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POR LA CUAL 5E DECLARA OFERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
waummmwmmmm EXFEDIENTE 19589%,
SOLICITADA POR TECNOMYL S.A. —— e reassreereeeeeswesrewerisssasanans

Asuncet. 0 0 SEF %

VISTO: Ef recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional del oponente contr |s
Resolucidn N° Z38 de feche 24 de mave de 2033, dictada por la Direcciin de Asuntos Marcarios Litigiosos, v;

RESULTA:

Que. en fecha 29 de mave de JOIT se presents & representante convencional del oponente «
interpone recurso de apelacidn contra la Resolucdn K° 258 de fecha 34 de mayo de 2003, dictada por la

Direccldn de Asutrtos Marcarios LIoeos. ————-r——————— e e

Que, par proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia * Egaese agravios
Pl apedarite®en fecha 21 die fobrero de 200 — o s

Que, en fecha 03 de septiembre de 2024 fue dictado @ Informe de la Actuana, e
CONSIDERANDO!

Chue, e Are. 56 de la Ley N° 129498 de Marcas enuncis: “En fodes fog axantos lingiasos se prevlucied de
pleno derecho 13 caducidad de 3 instancla admimistrativa, si no se hibwere efectuado mngdn acto dn
procedimients a partir de fos seis meses de & ORI Acaciin —---sseesssee st

Que, | segunds mstanca s activa con ta concesion del recurso de spelacion, por lo que desde ese
momento corre ¢l placo para la caducidad de la abeads, quedando en manos del apelante el Impulso
procesal de la instancta. En ese sontido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia
que sutorza af recurrente expresar agraviog, queds @ nstancias del mismo expresar las rasones o motivos
que ke causan agravio ¥ que lo motivan a alzarse en spelacidn.

Quee, analizando ¢l expediente a la vista, s tiene que la lme actuackon del recurrente ha sido la
interposicein del recarso de apelacion en fecha 29 de mayo die 202, st i -

Que, en ese senbido, de acuerdo al Informe de la Actuara, desde la fecha de la emision de la
providencia que atoriea a expresa ajfravios, 21 de febrero de 2024, ha transcuerido con creces e plazo de
sels meses establecido en la bey marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente, -«

Quie, an virtud & las condideraciones realizadas, habléndose constatado | falta de impulso procesal
par parte del recurrente ¥, habiendo transcurride en exceso el plazo legal establecido para las mstancias
ligiosas, correspande declarar la caduchkdad de instancia por comresponder asl en derecho, ———eeeeeeee —

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE La PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art, |¥ DECLARAR operachs la caducidad de ba imatances en e expediente de oponcidn en s
solicitud de registro de marca "HERBIFIX®, Clase 08 Acta N? 1958996, presentada por
g i ot AL

Art, 2% ORDENAR la prosecuciin de trémites de la solicitud de registro de marca
"HERBIFIX", Clase 0L, Acta NY 195899, presentada

ArL3®  NOTIFIQUESE por Cbdula cesmseeeeene
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*997 de fecha 39 de julio de 2020, DICTADA POR LA
MRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M VASO ECD
H'EMIEI‘A‘ ﬂﬂumﬁﬂlﬂmm SOLICTTADA H]REUFEEEBMEELW
LTDA. AN R AN,

Asuncién, [0 BCP O

VISTO: of recurse de apelacin interpuesto por & representante convencional de COPO ECO
COMERCIO E LOCACOES LTDA e contra de la Resolucidn N* 997 de fecha 26 de juiliy dee 2020, dictads por
b Diorecciin di MRS, i) s e e

RESULTA:

Que. en fecha 1l de diciembre de 2030 se presenta el representante convencional de COPO ECO
COMERCIO E LOCACDES LTDA e interpone Kecurso de Apalacidn en contra de la Resolucitn N997 de
fecha 29 de ulio de 2020, dictada por fa Direccidn de Mancas, -« +

Que, en fecha 15 de enero I:l-r 2021 fur du.'T-ll:ti ll pmt'ldl:nrl-l q'l-'ln l.'nr'u:l.'d:ﬁ r| reciirso de q::‘-'ll.‘l-nr'l
intErpasesto, - - sassamses

e, et fecha 21 de julio de 2021, o representarite convencional de OOPO ECO COMERCIO E
LOCACOES LTDA expresd agravios, esta Direcoion tene por contestads b expresidn de agravios y Huma
auitox para resobveren focha 27 de agosto de 202, e

COMNSIDERANDO:

Que. la menconada Resolucdn comadera quer L) habidndnge realizado el examen de
registrabiliclad de Ly citacs marca, data Direccidn considers gue b misma incurre en bs profibiciones de (s
Ley 1294/98 de Marcas. qgue dispone que no poeden constitilr marcas: “Art, 2 inc. e) .. los que consistan
enteramente en un signo que sea of nombre gendrico o desigracidn ded prodicto o servicio de gie se trate,
o gl prisede servie en & comercre para calificar o describir alguna caracteristica del producto o senvicia.”
En consecurncia, mo ha fugars Jo soliciiadn * «vssmrrermrrererrr e e

Que, entre otros argumentos, se sgravia el apelante y mandfiesta: ¥..) o mance soliciteds estd

constinds por tres palabras v un fogotipo, que en su comyunio no san f nombre gendrico o desigracion
de! preducts en coeshion, gue son “vasod de papel o materas plastcas” ../ Por otro fadp, & marca de mi
mandavite se encuentra egistrada en Basil, en b musma clase 20 bajo of No. WMIETE7Y pero en idovra
portugids: MELCOPO ECLL ) fmjdmumufﬂgﬂnpmjmmbmdeummpresldﬁmMDmipﬂ
CormAC Rl s smsasasiarnnanna EmEEEmzaEEETEE rrrm e e

Gue, cormesponde a esta Direccidn resolver sobre la procedencia o o del recurso interpuesto, ------—

Que, en o de las sinbuciones otorgadas por la ley a esta dopendencia administratia, al momento
de analizar ta viabilidad para la correspondiente concesion del registro de une sobcitud de marca, no solo
debe considersr 1a ausencia de cposiciones o antecedentes, ino que o BEND No &0 encusnioe iKMerso
dentro de las prohibiciones que establece ks ley regulatona, velando siempre por el interds general. -

Quies, e primer lugar 8 los efectos de determinar sl la solicitud de registro de mano “M1 Y 'I.'HEGE-I.‘_E"l"
ETHQUETA® resulta genérica para el producto que pretende amparar, debemom. pregtintarnod s
denaminacids constituve s designacion ususl del producto que solicita, En ese sentidn, la solic
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POR LA CUAL 5E CONFIRMA LA RESOLUCION N°997 de fecha 29 o de 2020, MCTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXFEDIENTE DE SOLICITUD DE DE LA MARCA "MI VASO ECD
Y ETWJUETA®, CLASE 21, EXPEDIENTE N"1929309, ED].IEETM:IAFDE mmam::m-ﬁnmzmmm
LT, sennnnsnssssssmmsmsnarnaaad s v —
registro de marca *MI1 VASO ECO Y ETIQUETA® pr +-l|:-n|:Lu oltener Luhrﬂum para productos de la cl.a_r.-e i R

que textualmente describe: “Urensilios ¥ reciplentes para Uso domestion ¥ colinanc, atersilios de cocinae v
varfiila, excepro tenedoves. cuchillos ¥ cucharas; peirmes v espongas; cepillo; miterales para fabncar cepillos;
material de impieza; vidrio en beuto o semieliborad, excepio vidno de comstruceit: articulos de
cristateria, porcelane ¥ loza® Recordermos que s denominscidn solicitida o5 M1 VASO ECO Y ETIQUETA", y
en ese arden de ideas, y itendiendo a s defensa del interés del pdblico consumidor, correspondee & esta
instancid administrativa realizar el andlisls de la solicited en trimate y detenminar s2 b misma se encusdra
dentre de las restricciones pura ef registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. De ello se colipe que,
la solicitud de autos i define &l producto que pretende identificar, por tanto, puede ser comsiderada
incura en una de las prohibiciones prevists en le normative splicable, especificamente el me. &) del Ar. 2-

Que, dedde o punto de vista grifico. Ia solicinid de autos es una solicitud mista, viens acompafisda de
i etiqueta qie no aporma novedad ni onginalidad, que haga que el caso se excluya de la prohsbiciin
mencianida en el pirrafo anterior, pues, dentro de la misma, contene la denominacién “MI VASO ECO*
escrith on letras mayisculas y en negrita di color negro, con un logotipo gue consiste en un eirculo con un
disefio grafico dentro. E disefio en e interior del ciroulo es un drbol estilizado, en Jugar de hojas, ¢ irbol
contiene varos vasos colocados en las ramas, lo que sughéren una conexin con productos de vasos. Este
disefic combina elementos naturales con elementos relacionados con el pmdurm v ol o de *ECO"
supiere un enfoque en productos ecaldgicos o sosten|biles, -—-

Cre. en base al undlisis de los parrafos precedentas, en conjunto con li denominacién sobicitada,
vemen que, desde ef punto de vista de su conjunto, trae aparefado un motivo de recharo, pues al solicitar
Ml VASOD ECO Y ETIQUETA como denominacicn, silo describen el sentido o significads conceptual del
producto & ser comercializadn. La denominascion solicitada e, sin lugar s dudas, ihuuiutujhmtf :h:m_-np:n 4
del referido producto y de ninguna manera puede decine que es simpletnente evocativa. - —es

iJue, whondando adn mas en el andlists, of Or. jorge Otamends, en s obes DERECHO DE MARCAS s
refiere  la diferencia entre las designaciones descriptivas v b evocutivay, diciendo: "Existe una Nnes
divisoria tenue émtre Jos signos evocativos registrables ¥ los descriptivos quee no bo son. Los signos
evorativos dan ung ided de cudl es of producio o service en cuestidn o sobre sus componentes o
caracleriylicas. A veces, mds que una idea se frats de wna cerfesa, ¥ esto & Mdgico puesto que, de fo
contrano, & marca serfa engafioss. Bl signe descripbive tambidn desggng estas mismas eararterfsticss,
fitnciones, desting, origen, calidsd. componentes, etvétera, La diferencla estd en que b designacion
descripiiva es la necesaria o wwal para aquello que s descnbe. La evocative siempre tendrd en su
vonformacidn algan elemento gue l hard, en menar o mayor grado, de Gotesi Al concederse Uk marcd
ELECETVEL Ho se quits del dominio piblico mngure palaba que se wse para describilr caracterfstica alguna
e prodctios o servicios. Mo sucede ko ausmo s se registrase s designacion descriptiva ™, Respecto o las
designacianes genéncas, el Dr. (tamendh expresa: “las desigraciones gendricas definen o direciamente ef
obifeto en causa. sino la categoria, b especie o ol género. o los que pertenece ese objetn” - e

e, 1 base a las consderaciones de hecho y de derecho expucstus, habién fizado el et
de registrabilidad de la solicitud de registro, #sta Direcestin arriba o s tun:lun;ﬂde 1:|LF|+ 2
reislr en Eﬂlmndlmn!'ﬂ.p:ﬂﬂhhl,Lu:rﬂpnndE confirmar |a Rewduicidn ":«umlh 111111
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POR LA CUAL S5E CONFIRMA LA RESOLUCION N'997 de fecha 29 de julio de 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Ml VASO ECO
"|'ETH:IUE'EA CLASE 21, EXPEDIENTE N*1729309, SOLICTTADA FﬂREﬂFﬂEﬂﬂEﬂHﬁHﬂWEMﬂE—E

POR TANTO,
LA DMRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDLISTRIAL
RESUELVE:

Art. |® CONFIRMAR |a Resolucsim W99 de fecha 29 de :||1|:|:| |:|-l.' 2020 dictada por La
DRy 0 T R et e o et e £ e £ 2
Art, 3% CRDEMAR ¢ archivio |:||_- |=- |.n'||r|ll.|l:l |:|r rrgllrrn |.‘|E |I murce "kl VASD ECO Y
ETIQUETA", clase 21. Expediente. N¥1929309, solicitada a nombre de COPO BCOD
COMERCIO E LOCACOES LTDA.

Art. 30 MOTIFIQUESE. ----—cconeveanne
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DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDMENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MINICUOTAS", CLASE 36, EXPEDIENTE N* 1736555, SOLICTTADA POR RIBEIRO S ACLEA E L----re-m—r

asuncign, ] 8§ ©TF 4

VISTC: El recurso de apelacion mterpoesto por el representante convencional de RIBEIRO
SACLFA e L, contra fa Resolucidn N 1349 de fecha 19 de julo de 2008, dictada por la Direccion de
mml' }IF ------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTA:

Cpue, en fecha 31 de agosto de 2018 se presenta ef representante convencional de RIBEIRO S.A.C.LRA.
¢ 1. ¢ interpone Recumso de Apelacidn en iuhmdlu en conira de ki Resoluckon N* 1.369 de fecha 19 de jubio
d!‘I[IIl dl'ﬂ:d.l P:I'H E'I"ECI.'IDFI I# Mm Trrer B L L e

Quee, en fecha 1% de octubree de 2008 fue dictada ls providencla que concedit ¢l recumso de apelacidn
Ihmtn. e el L e e ———— e ———— ] s

e, on fecha 20 de noviembre de 2018, el representunte convencional de RIBEIRO SACIFA. ¢ 1.
express agravios, Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravies y llams autos para resolver
en fecha D8 de abril de 2019 e s R e s S snn e

CONSIDERANDO:

Que, | mencionada Resoluckon considera que: .. ) dstr Direccion cansiders que a rusmR ncurre o ias
profuluciones de fa Ley 129498 de Marcas, que dispone gue no pueden Constitulr marces: Art. 2 ine. ). los
GLie condistan enterntiente en wa sigho dgue sea of hombre gendrico o designacion ded producto o servico
de gue se trate, o que purde servie en el comercio para califear o descnlir alguna carsctesistica del
producto o senvicio, La desominacion se consides descriptiva y sin disttntiviolad a]:gum ol redacid 4 los
SETVICTOS (i dewea proteger. En consecuencia, no ha lugara jo solicitada— R S N A

Que, entre otros argumentos. se agravia el apefante y manifiesta: ...} srendiendo el criterso que debe
ser aplicado parad valprar & una marca o3 gendrica o no, (Mamendl explica que puede formarse wna
denominacion novedoss con e suma de palebras que civecerian o onginelidad por i solas: "En s
clasificacidn de frogistrabiidad debe aplicarse un ontere muy estricto ya gue no s estd Fente 4 una
cueshicn de grado”., En vanos fallos la jusica ha determimado que las designaciones necesanas puiedern
formar parte de un eonjunio marcano, siendo edle registrable_ Ex of copjurto of signo registrable ¥ no los
alementos que Io componen, o que na prede revindicar con exclusividid e dtadar (L)

Que, correspande a esta Direccidn resolver sobre la procedench o no del recutso intetpuiesto.———

Que, en uso de las stnbuciones otorgadas por la ley 3 esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la wabildad para ks correspondiente concesion del registro de una sobicitdd de marca, no solo
debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que e |¢|E|1|:|-Il no %= ancuy
dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempee por o interés gepataly -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N# 1369 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2008, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEIMENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MINICUOTAS®, CLASE 36, EXPEDIENTE N® 1736555, SOLICITADA POR RIBEIRD SACLEA E [ seersensmmmmn.

L

Que, tul como lo expresa el Art | de la Ley N* 129498, Lis marcas son signds gue sicven para destingil
prodoctos o servicios. Sin embargo, se encientman regudadas en la propes legislacion marceria clertas
restricciones para el registro de ona marca, es decir, dichas imataciones o la hora de considerar s viabilidad
del registro marcario s encuentran par..| pm:autd:ar otros derechos o intepeses, tan vilides como &
dpachio 5 constituir USE marca, - aaaaa B 0 0 S B

Que, en primer lugar, de acuerds i lo expresado por el mamo apelante, vemasd que la solicibud de la
marca *“MINICUOTAS" o5 la combinacidn de dos vocablos: *MINI® - pequefio’, ‘corto’ @ 'breve:’ v *CUOTAS™
Canticlad que ¢ paga regularmente 4 asociaciones, comunidades, seguridad social, etc®, es decir, hacen
riferencia a ui centro comsercial dande se utiliza un sistena de pago @ plazos que se le brinda s los chientes
o consumidores, con cuctas fijas mensuales ¥ con una tasa do interés preferente. En ese orden de ideas, v
atendiendo a la defensa del interis del plblico consumbdor, comesponde a esta instancia administrativa
realizar of ondlisis de |3 solkeinsd on trimine v determaner @ la misma se encuades dentro de Las restncciones
para el registro de una marca previstas en ln Ley de Manzas e

Quie, i los efectos de determinar sl la solicitiud de reglstro de marce solicstada resalta genérica para el
servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacidn constituye (2 designacion
usiial deld servicio que solicita, En ese orden de bdeas, o cobertura de servicios solicitads dentro del
nomenclador e un factor clave al momento de determinar la genencidad de Lo saodicitud de sutos. En ese
sentido, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 38, qoe texrualmente
describe; Servicios de seguror aperaciches fnancleras; operacinnes manefanas; regocios immotianos.
Recardemos gue la denominacion solicitads es “MINICUOTAS” y que en 3 descnpcian de su solicitud
express “Servicios di seguios; operaciones ANancieEs; operaciones monetames; nogocios nmotulianos, -

Que, I denominackon solicitada MENICUOTAS, es sin lugar a dudas, alsolutamente descriptiva del
referido. servicio y de ninguna manera puede decirse que s smplemente evocativa, ya que como
denominacian, sdho describe of sentido o significado conceptual del servicsn a ser ofrecidn, -

Que. shondando atn mds en &l andhiss, el Dr, jorge Otamendi, &n su obra DERECHO DE MARCAS s
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas v las evocativas, dbclendio! “Existe g lned
divisoria fenue ertre los stgnos evocativos registrables ¥ fos descripinvos gue no lo son. Los signos
evocativos dah una idea de cudl ex o producto o servicio e cuestidn o solie sl componenies o
caracteristicas. A veoes. ms gue e idea. se trafa de una cerfera v osto &8 Mgico poesto que, de o
cotrang, b marcy seda engafiosa B signe descrptive tambidn designa estas mismas caracteristicas,
funciowes, destino, ongen, calidhid, componeates, sodtera, Lo diferenoe evid en que le designacidn
descripuva o5 & necesara o usuad para aquello gue se describe. Le evocativeg srempire tended en su
comfarmacidn algdn elemento que Li hardl e#n menor o mayor grada, de fantasia. Al concederse o mas
SVacHve Do s guits ded domimo priildico hinguns palsbra gue se use para descilir caracteristics alguna
de productos o servicios. No sucede fo misme s| se registrase una desigracion deseripen.™'. Respects a las
designaciones genfricas, el Dr. Otamendi expresy; *las designaciones gendricas defnen i
abyjero e caiss, sino fa categorts, [ especie o of género. a los gue perfenste sse objeto s

, b iy i adidisit Pherecis Comnerad e Povasadd sk
| SIMERRECHH [ MARCAS® = fuu gy Ctsmmerl, #* Exl. CAIA, Alsebuls Prret, 3011 = Py, T
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION NY L3469 DE FECHA 19 DE JULID DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRD DE LA MARCA
"MINICUCTAS", CLASE 36, EXPEDMENTE N*® 17346555, SOLICTTADA POR RIBEIRD S ACLEALE Leccasannee e

Que, respects a las designaciones genéricas, el Dr, Otamendh expresa; "las desigriaciones gendricas
definen mo directmente el'-r:h,mh‘r €1 CaLSE, i 1 me,gi:-m i £'.1Z|I':|-|!'E'.I'E' o dgr.‘nurr.t. a los quepenﬂm e

T LA i

Quee, et base al andlisks de los parrafos precedentes, se colige que, la sobicitud de autos si define al
servicla que pretende dentificar, por tanto, existen impedimentos insuperables para que la marca
solicitads pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de ka prohibicion establecida en ef art.
2* ihe. ) che 1 Ley W™ [294/98 de Marcas que expresas Y., INo podrkn registrarse como mancas: /- Jos gue
consstan enferamertte en ur signo gue sed of nombre genénco o designacidn del producto o servicio de
i s trabe, o o prasda servir en o cameroio pare caificar o deseribiralguna caracteristica dr.l'pmd'uﬂcl o
B T L, e o e e e e e o oo m ottt e neman

Cuse, en base a las consaderaniones de hecho v de derecho expuestas. habiéndose realizado of examen
de registrabilidad de la solicitud de regpstro, &ta Direccidn armba a ba conclusion de gque no es viable su
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde condirmar b Besoluchin recurnda, - eseeeeesesimma

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA FROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art v CONFIRMAR la Resolucidn N® LI6% de fécha 19 de julio de 2018 dictads por la
ERreeCitin din BN EDCEE; oo satasddiiciiiniiis s 8.5 i bbdodeiebolobodi i i .8 5 B SR B 5 8 8 bbbl e B d 2

Arl 29 ORDENAR il archivo de la salicitud de registro de la marca "MINICUDTAS”, ¢lase 36,
Acta M, 1736555, salicitada a nembre urnm?p;]. T, IR LT WA

Art, 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 898 DE FECHA 02 DE SETIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MARSHALL Y ETIQUETA®, CLASE 15, EXFEDIENTE N® 1834705, SOLICITADO POR MARSHALL
AMPLIFICATION PLC.

