUAL SE CONFTRMA LA RESOLUCIÓN N' 527 DE FECHA 12 DE JUNIO DEaO}4,DISIADA pOR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTEDE SOLICITUD DE REGISTRO DE
MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", C[-A,SE 38, EXPEDIENTE N'28728/2023, SOLICITADA
PORTARQUTNO Si"

PORTANTO,

LA DITIECTORA GENERAL INTERINA DE IA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE

ArL le CONFIRMAF'. la Resolución N" 527 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección
de Asuntos ltzlarcarios Litigiosos.--

ArL 2s DISPONER la prosecución de trámites de la sohcitud de registro de marca

DE TARQUil{O (SLOGAN)", Acta N' 28728/2023, clase 38, presentada

ArL 3o NOTIFÍQUESiE por cédula.-----

"RASPA&GANA

por TARQUINO

Resolución-'8¿:
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Resolución.S a

poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N' 5I9 DE FEcHA 12 DE JUNIo DEaIa4,DIcIADA PoR LA
omEccTÓN DE ASUNToS MARcARIoS LnGIoSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)',, CLASE 45, EXPEDIENTE N'2872u2023, SOLICITADA
PORTARQUINO SA.

Rsunción, 3 C : 202tr

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CARLOS GIUSEPPE

ESPINOZA VEGA contra la resolución N' 519 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos, y:----------'

RE S U LTA:

eue, en fecha 15 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE

ESPINOZA VEGA a interponer recurso de apelación contra Ia Resolución N' 519 de fecha 12 de junio de

2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos'--

Que, en fecha 18 de julio de2024 fue dictada la providencia que concedtó el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 05 de septiembre de 2024, el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE

ESPINOZA VEGA expresó agravios el apelante. En fecha l8 de noviembre de 2024, el representante

convencional de TARQUINO S.A. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 20 de

noviembre de2024 se llamó Autos para Resolver'-----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) A1 realizar el cotejo de las marcas RASPA&GANA DE

TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en coniunto y
sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así

también en el aspecto fonético.../... esta Dirección considera que, aunque las mismas comPartan una

particula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fitndamentos Para

evitar el registro de la marca solicitada y tampoco afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no

sea 'posibie.../... AsÍ mismo cabe mencionar que la marca RASPA&GANA DE TARQUINO solicitada por
TAReUINO S.A., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien

jurtdico amparado por la Ley de Marcas.../... La denominación RASPA&GANA es una categoría más general

de producios y servicios de loteria instantánea que puede variar dependeiendo del proveedor local.../'.. Esta

Diiección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacificamente sin crear riesgo de confusión al

público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne loe elementos doferenciadotes necesarios

para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente." ---------'

Que, el representante de la firma oponente, CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA, presenta su escrito

de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) Es importante destacar, y que no es

obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentados también solicitudes en las mismas clases, por
segunda vez, con el agregado DE TARQUINO así como para los mismos productos y servicios que ha

registrado ya mi repreientada.../... Bien sabemos, que las raices, o como aducen los estudiosos, elinicio de

lai marcas, constituyen la parte esencial de una marca, en todos los niveles y aspectos, pues los abarca en su

integridad, tanto visual, como gráfica, asÍ como representaüvamente en la mente del público.../... N
raÍces idénticas, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen del

consumidor.../... Las denominaciones TARQUINO y APOSTALA, son desinencias, las cuales,

Abg
Dirccto'
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Resolución -"0 t
PoR LA cuAL sE CONFIRMA LA RESOLUcIÓN N' 5r9 DE FEcHA 12 DE IUNIo DEzoz4,DIgIADA poR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
MARCA "MSPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 45, EXPEDIENTE No 2872112023, SOLICITADA
PORTARQUNO Si"

el

Que, la representante convenctonal de Ia firma solicitante presenta el escrito de contestación de la
expresión de agravios y entrer otros argumentos dice:"(...) La adversa hace una exposición escueta de
argumentos gue carecen de total susfento jurÍdico ya que se limita a transcribir lo resuelto en la instancia
inferior sin dar opinión alguna que pueda servir de sustento para rebatirla.../... Se ha mencionado
detalladamente en el escrito de contestación de oposición, la omisión en la mención de la adversa al
respecto de la coexistencia de varios registros con el radical RASPAMANIA, RAS7ADITA..., concedidos a
nombre de distintos titulares y que coexisten pacÍficamente ya que cuentan con elementos diferenciadores
que la hacen distinguibles.../... Si la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen la misma porción,
no vemos por qué no podrá también coexistir con mi representada.../... Estamos seguros que la Señora
Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna.../... por lo
tanto, en mérito a lo expuesto, pido a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución confirmando en
todas sus partes la Resolución N" 519/2024

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto contra la Resolución N" 519 de fecha 12 de junio de Z0Z4

Que, en primer lugar, res¡recto al cotejo entre las marcas RASPA&GANA DE TAReUINO (SLOGAN)
(solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca base de oposición), vemos que al iniciar el análisls 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 la óptica de los eventuales consumidores.----------

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el
vocablo "RASPA&GANA y RASPALA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público
consumidor Pues, dichas palabras son comúnmente utilizados para referirse a fipos de juegos de azar, en
ese sentido y en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a

simple vista la diferencia existente entre las mismas:----

RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)

RASPAIÁBYAPOSTALA
(marca solicitada), y
(marca base de oposición)