Asuncian, [ & 507 0N

VISTO: el recurso de apelacdn interpuesto por la representante convencional MARSHALL
AMPLIFICATION PLC., contra k3 Resolucidn N* 898 de fecha 02 de septiembre de 2019, dictada por |a
[Rreceiln de Maress, i———-r—————r——r e e T

RESULTA:

Quie. en fecha 18 de septivmbre de 2019 se presenta ¢f representante convenchonal de MARSHALL
AMPLIFICATION PLC. e interpone Recurso de Apelacitn en subsidio en contra de la Resolucion No. 898 de
fecha 02 de septiembre de 2019, dictada por la Direccion de Marcas, —-——-—reemmrmrmeeeeres et

Quie, en fecha 10 de juru-:- de 2021 fue dictads ks prmrldenr_ll quu concedid ¢l recurso de lp-!]il‘JllflI'!
INTETpLIEStn. - SLLEES b bt il it

Que, en fecha 23 de diciembee de 2021, el representante convencional de MARSHALL
AMPLIFICATION PLC. exprost agravios. Esta Direccidn tiene por presentada ta expresion de agravios y

CONSIDERANDO:

Quie, 1a Resolucion recumds considers ¥..,) Que, hahiéndose realizade ef examen de registrabalidad de s
citada marca, éxta Direccidn considera gue la misma incwre en las profebiciones de & Ley 1294/88 de
Marcas, gue dispone gue no pueden constitulr marces: “A 2 inc f) . fos signos sdénticos o similares 2 ang
marca yegistrada o productos ¥ servicios diferentes cuando pudiersn cacsar nesgo de confusidn. o de
asoctac”, Esta secretaria ha constatado la existencia de s marca "MARSHALL" amparada para b clase 13
registrada con el n® 379768 en fecha IAB201 2 Brvor de KHALED HUSSEIN SAFADI en donde ambas
denaminaciones son idénticas y na podnin tener coexistencia pacifica, habida cuerta que eéntre fas mismas
extite relacion de clases. -, En consecuencia no ha lugar a lo solicitada, -t i

Quis, manifiesta la spelante en su eschito de expresidn de sgravios, entre ofros argumentos Y. ) cabe
mencionar gue mi mandiste promovid une accidn de Cancelacidn de Marca por Falta de Uso en contra deef
registro oforgado a favor de KHALED HUSSEIN SAFADE, pata la marca "MARSHALL®, concedido bajo & N¥
479,786, Tal accadin culiming con & emaidn de fa SONT44] de fecha 09 de diciembre de 2020 dictada por ef
JUZGADC DF PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL ¥ COMERCIAL DEL PRIMER TURNC, SRIA. 2 de fa cirlad

de asuncidn, por medio de .[: nuﬂ |:l.rr.|!rm ala .E'.|'||.FII.11.F.|' n-_p.r‘nrrrdrr con i Lmﬂehrmn ded meEnciofada
PEQISII et BIRPCE " e emsnnns

Que, cortesponde & esta instancia sdministrativi resolver sobre la procedencia o no del recurso
m[gmﬂu_u-uuun B B B 0 1 B B N 0 B R R 8 S B R g

e, antes de entrar & analizar ¢ fondo de la cuesnon, comresponde dralizar s la_peares pege
base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, segin la base de datos de la I:IjHﬁ.'I‘F.I t1 A epd!
e Tes de la marca "MARSHALL®, clase 15 3 nombre de KHALED HUSSEIN SAFADI venoio el 03 de g
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESCLUCION N° 598 DE FECHA 02 DE SETIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MARSHALL Y ETIQUETA", mmmw:mmuummmmm
AMPLIFICATION PLC.-==r===== — ETErER R S TR

A3, venciendo a su veg el plazo de gm:m. ¥ la musma no ha sido renovada de nueve, habsendo fenecido el
plaze para poder hacerls oo x Lol

Consecuententente, halvendo desaparecido | base del recharo, results inoficioss o estudio del
agravio ¥ no encontrindose la soliciiud de registro incurss dentro de las prohibiciones establecidas en el
Art. 2 de lu Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar lo resolucion recurtids v owterizsr la

prosecucion de trimites para el regitro de la marca hoy solicitiada.-—--rroeermssm e,
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

A" REVOCAR la Resolucidn N° 898 de frecha 02 de sephembre de 2009 dictada por la
DRERCELES T BRI <ttt o it iy o=y i o Sy e B e

ArLZ®  ORDEMNAR la prosecucidn de tramites de la sobiomd de regsrro de o marca
“MARSHALL ¥ ETIQUETA®, cluse 15, Expediente N* 153.“{]5_ solicitada a nombre de

Art. 18
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Resolucitn bW UEB

POR LA CUAL S5E RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *MARCA
FIGURATIVA®, CLASE 12, EXPEDIENTE N* 1361097, A NOMBRE DE ROYALTY BUGABOC GMBH. «-«xeseesees “as

Asuncian, o4 EEF ;.:.]EL

m ﬂ H.'ﬂl.'l HET'LIJI -l:lr PRlns ;I.III'.D‘I T
CONSIDERANDO:

Quee, utento al informe del setudrio v comprobadao el extravio del expediente, la Direccidn General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del CRC., por providencia de fecha 27
de maczo de 2021, dispuso la intimacian 3 las partes por ¢l plazo de cinco dias pin qu: prﬂ-unten lag E-r.'lFII.I.'i.
de los escritos, documentos ¥ dillgencias que se encontraren en su poder, e

Que, el Art 136 de la Loy de Marcas establece que se nplu:ar.'l. en formi ::uhndma fas dhspossoiones
i e ey PO oy P e e e ]

Quee, por aplicacion supletoria, cabe traer & colacidn que el Art. 150 del Codigo Procesal Civil establece
& procedimiento para la reconstitucion de un expecente extraviado, y reca: *Comprobada i péradida de un
exprdiente, ef juer ordenara su reconsitucion, & que se efectuard en [ guiente forma: a) & maevo
evpediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstituciin; b) gue of jues intimard a las partes
para dentre del plazo de cineo dies presenten s copias de los sscritos documentos y ddigencias gue se
encantraren ¢n su poder, of De etlas se aard vista 3 las partes, por el misemo plazo, 2 fin de gue se expadan

acerca de su aitenticidad:; v d) of juer poded disponer, sin sustanciacidn ni recurso algunn, las medidas r,rr.r-r
COHLEIOETE PECRREINRN, +e il s e o L e el L e i bt i

Quee, en s fecha s han reabizade todas las dilipencias previstas en [ nomma citada precedentemente,
por lo que corresponde téner por reconstituido el expedients de solicitud de registro de fa marca *“MARCA
FIGURATIVA® clase 1I, Acta N* 1361097, solicitsda a nombre de ROYALTY BUGABOO GMBH, :.-:I.u
'.":lﬂhﬂ'l.lldidi sl trametacsiin, - T B R S A R AR ERELEL ax

POR TANTO, atento a o brevemente -Erpuﬂ-tu. i las r.-mmm:tudewtmy nl.hdupm.lr:lml-n legalﬁ
citadas, - ETIRSRAA YL 1 MBI F 6

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

|} TENER POR RECONSTITUIDGO el expodiente de solicitud de registro de B marca *MARCA
FIGURATIVA®, Acta N® 1366097, clase 12, sdicitada a nomibre de ROYALTY BUGABOO GMBH. ~—---+--- -

——

11 DAR contimuidad a Ios trimites procesales en el punto en of queSe i

T, THEE |.! '|'
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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCION N* 334 DE FECHA 31
DE MAYO DE 2024 EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *CARAMELOS
MULTIBIOTICOS®, EI.ASEL'IE EXPEDIENTE N* Mammmumnmnmmnm

Axuncion. 10 SEp A

VISTO: El recurso do aclaratona Acta N® 51952 presentado en fecha 25 de junio de 2024, clase 05,
solicitedo por el representante convencional del solicitante PHARMA INTERNATIONAL 8.A., ¥, ———

RESULTA:

Que, el Art. 347 del Cihdigo Procesal Civil establece: *Ohjeto de la aclaratoria. Las partes podrin, sin
embargo, pedir aclaratona de la resolucion al mismo jues, o tribunal que la hubsere dictado, con el objeto de
ques a) cordja cualquier error material; b) aclare alguna éxpresin oscura, sin alterar lo sustancial de fa
decision; ¥ ¢} supla cuabijuier omisian en que hubiere incumido sobre algunas de Los pr-ulemlmﬂ
deducidas v discutsdas en el litigio. En ningiin caso se alterard lo sustancial de | decisidn.® - PR

CONSIDERANDO:

Gue, respecto sl recurso de aclaratona, la Dra, Ferreim Armele en su obra Suevas tendencias
jursprudencizles de la Corte Suprema de |usticia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad,
Apetlaciim, Reposicidn ¥ Aclaratoria expresa: “nuestro cddigo de forma, af prever esfe recurso o remedio
procesal para b correceidn de ermnes matenales, aclarmcide de conceptos oscuroy, 2 como para suphr fas
cuestiones omitidas por ef drgar fiegador, a fin de que of mizsmo s rectifique, aclare o supla en 50 caso,
Asirismi, coyno fodke recurse, [ aciaratona debe tener como futdamento b existencin de un agravio. £
agravie 4 ser reparado podria ser: ¢l concepto oscuro, e error material, o bien & omickin thoerrads, Sin
embargo, ¥ como tamindn establece muestro codign de manera expresa, su correccidn no debe alterar lo
sustancial de la resolucidn, i ser susceptibie de penerar un perutcio, gue podiia consistir en una dificultad
@ imposibilidad de curplimierio de lo resuelto, En cuanto a fs fimadidad del Recurso de Acliratoria, opins
De Santo, coma fs mayoria de la doctrina a fa cual adberimos, que el recurso de aclaratoria tene por
finalidad 'r-u.bﬂnﬁr D'!.I'i!-t‘.l'l‘.l.li de la reselucdn, ﬁ.lurrd::- r.'-.l‘.d.ra-lg-,:m.lrrr.rp rf'l_.l'r.l‘;l'ﬂ'ﬁ-l_'ﬂi: ded proceso .;’pnnm,mu
e A" e e Rl R o AR 2 SR A7

Quee, por un error mvoluntano, foe comsignads errdneamente of ndmero de acta, '|:|-|:|r Iy qur ..egur.
|exs funclamentos de hecha y derechn, la aclaratoria resulta procedente. ——eeeee e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROFIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art 1® HACER LUGAR al recurse de acluratonia planteado contra la Resohucion N® 334 de
fecha 11 de mayo de 2024 dictada por ks Direccién General de Propiedad Industrial.-

Art, 2* RECTIFICAR e Art. 2* de la resolucion refenda dmsdrntunwﬁmm nﬂm-e-mde
Acta ol Te046/20161. quedanda de la siguwente manera. Aes | TR

' FEARERA, Anibes, Mg lenl e jispidessides & bs Corg Sojireine O il del Peagaay sn matena ¥
Roprn i p oigraors, Pig 1 Diidaeda L
1} #ld il E

lartat s Limatd L Pl
s g g P
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1220 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSCS, EN EL EXPEDMENTE DE SOLICITUD DE

REGESTRO DE LA MARCA “FRICON COOLING LIFE ¥ ETHQUETA", CLASE 1], EXPEDIENTE N* 39805/2016,
SOLICITADO POR FRIGOCON-INDUSTRIA DE FRIO E CONGELACAD, S.A.

Asuncion, 1 | LtV fLTL

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto par el representante convencional de |3 firma
FRIGOCON-INDUSTRIA DE FRIO E CONGELACAQ, S.A. contra la Resolucian N 1220 de fecha 15 noviembre
de 2022, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarkns LItEIosos, ¥; < eeesesmmmmmmm i

RESULTA:

Que, en fecha 24 de febrero de 2023 se presenta el representante comvencional de 3 firma
FRIGOCON-INDUSTRIA DE FRIO E Eﬂ?ﬂ-ﬂ'ﬂﬂ'ﬁl;iﬂ. SA e interpone recurso de apelaciin contra |a
Resolucion N* 1220 de fecha 15 de noviembre de 20I2, dictada por la Direccitn de Asuntos Marcarios
L.IIIEF.!PI'.H- e e e e LT T T S T e TSP

Que, en fecha 24 de febrero de 2023 fue dictads la providencin que concedid e recumso interpuesto.-—-

Croe, en fecha 22 de mayo de 2023, &l representante convencional de FRIGOCON-INDUSTRIA DE
FRIO E CONGELACAD, 5.A. exprest agravios el apelante, En lecha 24 de octubre de 2023, la representante
convencional de la firma oponente presents el escrito de contestacitn de bos agravios, En fecha 17 de enerc
che 2004 e llamé Autos pata Resolver. —————— e e s .

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recarmida corsedera .0 Amalizads b opodrcidn, FICON COOLING LIFE ¥
ETIQUETA, fmarca solicitada) ve FRICON Y ETIQUETA (marca oponentel, esta Direcoid e5 del crtero que
s marcas enfrentadas son sdédntcas en los planes gramatical, visual v fohético, motive por el cual una
eveniual coexstencu pacifica queds totalmente vediada /. El solicitante trarmscrbid fntegramenie ls marca
del opomernte, no fe zgregd ningin elemento diferenciador, ademids ambas denominaciones protegen kos
migmos. productos y estanin expuiestos @l mismo piblico conswmidar./. Entre Iy marca solicifada ve
oponente nos dunos cuents de que son dénticas ambas denominaciones, por o que no se obsenan
diferencias que hagan posible la coexistoncia.s. La denowminacion soficitada no presenta novedad, la
misma se limuta 3 imutar en todos sus elementos.. L. En atencidvr o las disposiciones de fa Ley de Marcas,la
apasicide deducida por Moharmad Mahmowd Rahad, deviene procedente. s

Que, manifiesta ka apelante en su escoto de expresion de agravios, entre otros argumentos; ¥..) La
marca oponente corresponde 4 unae marca simple, con un solo efemento integrante_ /.. La marca solicitads
por m representada corresponde @ una marca compliva, compuesta por tres elementos imtegrantes, siemdo
el prmern de ellos, derivindo del elemento principal de st hombee comercial, Frigocon — Indistnia de Fno e
Congelacdn, SA,, Io coal hace gue la visian de conyjuefo gue presentan sea notonamernte distinguibie./mi
mandante cuenta con regisiros concedidos en varios paises, en donde consta gue en Extados Unidos fa
mrarca FRICONW COOLING LIFE eatd registrads para L clase 1] bajo ol N* 5,266,609, & cusl es rencvaci del
Registro N* 86- 779190, registro en donde consta que su primer uso data del 3 de fulio de 2001, estando en
cennercio desde el 31 de Octubire de 1996, fechas anterores al registro de o marcs FRIOON del
Sefor MOHAMAD MAHMAOUD RAHAL /.. De los regestros extranjeros s¢ desprende como Cons
gue mi mandante ya posee un derecho adguirido sebre tal denominacian, LA mandante no ha in
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1720 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSDS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRG DE LA MARCA * mmﬂUHElEE?HﬂQUETA'MlebFWI&
SOLICITADD POR FRIGOCON-INDUSTHLA DE FRIO E CONGELACAD, 8.4

reproducr i imitar a fa marca oponente nna I de ningn tercero 2 b hora de depositar ef registro de atsog
wing epercer un derecho gue va posee, of derecho de propredad ¥ con la presente soficinud solo prefemnde
PEZISHIAr 13 MRrca QU @ fe pertenece en obfo pas_/. La existenciy de registros extranfencs, amteriornes al
registro oponente, demuestran que mil mandante va posee on demscho sdguinde sobve s marca FRICON
COOLING LIFE._ Propietaria de dicha maca, derechos que no pueden desconocerse por fercerod /L,
Corforme firers demostrade con lzs pruebas offecidas en el periodo probatorio, ¢ el apanente quien, con
eviclente mala fe, ha copiade ls marca de propredad de mi mandante y, en virted de @llo, mi mandante se
reserva el derecho de accionar judicialimente cortra dicho registno oportunamente._ Con st ofosiciin
el Serlor MOHAMAD MAHMAOUD RAMAL demostnd ura maniffesta mals e 0L Que o opopemnte se
aprogio indetvdamente de fz marca de propiedad de un tercero, mi mandante, guien no fe oforpd
autorezaciin para realzar dicho registro.. Mi mandante se beneficia de las dispesiciones contenidas en of
Convernio de Parls, & coal en virtid de fo establecido en of Art 137 de {2 Constitucidn Neclonal fos
convenios mtificados por nuestro palk, Dene prewsciin sobve s eves nacionales, como o es s Ley N°
1294/98../_Madie tiene of derecho de apropiarse de fi notoriedad v fema de una manca, Jogreds por st
Iegitimos propierarios f mvds de l calidnd de sus productos ydie bis sumas mvertidas en publicidad para
hacerla conocer o pablice consumidor..(. M mandante depositd fa solicitud de registro de o marca
FRICON COOLING LIFE en fa clase 1 de manera Smitada pretendiende amparr solumente los productos i
articuios que hacen al rubno af cual se dedica: “Clese 11108 Ed ) ... LA ETIQUETA SE HALLA COMPUESTA
POR LA DENOMINACION DE LA MARCA ESCRITA £N LETRAS CARACTERISTICAS, ASf COMO LA
REPRESENTACTON GRAFICA DE UN CLUBO", mientras que b marca FRICON del aponente ampara todas los
productes de fa clase 11, &3 decir, “Todos fos articelos de [s clase 110, En s sector de actividad, Frigocon
— Indistra de Frio e Congelagio S.A., inicid su actividad en Portugal, Vila do Conde — Tougtrinha en 1976
¥ en Brasil - Recife en 1995 siendo su gran impudsor Artur Martins Arevedo./ Hasts hoy, Frigocon se
expatde v desarrolla s megocio, tantn en termitone nacional como en mercados infernacionales. FRICON,
eMpresd ploners en e mercado porfuyuds, se especialia en ol diveio. desanolfo, produccidn y
comercitlizacidn de eguipos de congelacin y refgeracdn para supermercados, consenvas de helados,
1 a1 e L

Quie, comtesta o expresidn de agravios HAMELIN INSTRUMENTOS MUSICALES S.A. ¥, entre otros
argumentos, expresa: Sgue en pomer lugar niego categdncamenty fodos v cade wno e los argumentoy
esgrimados por ln adversi en su escrito de fundamentaciiin de expresidn de agravios, salvo aquelios que
Feconoera expresnente.../. La expresson de agravios presentads por la recurrente no e ofra cosa gue L
repeticion de su escrito de contestaciin de agravios.../..Que entre las mareas en pugna, no se pueden negar
lay migwientes verdades juridficas que saltan & simple vista v gue sonc visible v evidente (dentold
muarearia_ S Ly DENCAMINACTON RALT ES IDENTICAL L., La simpde obsservacion de los confuntos demuestra
UE 1 e CaR0 QUIE HOS OCughl, o soli Benen agpechos similanes L. SN0 (ue Do sncontranos anbe wna
iderttichad total de la Primen denominacidn de o marca solicitada. /. No puede registrirss una marca en
ura clese (démtica, con productod idémticos ¥ con etiguetas cuasl idénticas ertre 51 con diferencias
insignificantes entre ambas../. Serls un hecho ardvtrano ¢ injusto @ mels de constiftdr un sercicio aboso
del derecho_f. Nuestro pafs ha adoptade ¢f sistems del principio de TERRITORIALIDAD DEL
REGISTRO.L. Es impeytorle resaltar ¥ poner de manifiesto goe o marcs solicttada “FRICON COOLING
LIFE™ pstd peticonada para cubrr MISMOS productos de b Clase 1] de & Nomenelaturs Oficial. 2. Fa
invegable y comstitupe un gesto o accionar monopdlico ¥ arbitrario ef soficitar yfo registrar una o
Hene identidid marcads, para wlénticos productos en una clase idénnca ./ h';wn-m'-.-rlgn e

# I
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1220 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, TICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

REGISTRO DE LA MARCA "FRICON COOLING LIFE Y ETIQUETA", mumwm&mt
SOLICITADD POR FRIGOCON-INDUSTRIA DE FRIO E CONGELACAD, S.A. —

Y arbutraria que ral hecho so corstituye un abuse y viodacian.. /L. Bl Director de fa Direccidn de Asuntos
Marcaros Litigiosos demuestra haber terido e&n cierita no solunente ef informe de la diferente lorgitud
con fy conmsecuente diferente cantidad de letras integrantes indefectitdemente inflaird en un distinto

sorudo. En consecuencia, ruego a fa Sra La Directora oportunamente dictar resclucion confirmancdo
integramente It Resofueiin N® IO A0FE e T e et S

Que, cormesponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
IR, - e e e e s e a e

ety @ los efectns de cotejar las marcas en pugna, existen critenios generales svalados, tanto poar la

dactring coma por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campaos grifico y
fanético, asi como del aspectn ideoldEicn o CONORPIIEAL -« cstm e

Cpue, en ese sentido, en los aspectos grifico y fonéticn, entre la marca base de |a oposician “FRICON y
la solcitud de registro de ks marca *FRICON COOLING LIFE ¥ ETIQUETA", se evidencia que la parte
principal de ld denominacion de bz solicitante se encuentra reproducida Integramente en la marca
registrada. En ese sentido, tenemos que “FRICON CODLING LIFE Y ETIQUETA" es casi idéntica a |a base de
rechazo “FRECON®, diferenciindose simplemente ka solicitante por el reemplazo la inclesdn de ks palstras
COOLIN LIFE. En el siguiente cotejo H'FI.IE'I'.'E cormoborar ka similitud grifica ¥ fonética entre kas marcas en
PR L. e e e T T T T T ST

ERICON COOLING LIFE Y ETIQUETA  (marca solicitada). v
ERICON (marca registrada)

Que, de las semejangas ortogrificas se genera una foerte similitud fonétiea, debido que al
pronunciarias unn 3 continuackin de la otra, tenemos que |a impresidn asditive que generan ambas es muy
sierdlar. 51 blen la solicitante se encuentra constitibda ademis por una etiqueta, la misma deviene

irelevante si consideramos el grau:ln e scmeg.mn de la p.i]il-h.l'i analizada 1.' gohre todao, [mrm:mnmmm
clases idimtiras. - - --meemre e rrrrTTET e rTTTTETETTTTTTTTE—a.

Que, asimisma, las marcas en pugna se encusmiran comparttendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 11, La marca solicitante, *FRICON COOLING LIFE Y ETIQUETA®, solicitada para “Equupo
de refrigeracion y congelrcidn, aparatos de refhgeracion, aparatos de congelacion, aparatos de
enfriamiento, miquinas y aparatos de hielo. aparatos para congelar alimentos, gahinefes de reffgeracidn,
mostradores de venta (refrigerados), congeladores, cimaras frigorficas. (..)% ¥ 1a marca hase de oposician,
"FRICON * se encuentra registrada “Todos les articwlos de b clase |, comprendidndose entre ellos sparatos

de alumbrado, de calefeccidn, de producerdn de vapor, de cocoidn, de mefmgeracidn, de necan'-:l. de
ventilacidn, de distribucion de agus & NErlaciones SUtarie ™ e

Quie, en ese orden de ideas, o confusitn ideoldgica resultaria incuestionable pues, tanto el titukar de
la marca registrads MOHAMAD MAHMAOLUD RAHAL, como |2 solicitante FRIGOCON-INDUSTRIA DE ER
E CONGELACAD, S.A., brindan productos similares. Por consigusente, estando el consumidorant
sighos, caerfa en una incuesbionable confutidn. - e e g
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POR LA CUAL SE COMFIRMA LA RESOLUCION N 1220 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “FRICON CODLING LIFE Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N* 19805/2016,
SOLICITADO POR FRIGOCON-INDUSTRIA DE FRIO E CONGELAGAD, 5.4 IR B

Que, en tal sentido, el comprador podria caer en confusidn pues, las marcss analizadas no solo
presendan extrema simibitud ortografica ¥ fonética, sine que serian comercializadas en los mismos lopares,
por ko gue se increments la p-:.rld:uhdn.d de confusidn, sumando claramente li falta de un elements grafico
que evite evta confumidn. —rrreeeeea- BEbRRRmARELAbi b ada -

Que, ahondando atn mas en el anibes, el D, Jorge Otmendl, en su obrs DERECHO DE MARCAS se
refiere a las marcas sdénticas o similares a otras anteriores, diciendo: “La esencia de una marcs estd en of
proder e exclir a obros en ef uso de mircas condundibles, Noda mils confiradiblie que wne marce dénnca
La profibecidn del inc, a) nge, en principio, cuande ambas marcas van a distingud fos misenoy productos o
servicios, Digo en prncpso pomue @sta, que es s mgl findamental o bidcs que impide esta clise e
CoeNIStencias, no es i nsce ™ Y acertadamente menciona sobre la similitud ortogrifica: “Es quizds fa miks
tabitual en o casod de confisin. Se da pov s coineidencia de letras en los conjuntos en pugna, Influyen
prara elo, desce luege, la s secuencia de vocales, fn misma losgitud v canoded de siasbaes o radicales o
temunaciones comunes. Han sido declaradey confundibles: Escoser” v "Epaset® (5221 “Umus® v “Domus”®
{524} “Bretdn” y “Eretdn® (52, “Mixma® y "Maxem 5° (3370 De elle se colige que es insostenible una
coexitencia pacifica entre la marca soficitada v la rogistrada base de oposiziom. - s

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna, Al respecto, vemos que existe
suficiente similitud ya que las etiquetas cotejadas coentan con L figura de un hielo en e extremo superior
iequierdo de tadenominacedn FRICON, tal v como se puede aprecian en el sipuienite cotejol s

marca solicitada FArCa registrada

® FRICON ey

OO MG LITT

Que, entre los fundamentos esgnimidos por el apelante. encontramos gue recusre o afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas en pugn podrin coexistir pacificamente en ef mercado atendiendo
a que poseen suficentes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y andlists en conjunto
redlizado fin arificiales desmembraciones, de forma sucesiva ¥ no simultines, vemos que el resultado que
arroju la visidn en conjunto demuestra que sl existe posibilidad de confusidn entre las marcas en pugna. En
conclusiin, esta dependencis sdminkstrativa considera. que la solicitud de registro de lo marca FRICON
COOLING LIFE ¥ ETIQUETA no podra coexistir con la marca base de rechazo FRICON, con lu cual presenta
mis  semajanzas que  diferenclas. maxme considerundo L naturalezs de i cobertura de o
IIH'I:I-Ijlu.H.'EEI.H.-————“—““““""'"" e e e e

Que, en base 1 las consideraciones de hecho v de derecho arriba expuestas, stendiendo o
emunentemente cautelar y tuitivo del derecho marcano, conforme a o dispussto en los Artig

DR RICTHO DE SIANCAS = g Deameid ¥ Ll CARA, Abdfeda Pesiot BT i
{"DERCCHD DE MIARCAS = junge (esmend. 17 Gl CARA, Sbsteds Peor ANT "-i'-l-‘ L
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1220 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “FRICON COOLING LIFE ¥ ETIQUETA®, CLASE 11, EXPEDIENTE N* 39805/2016,
SOLICITADO POR FRIGOCON-INDUSTRIA DE FRIO E CONGELACAD, 8.4, ———r----

incisa ) de ba Ley N* 1294098 de Marcas: es criterio de esta dependencia administrativa que correspands
confirmar la resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las miamas, -

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVYE:

Arc1®  CONFIRMAR la Resolucion N* 1220 de fecha 15 nn'l-'lrrnhre de 2022 dictada |!H!|l la
Direccion de Asimtox Marcarsos LiHinang, —---—--————ssseaai W

Are. 28 DISPONER el archive de ba solicitud de registro de la marca "FRICON COOLING LIFE
Y ETIQUETA, clase 11, Acta N* 980572014, solicitada a nombre de la frma
FRIGOCON-INDUSTRIA DE FRIO E CONGELACAD, 5.4 - 0eee- R
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 2316 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA

POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDEENTE DE SOLICITUD DE

REGISTRO DE LA MARCA "URBAN ARMOR GEAR", EL.I'I.EEW EH’EBEMEH'MﬁHGhEHEBE
URBAN ARMOR GEAR, LLC. ok

asuncitm, ] 1 17 I

VISTC: el recurso de apelacién interpuesto por los representantes convenclonales de ARMOR
DEL PARAGUAY SA. en conitra de la Resolucién N® 336 de fecha 27 de diciembre de 2018, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LiGEiosos, ¥ s e e

RESULTA:

Que, en fecha 14 de febrero de 200% se presenta el representante convencional de ARMOR DEL
PARAGUAY SA. e interpone Hecurso de Apelacion en contra de la Resoluoan N* 2316 de fecha 37 de
diciembre de 2018, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcanos Litiglosos, —-———————mreeeeeeee -

Cuset, en fecha 29 de julin de 2019 fue dictada |3 providencia que concedid o recurso

Qpue, en fecha 16 de septiembre de 2019, ¢ representante convencional de ARMOR DEL PARAGUAY
SA. exprest agravios; en fecha |16 de diciembre de 2009, se presenta la representante convencional de
URBAN ARMOR GEAR, LLC y contesta &l traslado du.-e:r.pr:un:m de nnm'h:uy en cotsecuencia llama autos
para resolver en fecha 24 de febrero de 2020, roes Ammmsnsidinksasassiicsnns

CONSIDERANDO:

Cue, la mencionada Resolucion considers ques ..} Amalizadas los marcas LREAN ARMOR GEAR
frrarca solicitada) v, ARMOR SEGURITY (marce oponente), ésta Direccian es del criteno que by marcas
enfrentadas son distintas on ef aspecto visual una de la atre a fos efectos de su coextstencia pacifica../_ Se
observa que las marcas en pugna difieren ampliamente en desinencias.. /. El hecho de que lzs marcas en
puigma tengan letras en comiln, como fa denominacidn ARMOR, Jos cuales son de wse comudn para & clise
solicitada y por fo tanto no es motive para of rechaze de la solicitud../. Es de refevancia mencionar que
actualmente coesisten en lis clases (09 olras marcas con la palabra ARMOR entre ellas: FIX HAMMER
PROTECTION INVISIBLE ARMOR../. Segiin las pruehas ofrecidas la firma URBAN AMOR GEAR, LLC ya
posee un derecho adguirido sobre Ia marca URBAN ARMOR GEAR. registrada en of extranjero en ef 2002,
por fo gue se considérs que no se de nspirado en la marce del opnenete en el mamento de selicitar e
registron. . D fo mendonado gueds comprobado gue entre @5 marcas en pugna exsten suficientes
difirreticras para o celsar alguo positrlioad r-"r cmﬁ:.'m‘ln o AsOCACIan, por e gue mrrnpmdr no hacer
lugar s I oposicion dedueids™— R e LM bl M bk

Que, entre otros argumentod, se agrovia el upelante ARMOR DEL PARAGUAY S A ¥ mantfiests 7.
qire aralizados low signos, desde of punto de vista nominal, contrariamente al amiliss v conclusidn
plasmads por el Inferior en la Resolucian récurmidi, exsten éntre los mtismos noteries dentidedes en os
lancs visual, grifico, ortografice, fonético e inclushvie ideoidgreo...al considerar of elemento principal de
Mg denomineciones que forman las marcay en pugna, notarmes claramente que exste wha absoluts
identidad en fos planos visul, grifico, ortogrifico, fonétics, provocando por ende tna misma impresion de
confunto e la mente de los consumidores..../_ambas marcas poseen wn significedo conceptual simef, po
fo que o pablice consumidor remedizblemente se verd inducida 8 ermor sobre a procedey
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 2316 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "LIRBAN ARMOR GEAR", Cl..nlu."?-EH E!FEJ]EHTEH‘ME#HDHEEEDE
URBAN ARMOR GEAR, LLC.

productosfsenvicios y ademds con elfo se acentds of nesgo de asocacion e que los consumidores
irremediablemente incwrrirdn./_en of caso de sutos, Tunathcimente of Sefor Director de s Direcondn de
Asuntos Marcanios Litigieses de la Dreccidn de Propeediad Industrial no tuvo en consideracsdn ef hecho de
Que s frafs de marcas inseriptas en o misma clese™ (Lo pesar de estar clarsmente determimado que ef
eriteno quie debe aplicar of jurgador pam determinar fa confindibilicad entre doy signos opiestos es of de
fa posibilicad de confusidn, éste ha declarado improcederte a la oposiciden dedcida pormi msndanrel . J°

Cpue, la representante convencronal de la firma solicitanse presenta & escrito de contestacion de |a
expresbin de agravios y entre otros argumentos dice Y. ) Nego crteginicemente gae enbie lay marces
URBAN ARMOR GEAR f ARMOR SECURITY extsta una absoluta identidid como afirma la apotestte /..
Visualmente, elles poseen una diferente longitud v son bien distingurbies desde wna viside de conjunto,
pues e marca pedicls por imi representads posee tres elemmentis integranites_J . La diferencia en coanto a fa
Iangitud v la cantidad oe paisbras que compoten fis denorminaciones en pugna indefectiblemente incioing
eft wna diferente  profunciscide. L Ortogrificamente,  también son distimguibles  pues las marcas
enfrentadas poseen diferente carsbidsd de vocsios../ . La denominacidn pedida par mi mandante se
encuentre en idioma inglés pues mi mandante es onginana de Estados Unidos y puede ser traducicda comao
“equupo de armadurs urbana”, dado que es un fbrcante de fundasy para maviles ¥ ORFo8 A0Cesonios usados
jpara proteccion de estos, como puede ser apreciadn..La denominaciin de i oporente puede ser
traducnda como hlindae de segundad”, sendo exte of rebo ol cual se dedica, ef blindado de vehiculos,
embarcaciones, chalecos, cascos v maletimes. . En resumitles cuentas, lay detsominaciones o pugna
aluden a diferentes conoeplox, siendo por fanto, diferentes ¥ distinguitves desde of plano devoldgice./. A
este respectn cabe agregar que, s bien s marcas én pugna amparan e misma clase, b marca de m
mandante e deposttada en fa clise 09 en forma fimitada, pretendiendir smparsr solamente “Exuches para
disposittvos mdvides comprendidos e la clase 9% e decrr, pretende amparas una marca dingida 4 ser usada
en tediforos celulares, en fanto gue fambién s marcas opanente se encuentra imitada & *Chalecos antibalas
¥ eguipas de proteceldn”, &5 declr, articulos a ser usadas en las personas, Por tanto, ambas estin destinsdas
a diferentes sufetns L. Mo debe ser olvidado que la marcs URBAN ARMOR GEAR de mi repreventada va so
eACLenInT registrada en nimerosos paises, Megistos que demuestran gue mimandante po se ha inspirado
en li mancs opongnte nl en la de terceros a la hora de solicitar &f registro de su marca sine que fa viene
itilizande desde hace bastante tiempo, por fo cisal es ampliamente conocrda v diferenciada.. . En virtid
de los registros va concedidos, imi mandante posee va wn derecho adguinido sobre & denominacidn peida
Tl g 0 7 0 10 FTE B 0T 5 1 bk B b o 8 e ¢ B 8 B R e B R R

Que, cormesponde 3 vsta Direccidn resalver sobre ba procedencia o no del récurso interpuesto, -

o, al realicar el estudio sobre la posthle comdstencia entre la potencial marcy, con ba marca ya
ekistentd (Oponents), las marcas en cuestidn deben ser analizadas en W conjunto, sin arbficiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que amoje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusidn entre las mesmas. -

Que, de gran relevancia a la hora de realizar ¢l coteyn marciaro es el significado concephual de las
palabras que conforman ks denominaciones, En ese senbido, se puede concluir con mendiana claridasd
g, las marcas en pugna "URBAN ARMOR GEAR® (solicitante] vy “ARMOR SEGURITY™ {opornegs .

leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampg
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2316 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
Rﬂmmnﬁummwmnmr ﬂ-.l'nEEﬂ'Ii' EHPEDEHTEH‘W&WDE
LEAAN ARMOR GEAHR, LILC.- —

pronunciacion semejante, ni representan & misma idea conceptual Analizando la marca como wn toda, o
existen suficientes semejanzas denomenativis como para afirmar que existe algan resgo de confusidn, ----—

Que, en ese sentido, cuando de confiusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro *Derecho de Marcas™
nos dice: *El contenido concephial es de impartancis determinante pata decidic una inconfundibificad,
cuando es diferente en las mapcas en pugna: porgue tal contenido facilits enormements of recuerdo de la
mrarca® y [uego manifiests *En of cofejio marcarto Hene wna gran influencia of que tna de las marcas tenga
e covabenido concepiual, o ambas, 5 son diferentes. ” El pidblico consumidor podrd recordar con mayar
facilidad esas marcas ¥ no se dejark Devar por otras simalituces grificas o auditivas. Por tanto, podemos
cancluir gue, teniendo ambas marcas un contenido mﬂ-:epl:ui] diferente, cubriendo incluso la misma r.-l:ﬂ:
ellas no son susceptibles de causar confusin en el consumidor, -« wrmaneaas

Que, 5i bien las marcas en pugha comparien letras en commin, No es MeENES CioTTo qUE CURTAN Con
elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad
en ¢l plana fonético camo el grifico, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin
maytres miramientos la solicitud de registio,puesto que existen otros elementos que deben ser cotefadon y
quee hacen a la distincidn y posible coexistencin de lus marcas en conflickn. e e

Quie, adicionalmente. esta Direccién considera opartuna trmer a colaciin los srgumentos doctrinanos
del Prod. Dr. Andrés Sinchez Herrero, quien en su libro *Confusidn de Marcas® explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: 8 mero hecho de utifirer of dnico sgno que compone wna mancs, pas utilizado

o COMJUITD COM OfDs elementod, en offs marcd, no hecesarignente fmplicd que esas Marcas sean
confundibles. ® Axl, vemos que ¢l hecho de compartir un vocablo no es elemenno suficiente para inclinar L

balanza & favor de la opesscion planteada, mis adn teniendo en cuenta los demis elementos analizados en
CONPUENED £ | Presembe Fesnlmeiin, « oo

Quie, otro critenio @ ser analizado 3 la hom de determinar la posifde confundibalidad e s existe
coexistencid previa en el nomenclader solicitado. 5i bien s certo que entre las denominaciones. URBAN
ARMOR GEAR (solicitada), v ARMOR SEGURITY (oponente), se comparte el vocablo "ARMOR", exiale otra
miarca registrada que cuentan con denominacones amilares. En ese sentido, segin la basqueda realizada
en ¢l sistema informitico de la Institucsdn, también se encoentran registradas fas marcas: FIX HAMMER
PROTECTION INVISIBLE ARMOR (SLOGAN), Regatro N* 41000] a nombre de Yun Sun Kim, extremo que
demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca
opsinente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual va coexisten previamente, —--——-—- -

Que, siendo asf, el vocabla “ARMOR" deviene irelevante para el cotejo marcario y debe ser
desechado en el andlisis ya que los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente. sin que nadie
pueda infentar monopolizarlos, tal ¥ como lo expresa claramente el Art, 16 de |a Ley N 1294/1998 de Marcas
que textualmente expresa “Cuando fa marce consista en una etiquets U Ofro SIENG COMPLEsto Do 1N
confurito de elementos, & protecoidn de exclusividad no se extenderd a los elemerntos corlerid
que fuesen de uso comiin o mecesanio en ol comencio”, Asl las cosas, en el supuesto caso de goh

Satwchaer Herrerd, Andrés. *Confinade ofe LMerad® Edilorial La Ley, Asanacidm. 3000



DAL i AT TN
PROPIEDAD & 3 GOBIERNO mn | PARAG Al
INTELECTUAL PARAGUAY ' REKUALI

— LY

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1316 DE FECHA 27 DE DICIEMBERE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "URBAN ARMOR GEAR", CLASE 09, EIFEBIEPH‘EH‘MEEIH.AHDHHHEE‘E
LUHAAN ARMOR GEAR, LLC. e

i

resalucian recurnda, ello impbcarla permitir & monopolio de dicho vocablo, violando asl la libre
competencia én el mercado dispuesto en la Constitucidn Nackanal, Art. 107, —---cmerrmrrmes oo

En sintesis, umbas marcas en pugne contienen elementos fuertes v ul compararlas en su conjunto,
son diferentes, disimiles, onginales y distintivas una de otra en todos los planos de comparaciGn, Por tanto,
existen sufickentes diferencias quie hacen posibale s coexistencia pacifica en e registro marcario nac kol -

Que, ahondando en e andlisis relativo a la cobertura de productos, si been las marcss en puagna se
encuentran compartiendo 8 mivna clase del nomenclador internacional, clase 09, of solicitante pretende
cubrir Mﬂw mientras que la marca oponente cubre prodictos fales como

De lo expuesto s¢ puede conclulr que. si bien ko signos
comparten ¢ masmo nomenclador, los productos de wno y otro signo se encuentran bien dolimitados,
extremo que disminuye fas posibifidades de confussin pars el consumidor final tendends en cuenta
e Al BT D T =t e

Que, & bien las marcas en pugne se encuentrin compartiendo la misma clase del nomenclador
mternacional, clase 09, no hay relacian entre los productos de la salbicitada, ¢ los de la marca oponente. S
existe runguna posibilidad de confusidn debido a la diferente naturaless de lod productos protegidos por
kas marcas enfrentadas, extsten diferencias, ¥ no se puede soslayar que of pdblico consumidor es diferente
porque por tas raxones antedichas es obwvio que estin dirighdas 3 comumidores diferentes.————---— £ois

Que, resulta importante destacar que la denominacidn cuyo regstro se solicita *URBAN ARMOR
GEAR®, constituye a su ver [a razon social de o firma soticstante, URBAN ARMOR GEAR, LLC . ¢s decir, que
la marca sohcitada se identifica con la rapdn social que presents la finma propietaria, & ese respecto, se
sefiala que s ey marcana protege al nombre comerncial, constituvendo propiedad a los efectos de la ley
citacla, | cual se adquiere desde su primer wso piblico. En ese sentido, estando inclisda la solicimod de
registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podris existir maka fe por parte
de la misma pues, solicita el registro de marca die su propio nombre comergiil -

Qe en comclusian, & sipno solicitado podrd coexistir pacificaments con ¢l oponente, en igualdad de
condiciones, ya que ¢5 un signo con caracteristocas propias que la bacen diferente, original y distintiva de la
marca registrada, por lo que podrin darse uns coexistencia pacifica entre las mismas. Conforme a lo
antenommente expuesto, corresponde confirmar la resolucidn recurmda =

POR TANTO,
LA MIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA FROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art 1® COMNFIRMAR la Resolucian N* 2916 de fecha 17 de diciembes 2009 ¢
Dareccadn de Asuntos Marcarios LILEsos, «r=- sy
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 2116 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "URBAN ARMOR GEAR’, CLASE 09, E{FEIJIEHTEH*HMEH-DEJLHD].{EHEDE
T T T P VR S N D0 R R En

Art. 3¢ ORDEMAR la prosecucidn de tramstes de la sohotud de registro de |3 marca "URBAN
ARMOR GEAR®, clase 09, Expediente. N* 35%0%/2015, solicitada a nombre de URBAN
ARMOR GEARLLLC,

AL3®  NOTIFIQUESE por Cédula —— s mmceerenges
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* §90 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR
LA MRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE S0LICITUD DE REGISTRO

DE LA HM'CA"EI.AEIE" CLASE 09. EXPEDIENTE N* £3819/2019. A NOMBRE DE CLARIS INTERNATIONAL
Ly

VISTO: & recurso de apelacin interpuesto por los representantes convencionales de CLARO
S.A en contrl de la Hl::nlu.'lr.’m N® 680 def::ha l[.'rdezgmh:l de 2022, dlrl'-lda Pn-r la Direccidn de Asuntos
Marcirios Litgiosox, v, - SLCCILLLLLAERERE ]

RESULTA:

Que, en fecha 19 de septiembre de 2019 se-presenta el representante convencional de CLARD S.A. e
interpone Recurso de Apelacibn en contra de |a Eemlmzlr.hn N* 490 de [-,-rJu 16 d:.-:;ﬂlu-:ln.- 20122, dj:t-:l:.
por [a Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiasos. - Pemaanaan e

QQue, en fecha 18 de octubre de 2022 fue dictada [ providencia que concedié el recunio interpuesto.-—-

Cus, en fecha 02 de noviembre de 2022, ¢l representante convencional de CLARD 5A. expresd
agravios; en fecha 11 de febrero de 2023 se presentn |3 representante convenclonal de CLARIS

INTERMATIONAL, INC. v contesta el traslado de expresion de agravios v en comsecuencia lama autos para
penbier e e T o T e 0 it et

CONSIDERANDO!