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 es bastante distinta, 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
distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que I

Abg.
Directora Gener
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Resolución *"ffi |i,

poR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTÓN N' 519 DE FECHA 12 DE JUNIO DEaOZ.4,DISIADA POR LA
DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CIASE 45, EXPEDIENTE N'2872U2O23, SOLICÍTADA
PORTARQUINO S.A.

auditiva que generan ambas es bastante disímil; En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos

fuertes de fantasía que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.------

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.a Dicho esto, 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. Si bien es cierto que entre las denominaciones RASPA&GANA DE TARQUINO

(SLOGAN) (solicitada), y RASPALA BY APOSTALA (oponente), se comparte el vocablo "RASPA", 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:

RASPADTTA, LA SUERTE EN TUS MANOS (MARCA SLOGAN), Reg N' 540179, a nombre de Wassin Nenr

Fahs; RASPEMANÍA, Reg N' 589099, a nombre de Talismán S.a.; RASPIDÍSIMO, Reg N' 524714 a nombre de

Technologies Development Of Paraguay S.a., extremo que demuestra Ia coexistencia pacÍfica de las mismas

dentro del mercado y que mal podrÍa el titular de la marca oponente pretender utrlizar con exclusividad un

vocablo con el cual ya coexisten previamente. ------------

Que, siendo así, el vocablo "RASPA" 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 etiqueta u otro signo compuesto por un coniunto

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 revocar 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. 107'

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "RASPA&GANA DE

TARQUINO (SLOGAN)", consütuye a su vezlarazónsocial de Ia firma solicitante, TARQUINO S.A.; es decir,

que Ia marca solicitada se identifica con la raz6n 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, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administratlva considera que la marca

solicitada "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)" no causaría riesgo de confusión o de asociaci

la marca oponente "RASPALA BY APOSTALA", así como tampoco menoscabar los derechos

oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.--

Abg.

Dite c

Dirccción

I sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción.2013.
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ResoluciónN'

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 519 DE FECHA 12 DE IUNIO DEhO}4,DICTADA pOR LA
DIRECCIÓNDEASUNTOS I\,I.,{RCARIOS LITIGIoSoS, EN EL ExPEDTENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
MARCA "RASPA&GANA DE',TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 45, EXPEDIENTE N. 2872U2O23, SOLICITADA
POR TARQUINO S.A.

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE

Ar[ le CONFIRMAR la Resolución N" 519 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Art.2e DISPONER lar prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "RASPA&GANA
DE TARQUINO (sLocAN)", Acta N" Z\7ztlzozl, clg_+r ptsentada por TAReUINO

ArL 3' NOTIFÍQUESE por cédula.- - - --

Dirccción

l)uecció¡



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 228 DE FECHA 18 DE ENERO DE}OZ4,DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "eEaf TcE
HETEREÍ", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 2290497, SOLICITADO pORJOSE PEREZ BOGARIN.-----------------------

Asunción, 3 0 [; ;. ¿i2L

MSTO: el recurso de apelación rnterpuesto por la representante convencronal IOSÉ PEREZ BOGARIN,
contra la Resolución N' 228 de fecha 18 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y:---------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 13 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de fOSÉ PEREZ
BOGARIN e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 228 de fecha 18 de enero de
2024, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 22 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 08 de julio de 2024, el representante convencional de JOSÉ PEREZ BOGARIN expresó
agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
1l de julio de2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que habiendose realizado la búsqueda de antecedentes de la
citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: AQAÍ FROZEN, Clase 35, con Registro
No 382444, a nombre de GUIDO JAWER DIAZ DOMINGUEZ. 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 articulo 6' de la ley de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.\-

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Si
bien es cierto que ambas marcas tienen un elemento común, AQAÍ el signo solicitado, AQAÍ ICE HETEREÍ,
presenta un elemento claramente identificatorio (lCE HETERE|), que sirven para distinguir la marca de otra,
así también la marca solicitada es una marca compuesta (j palabras separadas), una de la otra AQAí ICE
HETEREÍ, sin embargo, la marca como antecedente está idenüficada con dos palabras y aunque la fonética
podría llegar a relacionarse, son visualmente diferentes "ACAI" y AQA|".------------

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.
382.444 de la marca "ACAI FROZEN", clase 35 a nombre de GUSTAVO JAVIER DIAZ DOMINGUEZ venció el
0q de julio de 2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido;qnovada de nuevo,
habiendo fenecido elplazo para poder hacerlo.---- . ;l;l-fr

resulta inofici
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Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo,
agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prol¡ibici

del

Dirrcción Gtneral di
Dirccció¡ N¡cionrl de P¡o

en el
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Resorución..ÍC0 0
POR LA CUAL SE REVOC,{ LA RESOLUCIÓN N' 228 DE FECHA 18 DE ENERO DE}O} ,DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I¿, MARCA "AEAÍ ICE
HETEREÍ",cLASE35,ExPIiDIENTEN.22go4g7,SoLICITADoPoRJoSEPEREzBoGARIN..

Art. 2 de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la
prosecución de trámites para el regrstro de la marca hoy solicitada.-----------

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

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 228 de fecha 18 de enero de 2024 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR Ia prosecución de trámites de la soli
ICE HETEREÍ", clase 35, Expediente No

BOC}ARIN-.

de registro de Ia marca "AqAÍ
tada a nombre de fOSÉ PEREZ

NOTIFÍQUESE.