Cuze, la menclofads Resolucidn conssdera ques .. Analizadas lay marcay CLARIS (marca salfcitada )
v5. CLARD (marca oponentel, éstv Dirpccidn es ded oriferno gue Jas marces en confficto presentan
diferemcies gramaticales, prdficas, fondticas e ideoligicas, son distintas una de s otrs a Jos efectos de su
cowxistenci pacifica. .. Ademds, se observa gue las marcas en pugna differen ampliamente en desinencias
RIS-BOLJ. Es de relevancla mencionar que achiialinente coeisten en clise 09 olras marcas con el radical o
prefijo CLAR, entre ellas: CLARION, Reg N* 44268, CLARIOS. Reg N* SOXMES, CLART LEDS, Reg N 517785,
CLARENCE, Reg N* 393161 v CLARITY, Reg N* 423910, /. D Io mencionado gueda comprobadp que entre las
marcas en pugna expden suflceriies diferenciis pars o catsar alguna posiilidad de confusidn o
avociacidn./_ Ly marca sobcirads redne los requsitos de especalidad vy novedad para su registro,
consecuentemente no hacer lugar s la opesicion dedicida ™

Cuese, entre otros argumentos, se agravia el spelante CLARD S.A. v manifiesta: %) Ef infenior nie ha
consideradn on absoluto varios elementon ¥ errdneamasite juggacdo lox quie tuve en cuentas /. Al contraro
de o que sostiene o A-guo, gue fundaments su resolncidn en wn andlivs totalmente sesgado, exishen
marcadas similitudes en los planos gramatical, grifico, fondtico e fdealdgico. Basts con comparar les
denominaciodes en pugna para comprobaras /. Similied fondtica.../. Dermds esti profundizar sobre las
evidentes similitides awditfvas  existentes  entre ambas A S pronunciiddn de  manerd  muy
simibar. f CTARS-CLARDVCLARIS-CLARD L .Confisidn  rdeoddgice /.M mandante CLARC 5A. ha
abtemido ef registro de sy marca "CLARD® en e pais, mvirtiendo asi con ef fin de posicionar su marc en i
mente de os consurmidoves. /L. Ey flitamente of Hesge de confisiin exdstermts entre s marcas en pugi o
gue veda ef registro de le marca solicitida. /L Riesgo de asociacidn de servicios cobiesrtos, LB articalo 29
ine () de nuestra fey de marcas, ef cual hace referencia a la prolirbicidn del registro de una marca I:I'-:I'r:-!'l
o anterorichad por un lercero disporne_ /.. La legislacidn marcaria legisia como caisal de :
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qeret fa mmuirca solicitadh sea idéntica o similar @ wna marcs regustrida o solcitids con anterondad para los
nismis servicios /. Notonedad de fa marca CLAROL/,. Ev incuestionabde gue ly marca CLARD de mi
mandente cabe demtro de la protecoidn establecids en ef inciso g) del articelo 24 de la Lev de
marcas /. Nombre comercial /. El hecho de qur fa marca solicitante imite el vocablo principal del
nownbire comercial de mi principal ne hace mis que agravar Ly posialidades de que se di ls tan indesesda
corfimidn- L., o8 de particular interés pare (a3 presente oposicidn fo dispuesto en ef artfculo 730/, E
articedo 76% de s Ley de Mircas /. Condusain directa e indinects ... Es sabiclo gue urna marcs no posde ver
abjeto de registro s 5 “confundible ./ Ef nesgo de comfisdn tanto divecta como indinecta esrd previsto
71 Niwestra fey de marcas en su art. 2 Inca).f. De todo ko mencionsdo precedentemente, revilta por demis
evidente que una confirstn directa, se gererard entre 95 MArcas on pugna en caso de et fa tnarca
B L o T BT L v e O e T T

Que, [3 representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestackin de la
expresidn de agravios ¥ entre otros argumentos dice: ¥..) B escrito peesentado por la oponente MO es un
CRTIMD de expresion de agrivios pues o mime mno se encargs de rebatir Jos puntos contendos en
resoluciin reciimida../.El escrite presentade por fa firma Claro 5.A: no se adeetia a las prescripoiones del
Articulo 419 del Codigo Procesal Civil, o cunl expone; “El recurrente fard ef andliss razonado de L
resolucrdn v expondrd los motivos gue Here pars covsiderana injusta o welada, No Sendndose esos
requinrog, s declarasd desiermo & recurso”. L 86 bien les mircas endfentadis comparten uha mismma parte
mucial ellas  difieren completamente en lis desinencias, cawando wna visidn de confunto bien
distinguebie.. . Entre marcas en covifictn, fas mmas no deben ser separadas letra por fetra, en forma
caprichoss, smo gue deben ser apreciadas en su conjunto.,/,, O s aprecis Que s marces en pugna CLARIS
{ CLARO son claramente diferenciables entre si_/.. Pues edme s marce CLARIS padria ser el plagio de la
marcd CLARD o de su famuiba de marcas, s fa misma, conforme firers demostrado e b estacion procesal
oprtung, estd registrada, en o extranyero, desde & 24 de fumio de 1957,/ Declaracion furada arsmadys en
& periodo prodatorio, [ marca CLARIS se encuentra registrada en varios pafies del mundo._. /.. Hace mds de
1f aftas, entre los que se puede citar fos de Repablice Dominicana, Japdn, Libana, Mdnaca, Portugal, Arabia
Saudits, Suecia, Stiza, Extados Unidos OMPL Seneluy, Hong Kong, fndia, Inlands, Tawdn, Talandia
Australia, Kiandiz../. En dichy Declaacidn se expuso que los repistros citadoy se encontraban 2 nombre
Clariy Corpovation, Apple Ine. o FileMakey, inc., siendo Claris Corpavation subsidiania de ls empress Apple,
Ing. y siende FleMaker, Inc. el anterior nombre de mi mandante../. CQuedd suficientemente demostrado
quae o mandante ya es {8 degitima propietarts de L marca CLARIS, v en virtd de ello, by daics autorizads a
salicitar &f registro en ofm paic.. /L Mi mandante posee va un derecho adguiridn sobee l marcs CLARIS, v
mils especificamente, gue esfe derecho que i mandante tene adquirkdo lo bene justamente en fa Clase
9./ Ademris de tenerio en otras clases, como las clases 16, 37, 41 y 42,/ CLARIS corresponde & parte del
mombee comercial de mi mwandante, su legiima propeetana, CLARIS INTERNATIONAL INC.._CLARIS
wlertifica productos y servicios utilizadas por pequetizs empresas pars desarrollar aplicaciones, procesos,
bases de datos, ete. /. Los productos ¥ servicios bajo I marca CLARIS fe permiten crear innumerables
solucicrwes digitales para ] procesamiento de facturas, la gestidn de proyectos v of procesamiento de
ceeteudo. . Actuaimente coexisten en nuestro pals sumerossy mares concedides @ nomive de
diferentes progéetanios. en b clase 8 v en otras clises relacionaoas con las de [ opoanente, como fas clises
42, 16, 28, entre ot/ Sin ser confundides pho asociadas entre si: CLARENCE clase %, propuedad de The
Cartoon Network, Inc.. Registro N 395160, con vencimiento of 06012024 CLARENCE, clase 28, propiedad
de The Cartoon Nerwork, inc, Registro N* 4379400, con vencimiento af THOL2037: CLAREON 11
proguedad de Alcan Inc,, Registro N* 456349, con venctmiento al 0R042028,... " entre otros {_F
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIGN N* 490 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR

LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEINENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CLARIS®, CLASE (09, EXPEDIENTE N® 63819/2019, A NOMBRE DE CLARIS INTERMATIOMAL
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Cue, corresponde a esta Direccidn resolver sobre |a procedencia o no del recurso interpaesta, ------- -

Que, al realizar el esrudio sobre la posible coexistencia entre Ia potencial marca, con 1a marca ya
existente [opononie), las marcas en cuestiin deben ser analizadas en su confunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultines v, el resultado que arroje-la visidn en conjunto es al
eriterio que debe primar & la hora de determinar s existe posibilidsd de confusidn entre las mismag—-rr--

Que. de gran relevancia u la hora de realizar el cotejo marcario es ¢l significado concepitual de las
palibas que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana elandad
que, las marcas en pugna “CLARIS® {soliciante) vi *“CLARD™ (oponente) no se leen de |3 misma manera,
como se puede noter al cotegar dichas marcas, por ende tampoco tendrin pronuncisciin semejante, ni
representan la misma ides conceptusl. Analeando la marca como un todo, no existen suficientes
semejanzas denominitives como para afitmar que existe algin nesgo de confusidn.: -,

Quse, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, jorge Otamendi en su libro “Devecho de Marcas®
nos dice: "B conteudo conceptual es de inportanciy delerminante para decidie uha incondfndibilidad,
cuatado es diferente en las marcas en pugna; porgue fal contenido facilita enormemente el recuerdo de s
marca” y luego manifiesta “En of cotejo marcario tene una gran dencin o gque una de las marcas tenga
un contenido conceprual, o ambas, 51 son diferentes * El pablico consumidor podi recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejari llevar por otras amilinedes grificas o suditivas, Por tanto, pademos
cesnclilf que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, cubriends mchuso la misma clase,
ellas no son susceptibles de cousar confusidn en el comsumador. e —

Qe sl bien |as marcas en pugna comparten letras en comin, no es menos certo que cuentan con
elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad
en el plano fonénco como el grifico, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin
mmayores mitamientos la solicitud de registro,puesto que existen otros elementos que deben ser cotepados ¥
que hacen a la distincién y posible cordstencia de las marcas en conflictn, - rm—mrrmrmeee e e

Crue, adicionaimente; esta Direccidn considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrination
del Prof. Dr. Andrés Sincher Hernero, quien en su libro "Confusaon de Mancas® explica respecto a ks marcas
comphejas cuanto sigue: T mero hecho de utifizr ef dnico sgno gue compess ung marca, pars utilizario
£ COnunto con offos elementos, en Offe frarca, no fecesarianenle MPlica QUe BsaF RATAS sean
confirndibles. ¥ Asi, vemos que el hecho de compartir un vocablo no s elemento suficiente para inclmar la
balanza a favor de la oposicion planteada, mis adn teniendo en cuenta los dembs elementos analizados en
conjunto e s presente rEaslUEidiL — e e R d

Q. ofro criterio & ser enalizado & la hora de determinar la posible confundibilidad es 9 existe
coeristencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien e cierto que entre las denominaciones CLARIS
(solicitada), ¥ CLARQ (oponente), se comparte & vocablo “CLAR®, existen otras marcas registradas que
cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segin la bisqueda reakizacda en el sistema
informatico de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas: CLARIOS, Reg

! St e Hiwimein, Ahulids. “Criiftadin e iera® Eilliofial Ls Ley, Aniiiceien 2000
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 490 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "CLARIS", CLA.EEU'!. EXPEDIENTE N* 638192009, A NOMBRE DEMEMM“HH&L
INC.~ AVELEFS A P SR S Pt oo S S DR OGS L R AL LR

nombre de CP5 Technology Hoddings LLC, CLAEI LEDS, Reg N* 517786, a nombee de Marcelo Daruef Clan
Galeano; CLARFNCE, Reg N* 39216l a nombre de The Cartoon Network Inc; v CLARETL, Reg N* 423910 4
nombre de CooperVisien Internatonal Limited, extremo que demuestra b coexistencia pacifica de las
mismas dentro del mercado ¥ que mal podria el titalar de la marca oponente pretender utilizar con
exclusividad un vocablo con el Cual ¥ oo ey PRy T, =

Que, siendo ash; el vocablo *CLAR" deviene irrelevante para el cotejo marcaro y debe ser desechado
en ef anblsis ya que los vocabloy de uso comdn pueden ser utilizados ibremente, san que nadie pueda
intentar monopolizados, tal y como lo expresa claramente ol Art. 16 de la Ley N° 129471994 de Marcas que
rextualmente expresa “Cuando @ MErca CONSS & LS SO U S0 SV CORPMSI0 por in cosmumo
de efementos, la protecoidn de exclusvidad no se extenderd a loy elementos confenidos en ells que fwesen
de wso comiln o necesario en o comercio® Asl las cosas, en el supuesto caso de revocar la resolucion
recurrica, ello imphcaria permitir ol monopadio de dicho vocablo, volando s la libre competencia en el
migrcado dispuesto en la Constituchbn Maciomual, At B0, s

En sintesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,
son diferentes, distmiles, arginales y distintivas unha de otra en todos los planos de comparacidn, Por tantn,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistenioa pacifics en el registro marcario noelonal.—

Que, resulta importante destacur que ls denominacion cuyo registro se solicita “CLARIS®, conatituye a
su vez |a razén social de la firma solicitante, CLARIS INTERNATIONAL INC.: 4 decir, que la marca solicitada
s¢ pdentifica con lo rapdn social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se sefisla que la ley
marcaria pratege al nombee comercial, constituyendo propiedad a bos efectos de la ley citada, lo cual se
aclgpuiere desde su primer uso plblico. £n ese sentido, estando incluida b solicitud de registro de marca en
el mismo nombre comercial de L firma solicitante, no podria existir maka fe por parte de [ misma pues,
salicita el registro de marca de su propio nombre comerzial--—— s

Que, en conclusidan, el signa solicitade podrd coexistic pacificamente con of oponente, en igualdad de
condiciones, ya que &4 un signo con caracteristicas propias que b hacen diferente, original v distintiva de
s antecedente, por lo que podria darse una coexdstencia pacifics entre las mismas, Conforme @ lo
antenormente expuesto, correspande confirmar b resslucion recurmda. e

POR TANTO,
LA DRRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art, |2 COMNFIRMAR la KEesolucdn M® 690 de fecha 10 de agum:l de 2022 dictada pm' h
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. ~————— bhis A

Art, 20 ORDENAR la prosecucsn de tramites de la solicitud de registro de la marcu

"CLARIS", clase (9, Acta N* ﬁﬂwzuw solicitada 4 nombre: de CLARIS
INTERMNATIOMNAL IMNC.-- T = =

A3 NOTIFIQUESE por Cédula, -rrrrrerersssrmss:
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 889 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCHON DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

ﬁumw ﬂ.ﬁEﬂ.ﬂFEDIENTE mmammmmm

AEUTICHIN, -l

VISTC: el recurso de apelacidn interpuesto por los representantes convencionales de CLARD
S.A. en contra de la H:-mlu:rﬁn N® 689 de fecha 10 de agosto de 2022, dictada por 1a Direccadn de Asunitos
Marcaros Litigiosos, ¥, - § 0 LD 5 B ot £ o e e 2 e . e

RESULTA:

Qua, en fechi 19 de septiembre de 2019 se presenta o representante convencional de CLARDSA e
interpone Becurso de Apelacion en contra de |a Resolucidn N* 689 de fecha 10 de agosto de 2022, dictada
por la Direcciin de Asuntos Marcanios LIGIoeoa. -— - e e

Que, en fecha |8 de octshre de 202 fue dictada [a providencia que concedid el recurso interpuesino,--

Que, en fecha 02 de noviembre de 2022 el representante convencional de CLARD SA expresd
agravins, en fecha 21 de febrero de 2023, se presenta la representante convencional de CLARIS
INTERNATIONAL, INC, ¥ contesta el trasladn de expresitin de agravios v en comsecuencla llama dutos para
regalver en fecha 02 de mayo de 2023 ———------—

e - o E A P T e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resoluciim considera que: Y.} Analizadas les marces CLARIS (marca selicitada)
vE. CLARD (marca oponente), ésta INreccidn es del crterro que las marcas en conflicto presentan
diferencias gramaticales, grificss, fonéticas e wfeoldgicas, son distintas tna de la otra a loy efectox de su
coexstenciy pacifica. L Ademdx, se observa que fas marcas on pugna difieren amplamente en desinencias
RIS-RO./. Es de refevancia mencionar que scruslmente coexisten en clise 42 ofras marcas con of radical o
prefije CLAR, entre ellay; CLARIFIDE, Reg N® 179599, y CLARA [BARCUREN, Rey N* 389274 De o
mencionado gueds comprobadn que entre las marcas en pugra existen suficierites diferencias para no
carwar alguna posibifidad de confimidn o asocacidn. L Le marcs solivitads redoe Jos nequisitos de
especialidad y novedad para su regiviro, consectentemente oo hacer fugar a 2 oposicidn deducioa =

Onee, entre otros argumentos, se agravia ol apetante CLARD SA. v manifiesta: 7. ) El inferar mo ha
considerado en sbuafuto varios elementos y errdneamente jusgado los gee fuvo en cuentas...... Al contrario
de lo que sostiene of A-quo, que fundamenta su resolecidn en un andliss fomaimente sesgada, existen
marchdas suimilitodes en fos planos gramatical, grificn, fonético e ideoldgico. Basta con comparar fas
demominaciones on pugna pars camprobanes L. Smilined fordtica../. Demds estd proftindizar sobre las
evidentes  sinilitvdes avdithvas  existentes  entre ambas .S pronunciacin  de  manera  muy
similar. L CLARIS -CLARDCLARIS-CLARO A Confiidn rdecldgpice .M mandante CLARO 5S4 ha
odteniclo & registro de su marca “CLARO” en ef pafs, invirtiendo asi con-el fin de posicionar se marca en
mente de los consumidores_/_ Es ustanente of nesgo de confision existente entre las marcas en pugna o
que visda of registro de la marca solicitada. /. Riesgo de asociacion de servicies cubiertos.. /_El articula 27
inc.f) de puestra ley de marcas, el cual bace referencia a la prohibicidn del registro de tna marcs registrada
con anderondad por in tercero dispone.d. La tegislacidn marcaris fegisle come cavsal de |
qite fa miarca solicitada sea idéntica o similar & una marcs registrada o soficitads cor anter
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 689 DE FECHA 1D DE AGDSTO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "CLARIS", CLASE 42, EXPEDIENTE N" 63820/201%, A NOMBRE DE CLARIS INTERNATIONAL
PN e IR0

MAMas Servicios.... Notamedsd de 3 marca CLARO./_ Ex incvesnonable gue fa marce CLARD de mu
mandante cabe dentro de fa proteccidn establecide en el incise gl ded articlo 2% de la Ley de
marcas./-Nombve comercul./_ Bl hecho de que la marca gobcitante mmite ef vocsblo principal def
nombre comercial de mi principal no face mds que agravar las posibulidades de gue se de fa tan indesesda
confisiin../.., o5 de particular mtends para a presente oposicidn fo dispuesto on ef artfoulo 7100, EY
articirlo 76% o fa Ley de Marcn.{_Condfddn difecta e indirecta . Fx sibido qiae und marca no puaedee ser
by de registro o e “confindibe . B nesgo de confisidn manto directa comdo indirects el previsto
o1 mestra ley de marcas en su art. 2 Incal. /., De tode o mencionado precedentemente, resuits por demds
evidente gue tna confusidn dinectd se generard entre las marcas en pugna en caso de que B mance
e e L L B e

Gue, |3 representante convencional de la firmao solicimante presenta e escrito de contestacion de |a
expresion de agravios ¥ entre otros argumentos dice Y- ) Ef escato presemtado por by oporeribe NO e un
escrite d¢ expresidn de agravios pues e imismo no s¢ epcarga de rebatlr fos purtfos contenidos en fa
resoiucidn recurmida.. . El eserito presentado por & firmas Clam SA. no se adecda & las prescrpoones del
Articulo 419 del Cddige Procesal Ol &l cual expore: “El recurrente hard ol andlisis raronado de La
resoducidn v expondrd los motvos que bene parl consideranls injusty o vichda, No lendndose ¢sos
reqquasitos, e declarant desierto f recurso /S5 beenr lis marcas enfrentadas comparten una misma pate
inictal, -ellas difieren completamente en las desinencias, cosendo une wisdn de conjunio  Dren
distinguwhie_/_Entre marcas en conflicts, las mismas no deben ser separadas letra por letra, en forma
vapeichosa, sino que deben ser aprecladay en s cotjuilo.d O g aprecis que las marca en pugng CLARIS
/ CLARO son claramente diferenciables entre s/ Pues ot 3 marce CLARES podrta ser ef plagio de la
marca CLARD o de sy familia de marces 51 o misma, conforme fuer dernostrado en fa estacidn procesal
oporturuL estl registrads, en @ extranjero, desde of 24 de Junio de 1957_ 2 Dectaracion furade arrimads en
el perfodo probatovio, la marca CLARIS se encuentra registrada en varos patses del mundo_./.. Hace mas de
35 aftos, entre jod que se puede oiter Jos de Repibiica Dominicand, fapdn, Libano, Manaco, Portugal, Arabu
Saudita, Suecia, Suizz Estados Unidos, OMP, Benelux, Hong Kong, Indie irlands. Twwdn, Thailandi,
Austraba, ilandia /. En dicha Declaracidn se expuso gue los registros citados se encontraban a nombre
Clars Corporation, Apple inc, o FileMaker, Inc,, slendo Clars Corporation subsidians de la empresa Apple,
Ing, ¥ sendo FileMaker, Inc. el anterrar nembre de mi mamndante... /. Quedd suficierternente demostrado
gl it enancante ya ex e legltima proguetanis de B ruecs CLARIS, ¥ ot virtud de ello, [a dnica swtonzada a
salicitar ef rogrstro en otro pafi... /.. Mi tmandante poses ya un derecho adguirido sobre le ntarca CLARIS, v
imds especilficimente, que este derecho gue mi randanfe tlene adguinide lo bene justametite en s Clase
#./_Ademds de tenerio en omas clases, como lay clases 16, 37, 41 y 420 CLARIS covresponde a paste del
noambe comercial de o mandante. sy legitima propietaria, CLARYS INTERNATIONAL INCALCLARIS
identifica productos p servicios unlizados por pequesias empresas pare desarrofar aplicacianes, procesos
basely die datos, ehe./ Los productos y sevvicios bajo o marce CLARIS le permiten crear innimerabiss
soliciones digitales para ef processmierio de facturs, s geston de proyectos ¥ el processmiento oe
contenido./.. Actuaimente coexisten en nuestro paly nonerosay marcas concedrdas o porsbre de
cifereries propistarios, en fa clase ¥ v en otmas clases relaciomadas con b de la oponente, como las clises
42 16, 28 entre ofras_ /. Sin ser comfundidas o ssocadas ettre s CLARENCE, clase 9, proyurdad de The
Cartaon Network, Inc, Registro N° 392161 con vencumisio al 08052024 CLARENCE, clase 28, pmprrda-d
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 689 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITICHOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
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Cue, corresponde a esta Direccidn resolver sobre |a procedencin o no del recorso interpuoesto, -——-—

Que, al realzar el estucho sobre |3 pomble coexistencia entre la potencial marca, con la marca ya
existenite (oponente), laa marcas en cueston deben ser analizadas en su compunto, sin artficiabes
desmembraciones, de forma sucesiva ¥ no simultinea vy, e resultado que arroje a visién en conjunto es el
criterio que debe primar a ls hors de determinar sl existe posibilictad de confusion entre [as mismas ——-------

Que, de gran relevancia a la hora de realizar of cotejo marcario es el significado conceptual de las
palabras que confarman las denominaciones, En ese sentido, se puede conchuir con metidiana claridad
e, las marcas en pugna “CLARIS® (solicitante) vi *CLARO® (oponente) no s leen de la misma minera,
coma st puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrdn pronunciacidn semegante, ni
representan la misma idea concepbual. Anahzando la marcs como un todo, no exasten suficientes
semejanzas denominativas como para afirmar que existe algin nesgo de confusiin-—m

Que, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, jorge Otamendi en su libro *Derecho de Marcas®
nos dicel “Ef contenido conceptual es de importancia detessmnahte para decrdie una inconfurnditlicdact
cuands g3 diferente en las marcas on pugna: porgue tal contenida Goilita encrmementr o recuerdo de [y
marca”™y luego mansfiesta “En ef coteio marcario tiene wna gran influencia ef que una de fas marcas tenga
i contenido concepteal, o ambas, ® son diferentes. El piblico consumidor podrd recordar con mayar
facilidad esas marcas v no se dejurh levar por otras simifitudes grificas o auditivas. Por tanto, podemaos
conchsir que, teniendo ambas marcas un contenido concepiasal I'|I‘Fﬂ'l'n11!. l:uhrtru‘h inecheso la misma clase,
ellas no son suscephibles de cavsar confusitn en el consumidaor, -

Qu, & bien las marces en pugna comparten letras e comdn, o €4 menos certs que cuentan oon
elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su imconfundibifidad
en el plano fondtico como el grifico, an embargo, dichs concidencia ne es sufickente para rechazar sn
mayores miramientos la solicttud de registrogruesto que existen otros elementos que deben ser cotejadas y
que hacen a la distincion v posible coexistencia de bas marcas en conflicto. e

Quee. adicionalmente, esta Direccidn considera oportuna traer a colacion bos argumentos doctrinanos
del Pral, De. Andrés Sanchesz Herreno, quien en su libro “Confusion de Marcas® explica respecto a las marcas
complefas cuanto sigue: “El mero hecho de wtilizar el dnico signo que compone Una Manca, pare rhifizario
eff conflinto con offos elementos, &0 offd muivd, no pecesardments IMPNCE QUE BXed MRTIN Sean
confindibies. ¥ Asl, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento-suficiente para inclinar la
balins a faver de la opostcidn planteada, mbs a0n tersendo en cuenta |os demis elementos anallzados en
Comjytn ol preserie PERRCNL, e

Quie. nhondando en el anilisis redativo a ls cobertura de serviclos, s blen [ marcas en pugna se
encuentran compartiends la misma clase del nomenclador internacional, clase 42, el solicitante pretende
cubrir Servicios de provisidn de soffware v software como un servicio (ScesS) en linea no descargabies,
especificamente, mﬁmm&lkg.hmmpu:mmnparmwpmdﬁaﬂ'ﬂimjame&flmm
aplicaciones de software v gestionar bases de dstos; provisidn de m&n'infmﬂnmmmn FF-STTVS
(Scus) en linea no descargables que contienen softwane para su wso en l integracidn de basgs

! Ghi b Harrana, Andery  Crmiflsade de Masrca® Eifinmnal La Ley, Asunafing 708 i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 689 DE FECHA 10 DE AGQSTO DE 3022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE“ELLAM"ELAH  CLASE 42, mwmmaﬂmmmmm

aplicaciones; proviston oe software y platsformas como Servicro (PaS) en lnea no descargaties que
contignen plataformmas de software informdtioo para su o en of desarmollo ¥ scceso 2 ofres splcaciones de
software y paia la gestion de bises e datos; Infrasstriictirs como servioe (Tas), exspecificamente, servickos
de provisiin de aloimmiento web en s nube; provisids de o lemporario de soffware en lines no
descargalle para su iiso en i gestidn, orgaiisacitin y compartividn de datos en i red informatics global o
e redes informdticas focales; provisidn de wso temporano de software en linea no descargabies para
vistnalizar, anotar, almacenar, descargar, v distribuir archuvos, iImdgenes, sadio, video, datos, v documenios
electrdricos: provisidn de soffware en limea no descangable para acvoeder, viscalizar, explorar, busear,
anotar, alojar, configurar, v gestionar bases de datos en Mnea. archivos electrdnicos e infarmmacian personl
pars ef aloparmiento web de bases de ditos, para b autormatisacion de funciomes de bases de datos, y pars {a
cormunicacidn ¥ cofaboracion a travds de redes informdticasy provisiin de uso hempovanio de soffwane en
linewa no descargables para visualizar, anotan, almacenar, descargar y distribuie arefivos, & annchin,
viden, difos ¥ documentos elecirdnicos; provision de uso temporano de soffware en linea no descargabie
para gestiongr fnfarmacian personal, pestonar besey de ditos, ¥ sincrongar beses de datos; provision o
o femparano de software en lines no descargable pars acceder, visuelizar ¥ buscar en baves de datos en
dned; provisidn de uso femporsne de sofbware en linea no descargable para 3 comuucacidn ¥
codaboraciin 4 nnas de nedes informaticas: provisidn de uso temporario de herramisntas de software v
madelos de gestidn de datos en [inea no descargable; servicios de proveedores de alojamiento wel e
nube; servicios de almacenamiento de datos electrdnicos; servicios de asesoramiento sobre software
nformdtico; servicios de asesorsmierto pars desarrolfar aplicaciones v bases de datos infirmdticas;
provisdn de informacidn sobve soffwire infivmitico en linea; disedo v desamollo de software informmince;
senvicTon de asesoramienio técnico, expecificamente. softwane para la solicide de probilemas en lines no
descargabie, mientras que la marca oponente cubre seriioios tales como Servicios de computacide, fales
cevna alguiler o otro tipo de acceso 3 base de ditos competacionales, grificos, informacidn ardiovisual
Pilginas wety, purarras electrdnices, redes camputacionales ¥ materiales computanzados. de investigacidn ¥
cansulta, en ef campo de pegocios, finaneas, noticias, clima, deportes. De lo expuesio se puede conchaie
quee, 51 bien log signos comparten el masino nomenclador, los servicios de uno y otre sgno se encuentrmn
bien delimitados, extremo que disminuye les posibilidades de confusion para el consumidor final teniends
en cuenta la marcada diferenc entre CobTIIIRS, ——— e

Que, st bien lus marcas en pugna se encuentran comparmendo 1a misma clave del nomenclador
internacional. clase 42, no hay relacidn entre los servicios de la solicetada, y los de la marca oponente. No
existe ninguna posbilided de confusidn debido a la diferente naturalem de los servicios protegidos por las
marcas enfrentadas. Para determinar sl hay posibilidad de confusidn debe tener en cuenta |a finaladud de
us0 de las marcas enfrentadas, asi como bos servicion 3 distinguir. Existen diferencias, y no se puede soslayar
que el publico consumidor es diferente porgue por las rizones antedichas es obvio que estan dirigidas a
consumidores diferentes, - b b e e e

En sintedis, mnbas marcas en pugna contienen elementos fuertes v al comparariss en su conjunto,
som diferentes, disimiles, onginales y distintivas una de otra en todos los plancs de comparacian. Por tanto,
existen wuficientes diferencias que hacen posible sa coexistencia pacifica en el registro marcario naciomal -

Quae, resulty importante destacar que la denomimacion cuyo registro se salicita *CLARIES®, ¢
st viex [a razan social de Ls firmi solicitente, CLARIS INTERNATIONAL INC,; e decir, que [

il 1] '_;||||||
i 1L TERd
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POR LA CUAL SE COMFIRMA LA RESOLUICTON N* 689 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR
LA DHRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSO0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA *CLARIS®, CLASE 42, EXFEDIENTE N* 63820V201%, A NOMBRE DE CLAKIS INTERNATIONAL
TN i : e :

s¢ wentifica con la razon socil que presenta ba firma propietana: A ese respectn, se sefiala que la ley
marcana protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a4 los efectos de la ley citada, la cual se
adquiere desde su primer uso pubdlico, En ese senbdo, estando mcluida la solicitud de registro de marca en
el mismo nommbre comercial de la firma solicitante, o podrla existir mals fe por parte de la misma pues,
soliciva el registro de fmarca de su proplo nombre comercial,—————rr—rrrrr e -

Quee, en conclusion, el signe solicitade podrd coexistir pacificamente con of oponente, en igualdad de
condiciones, ya que o5 un slgno con caracteristicas propias que ka hacen diferente, onginal ¥ distintiva de
su antecedente; por o que podds darse una coexistencia pacifics entre las miwmas. Conforme a lo
antenormente expuesto, corresponde confirmar la resolucion recumida, —-rrrr

POR TANTO,
LA MRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPMEDAD INDUSTRIAL

RESUELVYE

Art. |8 CONFIRMAR |3 Resolucidn &' 68% de fechs 10 de agosto de 2022 dictada por la
Direceltn de Asuntos Marcarios LI, —— -

Arr 20 ORDENAR la prosecucidn de tramites de la solicitud de registro de |a marca
*CLARIS", clase 47, Acta N* 6320VI01%, solicitada & nombre de CLARIS
INTERMATIONAL INC.
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POR LA CUAL 5E CONFIRMA LA RESOLUCION N* 882 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOUCITUD DE

WDEMWWTMA‘ EUSEHEE’EDENEEH'THIUI#H].A.HUHEHEEEH]G

AsEnckan, 11 1A

VISTO: el recurso de apelacidn interpuesto por la representante convencional de ACAVA
LIMITED en contra de [a Resolucsan WN* 852 de fecha 26 de noviembre de 2021, dictada por la Tireccitn de
AaLivtos Marcarios Lithromms, 5] <t -

RESULTA:
Que, &n fecha 20 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de ACAVA LIMITED ¢

interpane Recurso de Apelackin en contra de la Hmlu::ldm W* BS2 dr fecha 26 de noviembre de 2021
chictada por la Direccidn de Asuntos Marcanios Litigiosos, - amamid L O

Que. en fecha 19 de agosto de 2022 fue dictads fa providencia que doncedsd el recurso
m[mm______-------—--—---..r--.r..-...n.........u-.-a---a-_-..-_--__—-——-------—.- ----------------- ]

Que, &n fecha 30 de septiembre de 2022, el representante convencional de ACAVA LIMITED expreso
igravios; ¥ en fecha 01 de febrero de 2024, [& representante convencional de la firma solicitante presentd el
escrith de contestackbn de los agraveos. En fechia 05 de febrero de 2024 se llamd Autos para Resolver. ———-

CONSIDERANDO:

Que, [ mencionada Resolucidn consédera que: %..) Ex muy notona iz diferencias entre Lis marcas en
jpugna, lr marca solicitada cuenfa con U ebqueta miy novedoss v orgganal, como asi también cabe sefialar
que o salfertante tene un derecho adguirido referente a la denominacdn B1G ya que o misma constituye ef
noambre canrercial bajo fa Rgurs de sockeded andnima. 2 Asf tarmlidn mencionar que Jos mismos coentarn
cnn diferencias en los productosServicios gue prelenden proteger poe una parte b manca solicitaca ba sido
depositady en la clase 15 migntras que la opopenhe esti egistrado en b clave 32 como podemios notar uno
totatmente diftrente af oo gue resnlta imposshle gue oy covemidores caigan en confusin al mamento

dle audigenirir e prodictn., . Por fodo lo expuesti, es critero de sste Direceidn gue la oposicidn presenfada
dhptre ser de e PO BT, e e e b e e e s Sl gne

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ACAVA LIMITED vy manifiesta: §..) Al analizar ey
constancias de autas v l#s propias affrmaciones del solicitante, , surge cliramernte gue las marcas 86 v BIG
son jdénticns../. La wmple comparscidn en forma sucesiva enfre ambas muncas,  demuestran
inequivocaments que fusts & consumidor mis precavido s verd ferado en confundir wna marca e s
otra_ /.. Al realizar una murada ripida., of consumidor al encontrarse con un servicio bajo of nombre de 8IG
s verd convencido de que son servicros de la lines BIG, prestados con La awtonzacidn por mi mandante./..
Se evidencta claramernte la posibiiidad de confiisidn o asoclacién entre ambas marcas_ /. Al ser BIG una
marca de gran notorfedad en nuestno pals, ro poede permiticde of registro de uoe marca similar. /.. Es
evidente que al tempo de dictar resalucida of Director de Asuntos Litiglosos obvie los pankinetros que
deben fener en cuenta a la hora de determinar l pexibilidad de existencia entre dos marcas_/.. 51 bien es
ciertn la marca BIG propiedad de mi mandante, constituye el nombire cotmercial de la firrna solicrtante, no es
MoK Clerto que esta echo no le dutoniza @ registrar a su nombe como marca. considerando i
¢ Lne T antenior.. resulta claro que o marca BIG no posee distintivided propia por o
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POR LA CUAL 5E CONFIRMA LA RESOLUCION N* 882 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE
EEHEITHJUELAM'HH]YETHIFEH MHEHEHEHTEH'H‘HUM!LMBEHG
M-

salfcrtud debe ser rechazada por improcedente, para fitelar Ios derechos adquinidos de mi mandante ,|-'.|'|:|i
derechos del piblico conmiimmidor e SEedithe Siees aniii i

Que, la representante convencianal de fa firma solicitante presenta of escnto de contestacadn de ld
exprestin de agravios y entre otros argumentos dice ¥..) 51 bien ambas marcas comparten of radical de uso
covndn BIG e sabido que al momento de colepar marcas, estas deben ser comparadas & wna viside de
conjimnn, pomgue of asl como o consumidor io encontrand en el mercado par fo tanto resulta mas que
positde la distinciin entre Una ¥ OFre fmarca sin aagln otro parecido mds guie o e partictils de tso
cexrithin ol fa sodicitud en forma expresas gue segin & bise de datos de fn Dinepd existan varos itulares gle
cemparten dicha particula ¥ que coexisten sin causar Aesgo de confusiin./., Extamos delante de un
mrarca gue fedne los reguesitos de novedad p especialicad exigides por L Ley de Marcas. /. Correspornde
expresar que fos angumentos invacados por 4 oponente no son swficientes para que I oposicide sea
declirada procedente o revocada en razdn de que fas marcas son diferentes, conframamente alo afirmado
por la opopente de manera gue no causerd fn temuds dificion de fes marcas base del Sefior Oscar Anfonio
Sancher_t. La Direccidn de Astrtos Marcaros Litigiosos ha dictado un fallo que se gjusta al derecho ya
grre coincade con o extablecidn en ln legrdacdn marcanis, en 3 pensprudenca v b doctana, puesito que
redliro of cotejo en conjunte de lis murcas en pugna, ademds de Que ha guedsdo demostrads fa
coexistenca pacifica con los demds registros./. Par tento, eportunamente dicte resalucidn confirmando

Qur, corfespande a esta Birecain resalver sobre la procedencia o no del recurso interpussto.———

Quie, en primer lugar, al realizsr el andlisks de las denominaciones debe tenerse presente que ¢ muamo
sea reahizado desde una visidn de conjunto, como s regla general en o derecho marcano, sin arificaales
desmembraciones y cuyo objetive s advertic s a percepcidn de una de las marcas puede ser asociada con
in otra. De esta manera, corresponde 8 esta instanos administratva determinar si ks marcas en coestidn
Funlmunuur:mﬁmdhdumcl merr:-.ndn uﬂunuujhndnd:hupﬂn:lebmﬂemuq[ﬂ.
mnwmlm T rTTTTTEE TR T R A i rEr TR R T R R R (LS L Ll L]

Que, al respecto, express el Dr. Breuer en su ibro “Tratado de marcas de fibrica y de comercio™ gques
“Para apreciar la posibilidad de confusion no sen determinantes los diversos detalles, sino las caracteristicas
tiplcus; la impredson general y los principabes elementos del signo.” En ese sentido, corresgonde analizar s
en el caso de autos existen suficentes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados
1 8L mnlmu_--a---- e e I R o e e e e o S o il

Que, del anilisis vemos que en conjunto dejan una impresidn muy  diferente tola
posbilided de q-ue-ﬁ.umum confusion entre dichas marcas. S Fun:l-: Fu'r-:'|:h|r i umpl i
EXIEtTTe ENOe (25 MIBMEK ~rrrrmmeremrrrrrrr s e s s g gan s s nsa s g snnaas

HIG Y ETMQUETA {marca salicitada )y, v
BIG; BIG COLA; BIG FRESH  {masca ogoniente)
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 8482 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEMMENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BIG Y ETIQUETA", MEHWH'W&MEEHE
EA FEED ERTTRPRLITTE P S ETE R VI el bh T LISe) S5 LUK

Jue, 51 bien las marcas en pugna comparten un vocablo en comiln, no 85 menos cleno que cuentan
con  elementod  diferencladores, dentro de sus  conjuntes, generande como  consecuencia  su
inconfundibilidad en el plano fonético como e grafico, sin embargo, dicha coincidencis no e suficiente
para rechazar sin mayores miramientos la sobicitud de regutro,puesto que existen otros elementos que
deben ser cotejados ¥ que hacen a la distincidn v posible coexistencia de las marcas en conflicto. - —es --

Queda pendiente dirimir cespecto a la cobertura de productos ¥ servacios de las marcas en pugna, En
ese sentido, shondando en el andlisis. vemos que [ marca oponente no comparre la clase de L marca

solecitada, va |.'|Ll-t' BIG se encuentra salicitada pnn la clase 15, w_m_m

FLArca npﬂmn'r-e- HﬂE-, BIG -I'_'EILA HIG THEEH r.-mtq;: .:'Tad:w ﬁ.-.:-r .l.rlﬂ'r.nll;.'r dr.- i :.!-.m- 12} Del cotejo de
ambas marcas em pugna. se puede observar, que ni el consumidor més desprevenido podrd confundie de
MAMZUNGE MAMSIRL, UM FErvICHD de U PRodLEm, - eeme oo e

Que, en ese sentido, en virtud del Arc 77 de fa Ley de Marcas, fue adoptatio ¢ Sistema Uniclase,
sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase & ser protegda, requisito que no cumgple la
marca oponente al no tener registrada la marcs "BIG" en |a clase 35, clase donde se pretende registrar |a
marca solicitada BIG®, De ello decva uno de los principlos marcanos fundamentales, ¢l de especialidad, o
cual constituye la esencia misma de la marca poes, esta solo adjudica proteccion & la categoria de productos
o servicios para |a que ha sido creada, Las marcas en pugna pg comparten ks misma clase del nomenclador
internacional, por tanto, results plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre lis marcas BIG
¥ BRG] BIG COLA, B RS e e e e

Que, en base o lo wefialado en el plrrafo precedente se puede conatitar que las clases en las gque los
signos en pugna han salicitado cobertura, son distintas, - s -

Que, aungue las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente
para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registm, puesto que existen otros elementos que
deben ser cofejados ¥ que hacen a la distincldn y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese
nentidn, ni el consumidor més desprevenido podrd confundi de ninguna manet un servicio por otro, b
diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusidn - il

Quse, desechando el andlisis fondtico-gramatcal v de cobertura, queda pendiente dirimir fas ebquetas
en pugni. Analizido este aspecto, vemos que ba mirca solicitads cuenta con i denominacidn de colos
negro, mientras que la openente cuenta con el nombre de ta marca de la adversa en con fon
negre y g, mis L denominacién en blanco; ssendo maysres las diferencias que las se
pucte apreciarse on el siguente cotejo: - .-

marca solicitada FRAFCH Opahents
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 882 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BIG Y ETIQUETA®, EIAE.'E!EEHPEDJEITEH‘TIHHMID;AMHEREDE BIG

En sinfesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes ¥ al compararlas en su conjunto,
son diferentes, disimiles, onginales y distintivas una de otra en todos los planos de comparandn. Por tanto,
existen suflclentes diferencias que hacen posible su coexistencea pacifics en el rogistro marcario nacional -

Que, en sintesis, les marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pertenecen a clases
diferentes del nomenclador internacional ¥ al compararas en su conjunto, son disimiles, orgnales ¥
distintivas wna de otra en todos bos pl.mu!. de |.|:1:|r'||'.u.ra|Ln:mr |.'|IJrJ'.|=-r.||:||:| eventalmente coexistir
FI-'I'I:"-ILHJ'I'IE'I'JLE e el sern consuanidar, - e o o e R REE A L NN LR

Quie, resufta importante destscar que la denominacidin cuyo registro se sohicita *BIG ¥ ETIQUETA"
constituye a su ver |a razon social de b firma solicitante, BIG 5.A; s decir, que la marca solictada s
identifics con la redn social que presenta la firma propietaria. A ese respecto. se sefiala que la ley marcaria
protege ol nombre comeroal, constituyendo propeedad @ los efectos de b ley cimada, la cusd se adguiere
desde su primar uso piblico. En ese sentido, estando incluida lo selicitud de registro de marca en e mismo
noanbre comercial de la firma solcimnte, no podeia existir mals fe por parte de la misma pues, sobeita of
registro de marca de su propio nombre comercial -

Que. en bae 3 las consideracinnes de hecho ¥ de derecho expuestas, esta Direccitn General armiba a
la conclusidn en base al Principio de Especialidad y considerando que ha sido descartada toda posibilidad
de confusidn yio asociacion de la marce salserante con b mates oponente, commesponde confinmar |a
T[4 (4| TR g B w1 - S S S S B L I S

POR TANTO,
LA DHRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art I® CONFIRMAR la Resolucion N* 882 de fecha 26 de noviembre de 2021 dictada pur L
Pireccuim de Asantos Marcarnos Litigiosos, - e ;

Art. 29 ORDENAR ia prosecucion de triamites de & sobostud de regiatro de L marcs "BIG Y
ETIQUETA®, cluse 35 Expediente. N* TI3R2020, solcitada & nombre de BIG
H_---------------...---.---.----.......... T Rl 2 e T THITy rbe Py pr S ey

Art 38 NOTIFIQUESE par Cédula, -« ereereemmmieas
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1465 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Tequila
Queen®, CLASE 09, EXPEDIENTE N* T1895/2017, SOLICTTADO POR ADP GAUSELMANN GMBHL ~-xcessceeas

ammasn, 17 SiF Bl

VISTO: El recurso de reconsideracidn con apelacitn en subsidio interpuesto por el representante
vanvencional de ta firma ADP GAUSELMANN GMBH contra la Resolucstn 5° 1465 de fecha 27 de julio de
I-U]-! dl:‘l.tl]ﬁ |‘.'|-|!|-I‘ Iﬂ. Dareccicn d'l:" Mm B e L e e e e e e e

RESULTA:

Qhee, en fecha 14 de septiembre de 2022 se presenta o representante convencional de la firma ADP
GAUSELMANN GMBH e interpone recurso de recomaderacion con apelacién en subsidio contra a
Rescducian N* 1465 de fecha 27 de julio de 2018, dictads por 13 Direccidn de Martas, —————rrrrrrrressa

Crue, par proveida de fecha |8 de octubre de 2008 no se hace hugar 2l recurse de recansideracion y se
concede ¢ recurso de apelackin, expresando agravios el apelante en fecha 26 de junio de 2020. Y por
providencia de fecha 17 de septiembre de 2020 esta Direccitn llama Autos para Resolver, —---cemreeas

CONSIDERANDO:

Quee, la Resolucitn recumda conmidera “Que, habudndose realizade is busagueds de antecedentes de
by citada marci. se he covlatade la exfstencia en dicha clase de s maca CMEENT, rogistrada con o
nikmero 376083 a favor de QUEEN PRODUCTIONS LIMITED, Camerntanio: Che ambias deponunaciones son
casi idéntivas, muy semeanies, po podrin tener coedstencia pacifics, en una misma clase, sin crear Mesgo
de confusida entre fos conaumidares, por o que de conformidad al Art. 6° de la Ley 13949 de Marcas, no
fa fugar a do sodiciad, S e

Que, manifieits la spelante en s escoto de expresion de agravos, entre otros argumentos: “La mance
e i representada ¢4 una marca denominativa v comnsta de dos palatras, 2 diferencia de & marca registradia
ba cual ps maxtd § Hene tna sole palshra L fa marca QUEEN y etigueta pertenece a la legendaria banda
rock tnglesa, por ese solo fecho hace que no haye m remota possibilidad de asociarse a la marca de i
mandante ...~ [ag marcas QUEEN y Tequuls Quieen conviven pacificamente en Europa, su rona de origen
e 12 marce Tequuls Crreen es o marca dingida 2 un poblico controdada, sux productos son artfculos
ehRetAdas ENICAMENTE @n CASIIOE ¥ SIS 00 JUBE0 " < e

Que, corresponde a &sta Direccidn resolver sobre [a procedencia o no del recurso interpuesto ...

Que, en primer lugar, respectn al cotejo entre las marcas Tequila Queen {solicitada) y QUEEN ¥
ETIQUETA (base de rechazo), vemos que al inictir & analisis de lag denominaciones debe tenerse presente
o €l mismo s realizado desde una visstn de conjunto, come es regla general en el derecho marcario, sin
artificiales. desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si Ia percepcidn de una de las marcas puede ser
dsociasds con la otra. En ese orden de (deas, sl bien es clerto que entre las denominaciones analizadas se
comparte el vocable *QUEEN", no necesanamente causaran confusin en el seno del pablico consumidor
pies, en su conhjunto, son diferentes una de B otra, mientras que b marca base de recharo estd campuesta
por un solo vocablo, [a solicitada se compone de dos vocablos, que en su conjunto dejan ung
fonética ¥ visual diferente que alega toda poshilidad de que exista una confusidn entre digha:
puede percibir a simple vista la diferencia existentes entre las masmas: -

Texquila Queen {marca solicitada), y i o B .
QUEEN Y ETIQUETA  (marca base de rechazn) j
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POR LA CUAL 5E REVOCA LA RESOLUCION N* 1465 DE FECHA I7 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Tequila
Queen”, CLASE (9, EXPEDIENTE N* 71895/2017, SOLICTTADO POR ADP GAUSELMANN GMEH.

ik

Que, de las diferenciss ortogrifices comprobadas entre las marcas en pugna, se geners una fusre
distincifin fonética, debido que al pronunciarias una a continuacion de &3 otra, tevmmios que [ impresian
suditiva que-generan ambas &3 disimil. Adictonaimente, esta Direccion comuadera opurtino traer a colacian
los argumentos doctrinarios del Prof, Dro Andrés Sinchez Herrero, quien en su lbeo *Confusidn de Marcas®
explica respecto 3 a8 marcas complejas cuanto sigue; “Ef mere becho de wtilizar of dmco signoe que
cofmpane Wwha marcs, para utiizaro en confunto con offos elementos, eff oha ANrea, 0o Recesarsimente
irmplica que eses marcas sean confundiblies ™ Vemos que ¢ hecho de compartr un vocablo, no es elemento
suficiente para inclimar Iz balanza 5 favor del rechazo, mis adn temiends en cuenta los demds elementos
analizados en conjunto en la presente resolucidn, —----————rr e

(e, ademis de todo lo mencionado, en el andlisis de autos no podemos dejar de manifestar gue of
titular solicitante actual ya cuenta con la murca registrada CASING QUEEN, clase 0%, Registro N® 493245
Queen of Mars. clase OF, Hegistro N* 475787, Ex decir & titufar de la soliciiud de sutos ya coenta con
registros concedidos bajo denominaciones similares, con ¢ mismo vocablo SQUEEN®, ¥ en la misima clase
09, pexr b que la solicitud en curse, sencillamente, peetende la proteccion de otrs versidn de una marca que
Y& |& Pﬂ'l'rﬂﬁﬂl'i'_ ...................................................................................................................

Que, en conclusion, el signo solicitado podra coestic pacificamente con el sntecedente, en igualdad
de condiciones, ya que s un signe con carscterlsticas proplas que la hacen diferente, onginal y distintiva
de su antecedente. pudiendo eventaalmente coexsar pi::lEiu:merlll.e en el seno comsLmidor, put I |.|u=

corresponcde revocar ta reselucion recurrida, - R T R s
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELYE:

Art. e REVOCAR ia Resoluscian N 1485 de focha 27 de julio de 2008 dictada por la Direcoidn
o E L L T L P P N I T L A TS P S S R Sl S A R

Art. 29 DISPONER la prosecucian de trimites de ki solictud de regstro de & marca
“Tequila Quesn”, clase 09, Acta N* ?II:'D'HIEIH sodicitads a nombre de la firma ADP
GAUSELMANN GMBH, - ras

AT NOTIEIQUESE —-nemceemeeeeimacacanes -

! Blipches Herrern, Andres. “Chvsflssde de Merad® Biliienal Bs Loy Asueaoste, 2R
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* I7 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2007, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTURY
PLAZAY ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 847272015, SOLICITADD POR CARMEL S.A, -==sssrsmmmnans

Asundcitn, 11 SEF N
VISTC: El recurso de reconsiderackdn con apelacidn en subsidio interpuesto por el representants

convencional de la firna CARMEL S.A. contra ks Resolucidn N* 17 de fiecha 20 de enero de 2017, dimdnpm
la Enreccitin de Marcas, y; — G i o indnaie s s bt b i bt 5 it

RESULTA:

Qe en fecha 17 de marso de 2017 se presenta ¢l representante convencional de la firma CARMEL S.A.
¢ interpone recurso de reconssderaciin con apelackim en subsidio contra la Resolucidn N* 17 de fecha 20 de
enera de 2017, dictada por ln Direccion de Marcay ———sserrmrmrmmrmmre T

O, por provelds de fecha 10 de abnl de 2007 no se hace lugar &l recurso de recorsderacion v ae
concede el recurso de apelacidn, expresando agravios ol apelante en fecha 21 de marro de 2023 Y por
providencia de fischa 27 de marzo di 2023 esta Difeccidm |lama Autos pars Resolver. - srresmrrssres

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn recurnda considera “Que, halvéndose realizad iz bisgreda de antecedertes oe
la citada marca, se ha constatado fa existencid en dicha cfase de fs marca “CENTURY™. regustrada con e
ikmerc dM4443 a favor de FU CHUAN KAG, Comentario; Quie ambas denominaciones son casi idénticas,
MY semmefantes, no podrdn fener coexistencls pacifica en clases relacionadas, sin crear mesgo de confusion
entre fos consumidores: por lo que de conformided al articulo 4° de la Ley N* [Z9%4/98 de Marcas, no ha
T VR

Que, manifiesta la apelante en su escrto-de expresion de agravios, enire otros argumentos: “Le marca
de mi representads curnta con un logotipo ef cual sporta singulardad a [ marce CENTURY PLAZA ¥
ebguets, convirtiéndols en urma marcs mixta L, s novoredad ganada por CENTURY PLAZA v etiqueta es
mnegebie ... & marca CENTURY PLAZA describe en su coberfura de servicios de peldficidad, gestide de
pegociw comerciles; admimstracidn comercial.., mientras que CENTURY estd registrada on clase 28 y

protege los productos de sccesorios ¥ artfoulos de peses L eﬂpm;umndphm;rrgpmdqnu}m
m-jmdﬂ m}nﬂm T S P S T PR PRSP L PP P PP SO

Que, corresponde o éata Direcctn resolver sobee ka procedencia o no del recurio interpuesto.-—----—

Que, en primer lugar, respecto al cobejo entre las marcas CENTURY PLAZA Y ETIQUETA (solicitada) v
CENTURY Y ETIQUETA (base de rechazo), vemos que al iniciar ¢l andlines de las denominacsones debe
teneme presente que el msmo sea realizado desde una visidn de conjunte, como es regla general en el
derecho marcario, sin antificiales desmembraciones ¥ cuyo objetivo es advertir si la percepcitn de una de
las marcas puede ser asockada con la otra. En ese orden de ddeas, st bsen es clerto que entre las
denominaciones analizadas s comparte ¢ vocablo *CENTURY®, no necesariamente causarin confusion en
el seno del pdblico consumidor pues, en su conpanto, son diterentes una de la otm, mientras que & marca
base de rechuro st compuesta por un solo vocablo, la solicitads se compone de dos vocablos y ademas
CLETIE CON Wna etiqueta, que en su conjunts dejan una impresion fondoce }'muilmu:.r difer
toda pasttalidad de que exista una confumdn entre dichas marcas, —————- T - -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 17 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *CENTURY
PLAZA Y ETIQUETAS, CLASE 35, EXPEDIENTE N* 447273720015, SOLICTTADD POR CARMEL 5.A. =xesneee. dankenn

Que, di las diferencias ortogrificas comprobadas entre los marcas en pugna se genera ung fuerte
distincién foniética. debsdo que al pronunciarlas una a continuacidn de la otra, tenemos que fa impresidn
auditiva que generan ambis es bastante disimil. Adicionalmente, esta Direcoan considera oportuno tracra
colacidn los argumentos doctritanos del Prof. Dy Andres Shnches Herrero, quien en su libro "Confusidan de
blarcas” explica respecto # las marcas complejas cuanto ssgue "Bl mens fecho de utilizar of dnico signo gue
COmpOrke wna marca, para ubiftearks en conjunto con ofros elementos, on ol Marca, Mo necesanaimente
implice gue eses merces sean confundibdes. ™ Vemos que él hecho de compartir un vocahlo, no eés elemento
suficiente pars inclinar la balanza a favor del rechazo, mis adn tenlendo en cuenta los demds elementos
I-“ihlld-'-ﬂ- eT rm||_|:|'|1:.|:| i 1] h P.m:“'tp [mh}ﬂm R TR YRR AT TErEEE RS E A TTT N OO R EE AR RN 1 R EEEEES

Qus, otro criterio a ser anslizado u fa hora de determinar s posible concesiiin s s existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado, Al respectn, vemos que existen obras marces registradas que cuentan
con dendminaciones similares. En ede sentidd, segin la bisquedn realizada en el sestema informitico de la
Institwcion, tamben se encuentran reglstradas las marcas: CENTURY'S, clase 35, Registro N® 427159 a
nombre de PEDRCO CENTURION BOGADD, SISTEMASCENTURY, clase 35, Registro N* 418617 a nombre de
CENTURY SYSTEMS S.R.L., 20TH CENTURY FOX, clise 15, Registro N* 451450 4 nombre de FOX MEDIA
LLC; extromo que demuestra que ¢l vocablo CENTURY es de uso-comilin on b clase 35, s -

Jusee, ahondando atn mas en el anidlais; o D, Gabriel Martine: Medrano, en su obra DERECHO DE
MARCAS cita junsprudencia argenting aplicable a nuestro caso "L clreunstancls de gue varos fegiatros
marcarios inchuyin fa misma particuls en comi, determming que slla caracteriza of referido elemento comi
délnl, por lo cusl gilenes o cantlensn Henen gie folerar [ coexistencis oo oftos gue taminén o
incorpanen, correspondiendo realizar e cotefo con crtenio bendvolo, pues de fo contrano se estaria
otorgarndo excexivo privilegio sobre wh slemento insuscepbible ufrmnnnlnnrm .L‘J'l.'F.rd Ciw, ¥ Com., Sala 1L
JR/OEPL, DRy, MEPIL s ssassttsrsonnnsnnnpasssssstinnntsnssnsstiitssssbissssnnss i

Cue, al realizar el cotejo de las coberturus de las marcas analizadas en ol caso de autos, vemos que la
marca antecedents “CENTURY Y ETIQUETA® registrada en la Clase 28 cubre “producton dccesodios v
articulos de pesca®, mientras que la marca en tramate de negistro "CENTURY PLAZA Y ETHQUETA® solicita 1
cobertura para los servicios comprendidos en s glage 35 “Pullicidad, gestion de segocios comeroiales,
admunistracion comercial, comencialiracion de prendas de vestiy, fapizadis, felas, olvetos del hogar, hazar
deportivos, juguetes ¥ muebles, drdﬂmnm dr,rimdmlm. dn‘mr.mdemapn.rmu. organizacion de
desfiles de mods con e Prom e RN 7 e e

Que, en ede sentido, en virtud del Art. 7 de la Ley de Marcas, fue adoptado ¢l Sistema Uniclase.
sistermna por el cual se debe contar con un registro en cada clase a wr protepda. De ello se cobige que las
marcas en puagna no comparten l misma clase del nomenclador internacional sdemis de que la registrada
abarca un products mientres gue la solicitada abarca un servicio, por tanto, resulta plenamente viable una
evontuil CorKBieNcid pacicg enbre Embas. -« e e

Que, queda pendiente dintmir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no £xiste s
wuficiente i mucho menos de considerable o significative magnitud, ya que L primera (margd
cuenta con un fondo blanco con la las palabras "CENTURY PLAZA" en gris oeuse 131!1 -

‘ Blhinchis Herrein, Arsiis. “Comfiidn de Marca® Ediboral La Ly Spunoan, 2L ' .
' Prrrerta i pevay proceiimenn gbnsidratee JF PREWID ik Fanoe., iegleiion b fusel jists ©
maicas om ol MERCOSUR Blaitines edreen, Cabrad 4 5 Gabnels W Sgesss Fedwiores La Brsoon JogE 387
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 17 DE FECHA 20 DE ENERD DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXFEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA *CENTURY
PLAZA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 4472772005, SOLICTTADO POR CARMEL 8.A, --------emm-

frorma de cresta sobee la letra © en tres tonos de verde, mientras que 1a segunda (marca base de rechazn) se
campone de la denominacién *CENTURY™ en letras mayusculas con un fondo de color amarillo con asul y
ld figurs de un pez espada en el midio, Sendo mayores las diferenclas que las semejunzas, como puede
,]F"u;“m Lo ] .||t “El.lltl'l“' |;|:|“l-||;| --------------------------------------------------------------------------------------------

marca salicitada marcs base de rechazo

. 1 ﬁ_—_.x.l

Cenrury PLAZA p——4

Quee, en conclusion, el signo sobicitado podri coexistir pacificamente con ef antecedente, en igualdad
de condiclones, va que es un signo con caracteristicas propaas que la hacen diferente, origimal y distintiva
de su antecedente. pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor. par lo que
corresponde revocar la resobuckn recumida, ——— e e e e e e e

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

At 19 REVOCAR la Resoluciton N 17 de fecha 20 de enero de 2017 dictada e la Direccidn
OB TEITE R om0 et bt 8 28 B ot B . 2 i e 5 B M St e

Art, 2u DISPONER la prosecucidn de tramites de la solicitud de registro de |a marca
*CENTURY PLAZA ¥ ETIQUETA", clase 35, Acta W* 447272015, soliciteds o nombre
de |a firma CARBMEL 5.4, ssissmmmmmnnsmmsmmms s .I“'._—__'“‘-\
At 3% H':ITI:FSQUEEE.——-—-----— —————— S N T A ——___|'— '—'—5\?—
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTON N* 699 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021, INCTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "ARETE SUPERMERCADOS ¥ ETIQUETA~ Mﬁ mwm
SOLICTTADA POR ALIMENTOS ESPECIALES A, - s s s s s nna s s s n s

VISTQ: El recurse de apelacidn interpuesto por el representante copvencional de MALVIES
SOCIEDAD ANONIMA contra la Resolucion N* 699 de fecha 20 de octubre de 2021, dictada por La Direccion
de Asuntos Mrcarion LIHGIONOs, ) «eeree e 48 e 4488 8 e

RESULTA:

Que. en fecha O de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de MALVIES
SOCIEDAD ANONIMA e inferpone recurso de¢ apelacidn en cantra de 1o Resolucion N* 699 de fecha 20 de
petibre de 2021, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios LiIHGIosns, < ssmrmmmmme e

Cuae, en I'H:h.: a1 dr: -I-I:II'.Il de 2022 fue dictada la prn'u.lldt-ru:u tlur cosncedit el recuro de apelacian
irterpuesto, — R L e Rl Sl Hirictio

Que, en fecha |14 de wwptembre de 2022 ¢ representante convencional de MALVIES SOCIEDAD
ANONIMA expresd agruvios; ¥ on fecha 16 de junio de 2023, fue contestada la e::p-rﬁuﬁn the agravio. Esta
Direccatn Humd autos para reselver en fecha 27 de junio de 2024, - s RS

CONSIDEREANDOD:

Jue, la Resolucidn recurnida conkidenss Al realizar of cotepo de fas marcas on pugna ARETE
SUPERMERCADD Y ETIQUETA ve. VARIETE en conjurlo v sucesivaments, se puede motar que las marcas
enfrentadas 51 bivn comparten ¢ sufjo ETE difieren en fos planos viieal, fndtico e ideoldgico, af
profunciar ambd denominaciones se puede apreciar que son disfmiles L. [as marcas en pugna teren
wlemerttos que les hacen diferentes L. la soficitads pasee 17 letras y dos palabras, par su parte, la marca
registrada posee 7 letras p una pafabra /.l marca solicitade es una mirca mixta goe posee tn logotipo
dhisrirtive Que L Jdentifica _ /L. esta Direccidn concluyve gue fa oposicice presentada debe ser declarada

B T s 1T e

Que, s agravia el apelante ¥, entre otros argumentos, expresa; “Las marcesy enfrentadas o solo
comparten ef suffio £TE sino que sdemds b totaliced de i denomitaciin cupo registro se solicits se
encuentra contenida en las marcas mvocaidas como base de L opesicidn L & mere hecho de suprinir dos
lewras de las marces de o mrandante ¥ de agregar ung palabra gendrica y de wso comun, en lugar
secumdanin. no dotan a lo marca pedics del suficients cardcter diferenciador come par evocar en of
consurmidar un recuerdo distioto del producido por fas marcas base de esta oposiciin /. las marcas en
conflicto Amparan Senicios que cutmplen U mrsma fUnCign®. st s s s s s

Que, contesta [a exprewidn de sgrovios el solicitante v, entre otros argumentos, expresa; “Lo goe
impaagna ln acversa es L patabre ARETE e la marcs sodicitada p en buscs de argumerntos hace un mecuento
de letras v lo secuencia de las mismas. Quueno pomer de manifiesto un fecho fimdamentall Alimeros
Expeciales SA. ya tiene segistradas fres marcax que inchoyen & palatva ARETE en fa clase 35 ARETE
ALMACENES. clase 75, Reg N* 470826, OFERTAS MBARETE DE ARETE, clase 35; Reg, N° 521705 ARETE GO
SUPER PRACTICO. clase 35, Reg N* 528560, Pero mi mandante también bene otros registros: ARETE
HLMJI:E-"-H clase 4:-"9' Reg. N™ 315988; J'I-I'TE'F'F: ALMACENES. clase 30, Reg, W !IIT‘I:H'. /.. das marcas AR

grandes hmd.l.rﬂ'rmm:'mhi'ﬂ‘ - easEiils e -—
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 99 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ARETE SUPERMERCADOS Y ETIQUETA" EIJ-.EE 15, EXPEDIENTE N" ES"HHIHIE.
SOLICTTADA POR ALIMENTOS ESPFECIALES S.A. ik e

Que, corresponde a ésta Dhreccidn resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.---

Cue, en primer térming, e marcas en cuestidn deben ser analizadas en du conjunte, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva v no simuktinea v, o resultado que arroje la vision en conjpunto es el
criterio ques dishp primar a la hewra de detorminar @ exwe p-nmhll:-dul.‘l: i comfusidey envtrne las mismas. En ese
crden de sdeas, analizando el campo ortogrifico y funébco de b solicrante “ARETE SUPERMERCADDS ¥
ETIQUETA" (solicitada én clase 35) v | marcs oponente “VARIETE v VARIETE ¥ ETHQUETA® {oponents o
clase 35, 43, 29, 3, 31}, se endenoa que s been o8 comio quie entre |3 denommaciones analizedas se
comparten algunas letras, no necesaramente causardn confusidn en el seno del pablico consumidor pues,
e su conjuiito, son diferentes uns de la otra, mientras qoe L marcs oponeste estl compuests por un salo
vocablo, la solicitads se compone de dos vorablos, que en su conjunto dejan uma impresson fonétics &
visual diferente que aleja tods posbilidsd de que edista una confusion eentre dichas marcas. Se puede
percibar a sinpre vista |s diferencea exisiente 8Te Jas MEIman: - oo

ARETE SUPERMERCADOS ¥ ETIQUETA (eoliitada), ¥
VARIETE y VARIETE ¥ ETIQUETA (oponente)

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el coteyo marcans es el sgnificado conceptual de las
palabras que conforman las denominacsones. En ese sentido, s poede concluir con mendiana claridad
quit, las marcas en pugna ARETE SUPERMERCADOS Y ETHQUETA (solicitada), v VARIETE y VARIETE Y
ETIQUETA (base de oposicidn) no representan i misma idea conceptual Siendo el vocablo similkar
ARETENVARIETE, tenemos que la solicitada ARETE ¢s una palabra en guanind que en sa traduccidn sipifics
Fhesta™ micntras (i [ aponente "-".AEIETE O8I Fl‘-l|i|||:|-|'u o I s e =N B trasfucoitin 1:|g:|1.|ri|:'.|
“vardeed™, hs cual nos da wna idea conceptual totilmente dislol una de otra. Analizando la marca como
wn fodo, no exisken suficientes seme LELLESL drnominativas como para afirmar |||||n:' RISk -ilﬂflﬂ: '|'|E"5-I:'|_|J it
i) T AT T EE TR SRR R I T T B P ERNE LD AT I T L LSRN T N ) ML S TR E S RS ETTSU S Y per T g ST TIr S L R i el

Quie, devechanda ¢l analing lonético-gramatical, queds pendiente dirienir las ebquetas en pugna. Al
respecto, vemod (ue no existe umilitud suficiente m mucho menos de consideable o sigmficativa
magnitiad, va que l& prmsera (marcs solicitada) consiste en la denomimacion “arete™ en letras mindsculas de
color Blanco con acentro sobne |a letra *¢° findl de color naranja, tambien se lee b3 palabra supermercados
ey fedrns minuscules de codor narangs, ambes denominaciones dentro de wm semicirculo de codor fucsa,
mentras t|m= ks H'g;unrll -rrm-rn nrlrln-‘ntﬂ CUETE Con um lr.mdn nﬂp;rn- codn la d:'rlumu]u-.muj.-.'d.ﬂl'El'E e

marca solicitada

=10 higretia i e I LT VIR TR TR L] a5 T 57 F
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 699 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ARETE SUPERMERCADOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 8591172018,
SOLICITADA POR ALDMENTOS ESPECIALES BA ~—+rrs=rrsesrmresssrssssnns saumsssmmnnnisss

Lue, ademis de todo bo mencionado, en e andlisis de autos no podemos dejar de manifestar gue ¢
bitilar solicitante actual va coenta con la marca registrada ARETE ALMACENES, clase 15, Reguaro N*
470826; OFERTAS MBARETE DE ARETE (SLOGAN), class 15, Rejistrn N® 49100 y Areté Go Super prictico
(SLOGAN). clase 35, Registro N° 526560, Es decir e titular de la saliotud de autos ya cuents con reglstous
cancedidos bajo denominaciones similares. con ol mismo vocablo “ARETE®, v en la misms clase 15, par lo
que fa soficitud en curso, sencillamente, pretende la proteccidn de otra versson de una marca que ya le
F'!'r".'l'l!'l".'.'-" e 0 o .o Bt B L e T

Quie, en base 3 las consideracianes de hecho v de derecho expuestas, habséndose realizado el examen
de registrabilidadd de bl solicitud de regietro, ssta Direccidn considera que es un signo con caracteristicas
propias, ¥ que no existe riesgo de confusidn va qoe. analizadas en conjunts, no existe similitud suficients
entre las marcas en pug.rr-l Lnn.il:mm' a |& anteriormente npum’m. Lﬂnﬁpanriu corfirmar la resoluciin
recurticie — R T S L L e R Ll L L LI

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Are1e CONFIRMAR la Redolucian N® 692 de fecha 20 de octubre de 2021 dictada por Ta Direceidn
de Avuring Marcarios Litigloses. ——————————rrr e e ey

Art. 20 ORDEMAR lu prosecucitin de trimites de |3 solicitud de registro de la marcs *ARETE
SUPERMERCADOS Y E.THJ'I.FETA' clase 35, Acta N BSPI12018: solicitada a nombre de

A3 NOTIFIQUESE por Cédula, et s
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCHON N* 698 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSCS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ARETE CLICK ¥ ETIQUETA®, ELHEEH.EHED[EHTEH' BS9IZ2018, EEILHJTHDAFGR
ALIMENTOS ESPECIALES S.AL «ceee

asumcien, | 4 SFF M0

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por e representante convencional de MALVIES
EOCIEDAD ANONIMA contra la Resolucidn N* 698 de fechs 20/ de ocrubre de 2021, dictads por la Direcetin
de Asuntos Marcarion LIERRmmng, ¥ ---sree s e et s R i e s ans -

RESULTA:

Que, en fecha 01 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de MALVIES
SOCIEDAD ANONIMA o interpone recurso de apelacién en contra de la Resolucidn N° 698 de fecha 10 de
octibsre de 2021, dictada por la Direccion de Asuntos Marcanios LiBERss. <=

Que, en Fechi 21 de abril de 2021 fue dictada la pm'l.-ldm.:ll qII-E concedit o recurso de apelaciin
interpuesto, - arrace A

Que, en fecha 4 de septiembere de 2022, o representante convencional de MALVIES SOCIEDAD
ANONIMA represo agravios; v en fecha 16 de pmio de 2023, foe contestada | r_uwuhbn uk-hgr-n.'l.-mq Esta
Direccidn llamd autos para resalver en fecha 27 de jumio de 2021 ——rerreers .

CONSIDERANDO:

Que, li Resalucion recurrida consdera: “A7 readisar of cotero de las marcas en pugna ARETE CLICK Y
ETIQUETA vx. VARIETE en conjunto v sucesivinmente, se plede notar gue fax marcas enfhentadas s Bien
comparten o safifo ETE difieren en los plancs visual, fomdtien @ adealdgien of promuncior amibay
denmninaciones se prede aprectar que son divimides /. s marcas en pugna tenen elementos que (25
hacen diferertes ./ s solicitada posee 10 letras v dos palabiras, par su parte, la marca registracla posee 7
fetras p uma palabra ./ la marce solicitada o5 tra marca mivea gue posee un logotipo distindivo gue &
idenniica /.. exta Dirrorsdn concluye e la oposicidn presentada detw ser declarads improcedente”. ——

Quie, se agravia el apelante v, entre olros argumerntos, expresa: “Lay rarcay enffentadas no solo
camparten of sufiio ETE, sino que ademis la fotalidad de (@ denominacidn cuyo registro se solicits s
BRCIefra contenios én b marcas imvocadas como hase de la oposiciin 0. el imero hecho de supamir dos
letras o las marcas e mi mandanre pode agregar wna palsbra gendrica v de uso comiin, en lugar
securdanio, no dotan a fa marca pedida del suficiente canicter diferenciador como pars evocer en of
cansummidar L fecuerdo distinto del producido por fas marcas base de esta oposicin -, las marcas en
CONMRCED SMPEran Servicos Gue CONRPETT LE MUsimg FURCION " — s e -

Cueee, contesta la expresion ETEﬂl-'hu el solicitante y, entré obos argumentos, expresa; Lo gue
impugea [ sdversa ex 2 palabra ARETE en fn marce soliciteda y en busca de sargumentos huce un recento
e fetras ¥ It secuencia de las mismas Quiero poner de mandfiesto un becho fundamental: Alimentos
Especiales 84 ya vene registracas tres marcas que incluyen @ patabra ARETE en la clase 350 ARETE
ALMACENES, clase 35, Reg. N* 470886, OFERTAS MBARETE DE ARETE, cluve 35 Reg. N™ 527703 ARETE GO
SUPER PRACTICQ, clae 75, Reg N® 5265600 Pero mv mandante fambién tene otros registros: ARETE
ALMACENES. clase 29 Reg N* 518986 ARETE ALMACENES, clise 30, Reg. N* 523203 /. resultan
wreflitables los derechos adguinidos por mi poderdante sobre fa palabra ARETE, a eso debe agregar
presencia ded término CLICK, un vocablo que refuerza la distintividad de Ja denominacion ARETE CL.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCKIN N* 698 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021, ICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA MARCA MrETEf:LIt:H":‘EI‘bq'LTE'I‘A' CLASE %, EXPEDIENTE N° 85912/2018, SOLICITADA POR
ALIMENTOS ESPECIALES S.A. -- LA e P A b

Que, cormesponde a ésta Direccidn resolver sobre |a procedencia o no del recunss interpresto, -

Que, en primer tErming, s marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin srtificiales
desmembraciones, de forma sucesiva v no simultinea v, ¢l resultado que arroje la visidn en conpumio s el
critenio que debe pramir 3 ks hora de determinar si existe posibibidad de confusion entre las mismas, En ese
wrden de ideas, analizando ¢ campo atogrifico v fonéneo de ls solicitante *ARETE CLICK ¥ ETIQUETA®
{solicitada en clase 35) ¥ la marca oponente "VARIETE y VARIETE ¥ ETIQUETA® {oponente en clase 35, 43,
29, 30, 311, se evidencia quee si bien 25 cierto gque entre las denoeminaciones analizadas se comparten algunas
letras, o necesaramente cousarin conlfusion e el send 15EEJ:||.'||:||J|:-| consurmickor e, #n sl Conpunio, son
diferentes una de | otra, misntras que la marca oponente estil compuesta paor un sols vocablo, la solkcitada
S8 COmpRine die dos vocabilon, e 11 5L Conjurnto -.'.||‘-|'..|r| 1A iIT'I[IH"h.II‘JI'I fonetica ¥ wisual diferente e alirja
toda posibilided de que exists unes confusiin entre dichus marces. Se puede percibar 4 simple vista ls
diferencis oxiSieriie SrTE LaE THERITHR ] o e w2 b e

ARETE CLICK Y ETIQUETA (salicitada), y
VARIETE y VARIETE ¥ ETIQUETA  (oponente}

Que, de gran relevancia & o hora de realizar el cotejo marcars es el sgnificado conceptual de las
palabras gue conforman lis denominaciones En ese sentido, & puede concluir con mendiana elaridad
gue, las marcas en pugna ARETE CLICK Y ETIQUETA {soficitada), y VARIETE y VARIETE ¥ ETIQUETA (base
de oposicidn) no representan la miama idea conceptual. Siendo el vocablo simitar ARETENARIETE,
senemas que s solicitada ARETE es una palabra en guarani que en su traduccidn sagnifica Yiesta™ mientras
quee la oponente VARIETE & una palabra en francés que on su traduccian significs: “varkedad™, ko cual nos
da una dea conceptual totalivente disimil una de otva. Analizando b marcs ¢omn un toda, o exsten
suficientes semejanzas denomenativies como para sfirmar que existe algan resgo de confusii ————————

Cue, desechando ¢l anilisls fonetico-gramatical, queda pendiente dirimar las ethquetas en pupna, Al
respecto, vemos que no existe smilitud suficente ni mucho menot de conaderable o sigraficativa
magnitud, va que la primera {marcs solicitada) consiste en la denomimacian “areté” en letras mindsculas de
color blanco con acentro sobre la letra *8° final de cobor narangs, tambien se lee la palabra “click®en letras
minusculan de color natanga, smban denominaciones dentro de un semicirculo de color fucaa bordeado de
uina llmea narang que terming en e disefio de una mano que apunta con un dedo, mientras gue b segunds
{marca oponente) cuenta con un fondo negro con la denomimacian VARIETE en letras mayisculas blancas
oot la denamihacion COFFEE & SHOP en betrag blancas en |a parte infeng,. s s difers ncas
que las semejaneas, como puede apreciaree en ol dguisnte cotea, —---Se - res

. L
| giakl

marca salicitada IMArca oponenie
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 698 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ARETE CLICK ¥ ETIQUETA", I:LA.IE!! Eﬂamwmlmummummt
ALIMENTOS ESPECIALES 5.A. - rrens

Que, acdemas de tedo lo mencionade, en el inalisis de sutos ne podemos deyar de manifestar gue el
titular solicitante actual ya cuenta con la marce regwtracds ARETE ALMACENES, clase 35, Registrn N*
ATNAZi; OFERTAS MBARETE DE ARETE (SLOGAN), clase 35, Registro N° 491007 y Areté Go Super prictico
(SLOGAN), clase 35, Registro N® 526560, Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros
concedidos bajo denominaciones similares, con el mismo vocablo "ARETE”, ¥ en la misma clase 35, por lo
que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la pmcﬁﬁu de otra versidn de una marca que ya le

Pﬂmﬂ_.-..-.-------.-..-.-.-----.-..-.-----.-.- e b g AN AR LS L ]

Que, en base a las corsideraciones de hecho ¥ de derecho expueitas, habiéndose realizodo of exarmen
de registrabilidald de la solicitud de registro, esta Direcckdn comdera que es un dgno con caracteristicas
propias, ¥ que no existe tesgo de confusiin ya gue, analizadas en conjunto, no existe simifitud suficiente
entre = marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, cotresponde confirmar la ressducsan
I'I‘!'E'l.l.l"l"ﬂjﬂ. .......................................................................................................

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROFIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

AT 1® CONFIRMAR la Resalucin N® 698 de fecha 20 de octubre de 2021 dictada p-nﬂ:l IIhI‘H-:ﬂﬁn
e Asuanitord MUFCAHoH LIBRIISIR e e rm e e b s

Art. 28 ORDENAR la progecucsin de trimites de la solicitud de registro de s marcs "ARETE

CLICK ¥ EMQUETA®, clase 35, Acta N® 8591212014, solicitada a nombre de ALIMENTOS
Hmm ....................................................................................

Art. 3 hHJ'ﬂFH;Il.I‘.E'.EEpntEEdLﬂn.------—--—------------------—-----———---—---:ir}. ------------

el
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POR LA CUAL S5E CONFIRMA LA RESOLUCHON N° 168 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2021, DNCTADA POR LA
nmﬁnmmmmmmmwumemmmmmmmm
HMMTWQUETH CLASE 05, mmmmwsmsmmmmmmm
%L PR SR E Al P PEr M ERT e T

Asumnicion, 1.3 SEP il

VISTC: El recurse de apelacstn interpuesto por el representante convencional de FARMEDIS S.A
contri la Resolucuin N 168 de Fﬂhi I d-l.- abril de 2021, -r|u:|:-:|.t p-n: la Direccidn de Asuntos Marcamos
urwm ]-'. T — s

RESULTA:
Quut, en fecha 24 de jumio de 2021 se presenta el representante convencional de FARMEDIS S.A. ©

interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucidn N° 168 de fecha 13 de abril de 2021, dJ:t.ndqm &
Direcchdn de Asuntos Marcarios Litigiosos. - SRR TR TS TR = AT -

Que, en fecha 13 de julic dn 2021 I‘u:' divtada la providencia que concedid e recurso de .lp-r.'l-ul:'.lﬁ'n
II'I.I-I!EPI.'IE-III. pem m— e T L L T R T T T S P ——

Que, en fecha 29 de noviembre de 2021, o representante convencional de FARMEDIS S.A.
agravies: ¥ en fecha 15 de julio de 2022, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccidn llamd autos
para resolver en fecha D4 de Bpostn de ZOZL - e e et e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurnida considers: “Anafizndo of caso en aufos les marcas en pogna MEGALABS
¥ ETHQUETA (selicitaca) y MEGALAC y MEGA {oponentes), notamos. que entre las marcas &3 positile i
coexistenc pacifics en of mercadp, en it de gie po exste nesgo de confasdn, i similind alguena
entre las denominacrones AL of prefife MEGA o5 de 1o cormin ¥a que existen Varks marcas registradas
sominve de diferentes ttulares L. I solicitante v coents con registro antenor de Ll marce MEGA LANS v
efieseta, Registro N® 42708], clase O, 424444 clase 42 v 427080 clase 44, la cuad ya coenta con un derecho
adguirido ./ es enteria de esta Dyreceion reclucear las aposiciones dediueiday”. ————

Quie, s agravia el apelante y, entre otros argumentos, exprese “MECGALABS YV ETIOUETA v
MECGALAC no se distinguen entre s| y mavios ade o se bas desnencean sflaba por sBaba, Salts 2 la vista que
las tres pritneras silabas son idéeticas v e ditima se diferencia porgue [ firma solicitante ha sustituido s
cansonantes A5 de la registrada par b consomante © /- la firna solicitante biene ceramente derechos
adguirrdos sobne MEGA LABS on las clases mencionasdas mads no asi en U clwse 50 mupuea‘:'penmhf
g s prrarcas kan similanes para productos medicinales pedan CoexIFHrT s--cseemiaa s

Cue. contesta ls expresion de agravios el solicitante y. éntre otros argumentos, express; A pesar de
cantar con la ralz de uso comiin MEGA, s percepoidn en el comjunto que se hiene de ambas es bien distinta
¥ no existind mesgo de confusion Ll mandante MEGA LABS SA., ya ex propletara de al menas 19
registros de su marca MEGALABS ... hay & marcas con la patabra MEGALABS registradas en la clase 5 hay
¥ marcas cotr fa palibva MEGALABRS registracas en 4 clase T ¥ 1 (refacionades con los productos
frmacéuticos) . mi mandante # propéetens ¥ tene derechos adguindos sodre [ denominacdn
MEGALARS para productos farmacénutivos ¥ servicios relacionados com ellos” s

Que, corresponde & ésta Direccion resolver sobre la procedencia o ng
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 168 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITHGIOSOS EN EL EXPEDMENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE
LL:MMM W"I"Elmm EMMWM!EWHMIH, SOLCTTADA, FﬂH.MEE.A

Crue, analizando las constancizs obrantes en of expediente, ¥ segin la base de datos de la DINAPL
vemos que e Btulir solicitante actual va tene derecho adquindo sobee la denominacion *“MEGALABS Y
ETNIQUETA®, ya que cuenta con numernosas marcas regstradas: MEGA LABS, clase 05, Regiatro N Se2404;
VESSONE MEGALABS, clase D5, Registro N* §38567) ODASEN MEGALABS, clise 05, Regstro N 345342
CIMERIS MEGALARS, clase D5, Registro N* 496853 WASILIS MEGALABS, clase (4, Registro N* 504356,
EARIMA MEGALABS, clase OF Hegistra N® 506234, MULTIFLORA MEGALARS, ¢lase 05, Registro N® 504357,
POLIRESTORE MEGALARS, clase 05, Registro N® 506358 ¥ MECALARS TIENDA DE LA PIEL (SLOGAMN)L ¢lae
05, Registro N* 552634 Es decir el titulur de la solicitud de sutos ya cuenta con registros concedidos bajo
denomanaciones similares, con ¢ mismo yocable "MEGALARS®, v en la misma clase 05, por lo que la
solicitud en curso, sencillamente, pretende |a proteccidn de otra versidn de una marca gue yu e pertenece.
En ese sentido. mal podria el oponente alegar que se veria afectade por una eventual coexstencia con la
ST POy O - e e e

Que, resulta importante destacar que |a denomanacién cuyo registro se sobicita “MEGALABS Y
ETIQUETA", constituye a su ver la ripdn soctal de s fiemas solicitante, MEGA LABS SA es decir, que la
marca solicitada se identifica con la raadn social que presenta la firma propietana. A ese respecto, s sefialy
que la ley marcaria provege al nombre comercial, conitituyendo propledad a los efectos de Ta ley citada, la
cual s¢ adgquiere desde su primer uso piblica. En ese sentido, esands inclndda la solicitud de registro de
marca en el mivmo nombre comercial de la firma solicitante, no pﬂdrfi existir mala fe |:u:|r p.nm! dee Lo minma
pues, solicita e régistro de marca de su peoplo nombre comerntial-—-— e e

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que a marca
sobicitada “MEGALABS Y ETIQUETA™ no causaria resgo de confusién o de asociacidn con la marca
opanente "MEGALACT, asl como tampoco menoscabarts jos detechos de la firma oponente, por lo gue
carrespande confirmar [a resoducin proumidi, s L

PCR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRLAL
RESUELVE

Art. 1® CONFIRMAR | Resolucitin N* 165 de fecha 13 die abril de 2021 dsctada pos la Direceidn de
Asurton Mercariog Litfrosos; ««——— sty

Art, 2% ORDENAR la prosecucion de trimites de [ solicitud de registro de ia marca "MEGALABS
Y ETHRIETA®, clase (5. Acta N® 56335/2018. sobicitada a nmh:udew;,g .......

A3 NOTIFIQUESE por Cthali. - eeessmemrssmrsrntees
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 167 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MEGALABS", CLASE 05, EXPEDMENTE N* 60337/2018, SOLICTTADA POR MEGA LABS 5.A. «=v===

Asumicson, t % &P bl

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de FARMEDIS S.A
contra la Resolucion 8° 167 de fecha 13 de abril de 2021, dictada por o Dereccidn de Asunton Marcanos

T R e e s

RESULTA:

Que, en fecha 24 de junia de 2021 se presenta el representante convencional de FARMEDIS SA. ¢
interpone recurso de apeleciin en contra de la Resolucidn N® 167 de re-.:l'u 13 de abril de 2021, dictada por la
Pireccion de Asuntos Marcarios LItigingos, -wss-sree- remaen s b

Que; en fecha i3 de julio de 2021 fue dictads I providencia que concedit el recurso de apelacion
Im"lrwﬁ:n. e e e L R L L L L D e e e e e ———

Gue, en fecha 29 de noviembre de 2021, o representante convencional de FARMEDIS S.A. expresd
agravios, ¥ en fecha 15 de julio de 2022, fue contestada la expresidn de agravios. Esta Direccidn llamd awtos
para resslver en fecha 04 de agoato de 2022, ——errs s st s s .

CONSIDERANDO:

Que, s Resolucion recurtida considera “Analizando ef caso e autos lasmarcas en pugne MEGALARS
(solicitara) ¥ MEGALAC y MEGA (opanentes), notamos gie entre lis marcas es posilie le coexistencts
pactfica en of mercade, w0 razdn de gue no existe mesgo de confusidn, ni aimilited alguna entre s
denmminaciones /. el prefife MEGA es de uso comidn ya que exdsten varias marcas registradas a nombre
de diferenres nifares L e saliciante ya cuenta con registro anterfor de la marca MEGA LABS v etigueta
Registro N*42208], clase O 424444 clase 47 v 427080 cizse 44 [a cudya cuentz con wn devecho adguirido
-/ o8 criteyio de este Diveccidn rechazar las oposiciones deducidas”. w-rrrressrrmmerrssre s sree -

Que, se agravia el apelante y, entre otros argementos, expresa; MEGALARS ¢ MEGALAC no se
clistiryyerert entre si ¥ rmenos J0n s se les desmenuzan sifaba por silaba Salta 3 Ja vista que las res peormeas
sflabias sov wdénticas ¥ fo dithma se diferencis posgue L fiema solicitante b sestituiclo Ges consonantes BS de
la registradla por & consonante © .4, la finna solfcitante tene ciertamente derechos adguinidos sobre
MEGA LABS en lax cltses mencionadas mids to asi en fa clase § L. no se preede permitic que dos mances tan
simifares para productos medicinales puedan coeXErT —— e

Que, confesta la expresion de agravios & solicitante y, entre otros argumentos, expresa; A pesar de
contar con by ra de uso comidn MEGA, 8 percepcion en of covjumlo gue se Bene de smbas es bden disting
¥ no exndicd pesgo de confuside LA, mie mandante MEGA LABS SA, ya o5 propectara de al menas 19
registros de su marca MEGALABS /. hay 8 marces con iy palabra MEGALABS registradas en la clase 5, hay
! marcas con fa palabra MEGALABS registradas on o clase 3 ¥ [ (refacionadas con fos productos
famacéuticns) /- m mandante e propictara ¥ tene derechos. adquaridos. sobre {a drnurmnﬂn'rﬁﬂ
MEGALABRS para procliscios farmacdutioos v servicios relacionaoos oot ellog” —eeemm e

Quigé, carrespande a ésta Dhreccidn resalver sabre li procedencia o no del recuirso interpuoesti----——
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POR La CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 167 DE FECHA I3 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCHON DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “MEGALABS", CLASE 0, EXPEDIENTE N* 60337/2018, SOLICITADA POR MEGA LABS S8 <—eev

Que, analivando las constancias obrantes én o expediente, v segin la base de datos de b TINA,
vemas que el titudar solicitante actual ya Bene derecho sdquirido sobre la denominacidn “MEGALABS®, ya
que cuefita cof mumencses marcas regatradac MEGA LARS, clase 05, Registro N* 563404 VESSONE
MEGALARS, clase 05, Rogistro N* 536567, ODASEN MEGALABS. clase D5, Registro N* 543382, CIMERIS
MEGALABS, clase 05, Registro N® 4946893, VASILIS MEGALARS, clase 05, Hegistro N° SOO356; KARIMA
MEGALABS, cluse 05, Regutro N* S0AIM; MULTIFLORA MWECGALARS, clase 08, Registro N SO6I5T;
POLIRESTORE MEGALABS, clase 05, Registro N 508358 ¥ MEGALARS TIENDA DE LA PIEL (SLOGAN), clase
05, Registro K* 552634 Es decir el tivular de ka solicinid de sutos ya comta con regstros conciedides baa
denominaciones similares, con el mismo vocablo *MEGALABS®, v en la misma clase 05, por lo que la
solicitid e curds, sencillaments, pretende la proteccidn de otra version de una marca que va be pertenece.
En ese sentido, mal podria e upuneml uleglr que se verla afectsdo pur Lra |!".I|:1'||'I.|.|] COEKETENCIE Lo h
salicifud hoy objetada, - ki

Que, resulta impartante destacar que la denominacion cuvo régistro se soliots "MEGALABS®,
conattuye & su vz |a randn socal de La firma sobicitante, MEGA LABS S.A: es dear, gue Iz marca sedicitads
se jdentifica con ba raedn social gue presents la firme propletaniae. A ese respects, s¢ sefiala que la ley
marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propeedad a los efectos de la ley ciuda, b cunl se
adauiere desde su pnmer uso pdblico. En ese sentido, estando inclusda ka soliciud de registro de marci en
¢l mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podris exstr mals fe por parte de la misma pues,
aolicita el registro de marca de s propio nombng ComAamiale«=sss e e

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta depensdencid administrativa considera que ba murcs
solicitads “MEGALABS® no causaria tiesgo de confmsidn o de asociacion con la marca opanente
"MECGALAC, asi como tampoco menoscabaria Lrn.dm:thm :h- 1.1 ﬁrrrl.-..l upunmm, peor o e cunejpuq:de

confirmar [a resashycian recummida, -eessrrsrmssssisssseeas e
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDRUSTRIAL
RESUELVE

A1 CONFIRMAR la Resolucidn N* 167 de ﬁ!‘l:hi 13 dee abril de 2021 dictuda |'.rr.|-l' la Direccidn de
ASAUNEES MUPCSHER LIRIOSIS, —rrmmmmmmememea e =

Art. 20 ORDEMNAR la prasecucidn de trimites de | solicitud de registro de la marca HEIIALAE.'E,
chase 08, Acta N* 60337/2018, sobicitada a nombre de MEGA LABS S.A, ——-
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POR LA CUAL S5E CONFIRMA LA RESOUUCKON N* 423 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA MLHRA?E‘J.‘[{F.I'E.TH. 'l:I.ﬁSEF ENIEE[EM‘EH'ME]&HEMIHEDE
INVERSIONES GG, Sl ——eerrsssmmmmsnnseses RO s SRR

Asuncion, 1 1 SEp 24

VISTC: el recurso de apelacidn mterpuesto por la representante convencional de INDUSTRIA DE
DISENO TEXTIL. 5.A. (INDITEX, S.A.) on contra de lu Resolucidn N* 623 de fecha 05 de FEphmhm de 2023,
dictada por la Direccrdn de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -

RESULTA:

Crue, en fecha 13 de septiembre de 2023 se presents el representante convencional de INDUSTRIA DE
DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, 5.A) ¢ interpone Recurso de Apelacidn en contra de [ Resolucién N 623
de fecha 05 de septiembre de 2023, dictada por b Direccedn de Asuntos Marcanios LIBRiosoh oo

Que, eh fecha 20 de septiembre de 7023 fue dictada la providencie gue concedid el recurso
In“rpuml:. ................................................................................................... -

e, en fecha 20 de noviembre de 2023, &l representante convencional de INDUSTRIA DE DISEND
TEXTIL, 5.A. (INDITEX, 5.A.) exprest agravios: ¥ en fecha 16 de enero de 2024, fue contestada la expresidn
de agravies, Exty Direccitn lamd autos para resolver en lecha 30 de enend de 2024, s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidn consdera ques Al analisar las rarcas en pugna ALZARA Y
ETVQLETA r:-nn'iﬂr.ld.'.-,.l vi ZARA Y .E.u'.'.-l. HUME (aponentes), es posibie apreciar gire entre las ml'.l?r:li.#

dr productns ¥ &E-l"i-'ﬂl:?ﬂs. clase 2§ |’1~|.1rl'rdm. calzadog, sovnbrerfa) v .n'.u-e 15 ZARA HOME (servicios de
publividad, gesticn de negocios comerciales, sdmirustracidn comercial, trabajos de oficina.. ) mientras que
ia sohicitada ALZARA clase 37 se dinge (servivios de construccidn, servicios de construccian de wivienadas,
servicios de geshiden, consultorfs, informacidn) no hay una competencia directy entre amiss Marcas .../.
euta direceicn comcliye gue ly oposicsdn presentada debe ser declarada improcedenbe - wo--srereeereesre-

Quee, e agravie el wpelante, ¥ entre ofros argumentos express: “Las marcas enfrentadas po sdlo
coumprten alguras letras como se afirma, sino gue L totalidad de las marcas ZARA y ZARA Y ETIQUETA se
encuientran reprodocioas en b marce peticionada por & solicitante -/ [a mera adicidn en la marca pedida
de la silaba AL no constifuye un elemento que sea suficlente como para diferetictarla ./l solicitud de
registro. de la manca ALZARA estd acompafadd de una efiquets, 1 cuad ampoco fe doda del cadoter
diferencial /. de hecho i existe una sutil relacidn enfre las clases ¥ es que exos inmuebles a ser
constreidos 8 fravés de los servicios offecrdos por la de ln marcs ALZARA Y ETIQUETA, necesitan ser
ambientados y decorados. o cusl podnia ser hecho con &l auxiiio de los productas ofrecidos por la marca
ZARA HOME de mi mandante /., & marca salicritads carece de los requusitos de novedad ¥ especralidad”. —

Clue, contesta la expresion de agravios el solicitante ¥, entre otros argumentos, expresa; “La selicitud

de regivtro de la marce ALZARA se encuentra salicitads para distinguirimics y exclusivamente; servicios de
construceidn, servicios de constrisccion de viviendas, servicios de gestrion, conswftoria informacidn _ L. fa
mmm solicitacla pror imi mandariees ina denovrinecion con distintividad ¥ caivacher(shcas peopyas

4 entre las marcas én pugna no existe positulidad de conflsign®, ---—-— i_.f’r—‘iﬁ;. £
il
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 623 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGKISOS, EN El. EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “ALZARA Y ETIQUETA", ﬂ.A-EETF E]'ﬂ’EDIEHTEH'ﬂHﬂDIIhHﬂHBHEDE
INVERSIONES G0 B A nsanssani s et r b et a———ta s A

Chue, carresponde a ésta Direccitn resolver sobre [ procedencis o no del fecuso merpuestn .-

Que, en primer |ugar, respecto al cotejo entre las marcas ALZARA Y ETIQUETA (solicitada) y ZARA,
ZARA Y ETMIQUETA Y ZARA HOME (oponente en cluse 35, 23 y 43), vemos que al iniciar of anahsis de lus
denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea reahzado desde una visiim de conjunto, como es
regla general en el derecho marcario, sin anificiales desmembraciones v cuyo objetivo es sdvertir 52 L
percepcion de una de lus marcas poede ser asociada con la otra, Enese orden de ideas. s blen es clerto que
entre lus denominaciones analizadas se comparte el vocablo ZARA, no es menos clerio que |s solicitada
incorpora el radical AL y odemiis. en su comjuntao, deben ser tenidas en coenta las coberturas v o cotejo de
etiguetas de las mismes Al respecto, vemos gue no existe smilined suficiente ni mucho menos de
considerable o signiicativa magmitid - s

ALTARA Y ETHJUETA {marca solicitadal, y
ZARA, ZARA Y ETIQUETA Y ZARA HOME (marca oponente)

Que, al realizar el cotejo de las cobertures de las marcas analizadas en el caso de sutos, vemos que la
marca aponenie “LARA, ZARA Y ETIQUETA y ZARA HOME" registradan para servicios de la gluse 15
“Sorvicios ae puikiodid, gestidn de negooios comercales. admimstracidn comencial, trabagos de oficina,
servicios de ayida en fa direccidn de fos negocios o funciones comerciales de wna empress indostral o
COMMSTIAL, organmacishes de exposiciones ¥ ferias con fines comerciales o de publiodad.  "TARA"
registrada para procuctos de la clase 35 *Todos fos articulos de b clase 25, comprendiendose entre ellos
viestados, calzados, sombrerena”™y "ZARA" registruda para servicios de fa glage 430 “Serviaos de restauracidn
{alimentacidal hospedaje temporal; servicios de nestacranies: servicios de restaurantes de AUToservicio
SeTVICIOS de catering: servicios de banguetes servicios de bebuday v comudas preparadie servicias de
cafeferias; servivios de bar.. " mientras que b marca en trhmite de registro *ALZARA Y ETIQUETA® solicits
la cobertura para los servicios comprendidos en s glase 3 “Servicios de constroccidn: servicios de
construccion de viviendes ¥ edificios destinados & L viviendes; servicios de sopervisidn, | gestion,
consultorta, nformackon y asesoramienio e materta de constrcoion de obras; servicios de mantenimiento
¥ reparactda de inmuehles; servicios de reparscidn de astes viiendes ¥ edificiog . —— e

Cuie, en ese sentido, en virtud del Art. 7 de la Ley de Marcas, fue sdoptado ¢l Sistoma Uniclase,
sistemma por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegda. De ello se colige que lan
FEATCAR N Pugna 0o comparten la misma ciase del nomenclador intermacional podiends svennaabments
coexistis pacificamente en el seno consumsdor, al no poteer una conexidn competitiva directa (rubeo de
camstruccidn de viviendas y edificios por parte de la solicitada y rubeo comercal, vestimenta v testauracsbis
por parte de la s R —

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna Al respecta, vemos que no existe semilitud
suficsente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada)
cuenta un fondo banco con el vocablo ALZARA en letras maydsculis de color rojo burdeos con la seguindy
letra A con una raya blanca que [ atraviesa, mientras que b segunda (marca oponente) se compane de un
fondo blanco con la denominackon ZARA en letras mayusciilas megras. ue_n_du T r.,_. chifrra due

lis semefarzas, como puede apreciarse en o SIEUIENLE COLEO; ——--rmeerm - =ke
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 621 DE FECHA 05 DE SEFTIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ALZARA Y ETIQUETA", CLASE 17, ETE]EHTEWMIhHDhEEEEE
NVERSIONES GG, 5.4, A S ——

marca solicitada MATCE pOTeTte

ALZARA ZARA

(Jue, en huse a las consddersciones de hecho ¥ de derecho expuestas, esta Direccifin considera que la
marca volicitada s un signo con caracteristicas propias. ¥ que no easte nesgo de confuskion ya que,
analeadas en conjunto, no existe smilitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
snterormente expuesto, corresponde confirmar la Resalucidn recurmida, s

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art | CONFIRMAR |2 Resolucidn B* 623 di fecha 05 de s-ET.lI:Icl"rI.l'lrr de 2003 dictada pnrl'l
Direccsdn de Asuntos Marcanos Libgosos. - L N Ry p et )

Am 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la soliciud de registra de la marca
“ALZARA Y 'E'I'IQI.J'EP&' tlase 37, Expedsente. N* 538753/2021, salicitada a nnrnl:lre de

Art. 3w
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 5% DE FECHA 17 DE FEBRERD DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITICIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS Y ETHQUETA®, CLASE 09, EIFWFEH‘MHI-UI’I SOLICITADD POR
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY 5.A. e

ATEAT

1 -I 1 C ¥k I|I

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de DELIVERY HERO
LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra la Resolucidn N* 89 de fecha 17 de febrero de 2023, thmr]n
por la Direccion doe Asumtes Marcarios Lt gosns, ¥ e

RESULTA;

Gue, en fecha O de marzo de 2023 se presensa el representante convencional de la finrma DELIVERY
HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. ¢ interpone recurso de apelacion contra la Resobucion ° 59
de fecha 17 de febrero de 2023, dictada por b Direcehin de Asuntos Marcarios Liigiosos. e

Que, en fecha 06 de marss de 2023 se presenta el representante convencional de b firma HUGO
BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG ¢ interpone recurso de apelacidn comtra la
Resolucidn N* 59 de fecha 17 de febrero de 2023, dictada por |a Direccidn de Asuntos Marcanos Litiglosos. —

Que, en fecha 31 de mayo de 2023 fue dictada b providencia que concedid el recumo de apelacon
|“t‘E|'F||J|."5|“J. .................................................................................................

Que, en fecha 17 de julio de 2023, &l représentante convendcional de DELIVERY HERO LATAM
MARKETPLACE HOLDING S5A. expresd agruvios: en fecha 28 de |ulie de 2033 el representunte
convencional de HUGD BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG expresd agravios; en fecha
2| de septiembre de 2021, ¢ representante convencional de selicibinte contesta la expresion de agravios; en
fecha 04 de marzo de 2024, fue acusads ia rebeldia del representante convencienal del solicitante por no
contestar of traslado de agravios, en consecuencia fue declarads decaido el derecho que dejd de usar v se
BRI BARO PRTE PEROIVET, s e e e s e e

CONSIDERANDO;

Qe |a Resolucidn recurnda considera T-) 5e promuere oposicidn contra fa solicttisd de reglstro de
I5 marca "PEINBOSS ¥ ETMQUETA salicitada para fa clase 09, en base def registro de 1a marca "PEDIDOS YA®
inscrpta en las clases 35 y BOSS en In clase 09, poy lo que covresponde 3 esta direccidr defermibar st bes
marcas son o o confundibles. /. Al analirar a5 marcas- en pugna: PEINBOSS Y ETIQUETA. {marca
sodicitadal v PEIHDOS YA v BOSS (marcas oponerttes) en conjunto y sicesivamente, ©5 posiive notar gque
eftre lay marcas en pugra exfsten diferencias en fos mpectos vissal, fovdtico e idenldgron.. /.. Que, aurngue
5 MHEMES COMPErtan pequelios aspechos & DN, #n sU conjunto son plenamente distingaitles. por fo
que no existen fundimentos para evitar el megistro de b solictada. £ La marca solicitada vy un signo
registrable y distinguible de Ja marcs opovente /.. Exta direccidn consider que fs presente salicitend de [
marca “PEINBOSS Y ETIQUETA® no se halla incursa en las prohebuciones estabdecidas en ef Art
Ley de Marcas N® J29498 /. Redne los requisitos de novedad, especialided vy orig
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POR LA CUAL SE BEVOCA LA RESOLUCION N* 59 DE FECHA 17 DE FERRERD DE 2073, DICTADA POR LA
MRECCION OF ASLUIWTOS MARCARIOS LITHGHOS0S, m&mmmmnﬁaﬁmm

LA MARCA °PEDIBOSS Y ETIQUETA", CLASE 09, mwmmnm&mm
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY A, - e PR

Quie, se agravia el apelante por la flitma HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co, KG v en
su escritn de expresion de agravios entre otros argumentos manifiesta: © L preserme oposicrdn no solo fe
deducida en base a fa marca BOSS, ya registrads en clase 25y solicitada, en su forma figurativa, con
prioridad en nuestro pals en la cese 9.4 Tambidn fieron imvocadas fa marca HUGO BOSS, registrada en s
claves 8 I8, I8 y 25 fa marca 8083 HUGO BOSS Y ETIQUETA, regivirads en Lok clases @ 14, 18, 25y Ty L
matra HUGO HUGD BOSS ¥ ETIQUETA, regrstrada en las clases #, 18 y 25,/ Las cuales forman parte de l
familiz de tnarcas de propiedad de mi mandante con ef elemento BOSS.C Niego catrgdricamente. gue
enitrw s marcas de mumandante #0585 BOSS ¥ ENQUETA, HLIGO BOSS, BOSE MUGD B{ISS VETHMETA ¥
HUGO HUGE BOSS Y ETIQUETA v fa marva peticionads PEINBOSS Y ETIQUETA existan seflicienies
diferencias en los aspectns fondticn, visual ¢ idenldgren. . En virtwd de las notorias semejarzas & los
plamos grifico, ortognifico ¥ fonidtice que existen entre fs afinedas marcas BOSSE, BOSS V ETQUETA
HUGO BOSS, BOSS HUGO BOSS Y ETIQUETA v HUGD HUGD BOSS Y ETIQUETA de mi mandarete v [a
marca PEINBOSS Y ETIQUETA, peticionadsd en autos, e posible concluir que su cosxisfencia pacifica
defimittvamente no es posible../ Lo salicitud de registro de L marca PEINBOSS Y ETIQUETA pretenide
wmparar productos de fa clise %, misma clase en donde I3 marca BOSS ya foe depositads con priocidad y
misma clese en donde e marcas BOSS ¥ ETIQUETA, HUGO BOSS, BOSS HUGO BOSS ¥ ETIOQUETA v
HUGE) HUGD BOSS Y ETIQUETA v se encuentran registradas en Auestro pais. 5. [l — e

Que, manifiesta la apelante e s edcrito de expresian de agravios, entre otros argumentos 4..) La
presente gposician no sofo fire deducids en base & It marca PEDIDOS YA, régistradl en fuestro pais ¢n 2
clise 35,/ Tambidn fueron invocadas b marca P Pedidos YA Y ETIQUETA. registrada en b clase 39, sl cotme
tambidn i marca P PEINDOS YA ¥ ETIQUETA, en lax clises 78, 39, 42 y 43, todas las cuales forman parte de la
familia de marcas de propredad de mi mandante,.L M mandante posee na el de marces con
particuts PEIN_A., Mego categdncamesste qui entre by marcas de my mandarte PEDNDOS YA P PEDIDOS
YA ¥ ETIQUETA y P Pedidas¥A Y ETIQUETA y la marce peticionads PEONBOSS Y ETIQUETA existar
suficienres diferencias en los atpectos fonétca, visual ¢ ideoldgico./. Donde 3 soficirante smplemente
sustiturye fa paree fingf de uno de los elementos de s marcas de i represevitacs, b particuds “DOS* por
particula TROSS™_/.. No es capar de disttngiara lo suficienie debido & gue DOS / BOSS presertan un somido
extremadamente similar, casi iéntico../.. Al coteyar la totaludad de \a marca pedida, PEINBOSS, con umo de
fos efementos de las marcas invocadas como base. PEDVDOS, se puede conchatr gue elfas son casi idénticas,
deside los planas grifico, ortogrifico ¥, sobre todo, fonédtico.. /.. Cabe destacar gue la solicitud de registro de
[a marca PEDIBOSS estd acompafiads de wnd etiqueta, 2 cual tampocn e dota del caricter diferencial
suficiente como para facer viable su registro_ /L Con un disefio gue e extremedamente sinmifar & de una
de Jas marcas fpvocadas./. que & marcs PEDIBOSS Y ETIQUETA, pedida en estos aufos, carece de fos
requisifos de novedad v especinhidad requeridos o maestra dey../. Poes i misma transcabe parcialimente
@ lax recopocidas marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA v P Pedidos¥A ¥ ETIQUETA de
propeedad de mi principal, sserdo una burda imitacidn de ellas_ 2., Las mureas en covaliero cubren clase gng
misma clase v otras estrecharmenie relacionadas con [a pedids en estos sutod. /. Ls adversa sodicitd ef
registio de (@ marca PEDNBOSS ¥ ETNUETA con totad mals fe, pues & pesar de tener innemersbles apciones
jpara ser creativa y oviginal, eligid inutar y reproducir marcas preexistentes._ /.. PEDIDOS YA, P WA
Y ETMNRETA p P Pedidos¥A ¥ ETHAUETA de it mandante consbiuyen marcay que gozi
enome fune, siendn por tanto, marcas que e acogen @ los beneficios gue e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCTON N® 5% DE FECHA 17 DE FEBRERC DE 2029, DICTADA POR LA
DIRECCHN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS ¥ ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N 67461/2021, SOLICITADO POR
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S, wrrererermrmmmees —

Parls../—. Porfo tante, ruego a la Sefiora ﬂun'fru.ru, upmtwwmﬂrﬂﬂemﬂumﬁnmmndﬂm tocdas Sus
partes fa pesmlvowsin N® S9E0ET S - i el

e, ¢l representante convencional de la firma solicitinte en su escrito de contestacitn de agraviosa
la firma HUGO BOSS Trade Mark Management Gmbi & Co. KG mamfiesta: “.7..) L sodioited a nombre de
mi mandante mo infringe las profiticones enunciadas en ol Articuln 2 de [a Ley de Marcas 129498 v redne
fos requesitos de povedad, especiilided, y onginalded_ /. Existen ofras marcas oonvenientenrments
repistradas en las nisma clase 09 que, "6 bien comparten en conmin ceTiEs RS e SU confunto son
plenamente diferenciables.l. & saber: BOSS AUDND SYSTEMS clase 0F, registro No f30809..1. BOSS y
ehigueta, clese 02 Registro No 428047/ Pues tenemos que s misnnes son de be misma clase nueve y
privegen prodiccros smilares £ Han sido concedidas temiende en cuerita fa posibilidad que fas mismas
tienen gire coexistir pacificamente con ofros antecedentes.. /- La marce de mi mandante utiiiza ef wocabio
PEDI acompafiade junfo con un ingenioso juego de palabras con la alocuckin ingless BOSS (fefe en
casteflana) y VOS5 {TU) como segunda persona del singular /. Ademds cusnta con un jegotipo
caracteristico. /. Por elfo que esta resolucidn emanada par & Derecordn de Asuntos Marcanos Litigiosos
debie confirmmarse o todas sis partes, por ser At 3 geremio -

Cpue, cormesponde a esta dependenciz admmistrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
T PURRED, - ———————————————————————————————

Que, & los efectos de cotelar las marcas en pugni, exsten critenios generales avalados, tanto por ks
doctring comno por |3 jursprudencia, que permiten l|:||:|r:|;||1' |.'|:|. iImIHI:'I.n:EH dentrn de |r:|t--|.‘.irl1.|:l:|'l al'ﬁﬂ'l:”*-r.l _r
fanEtico, asl como del specto ideoldgico o conceptual. —

Que, en ese sentid, en los aspectos grifico y fonetico, entre la marca oponente “PEDIDOS YA, P
PEDNDOSYA Y ETHQUETA” v la solicioud de registro de la marca *PEDIBOSS ¥ ETIQUETA®. se evidencia que
la parte principal de ls denominacsin -PEDE- de fa solicitante se encuentra repeoducida integramente on la
marca oponente, En ese sentido, fenemos que “PEDHBOSS Y ETHQUETA® es muy wimilar a la marca
registrada “PEDIDOS ¥A", diférenciindose simplemente [a solicitante por ka inclusion de la palabea *BOSS"
y en el caso de la otra oponente BOSS y Ebqueta, se puede advertir que la solicitada reproduce totalmente
la palabra preponderante BOSS de la regestrada, En el sigusente cotejo se puede corroborar ba simalitud
grafica ¥ hanitica entre lo mancas ef PURNE ——— e e

EEDIBQSS Y ETIQUETA (salicitada), y
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA [marcas oponentes )
BOSS {marca oponente)

De lu contrastackon de las denominaciones en su conjunio se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre &, y que de s semefnras ortogrificas se genera una smilitud fonética,
tenemaos que la impresion suditiva gue generan ambas podris causar confusin en el piblico consumidor.--
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 59 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2073, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITHGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PEDIBDSS Y ETIQUETA", CLASE 09, Mmm'ﬁmwmmucmmmﬂ
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S8 -

Abeledo-Ferrot, Buenos Alres: "l dereche def Intefectual @ comercunte a b identificacidn y proteceidn de
su producto o mercancia medante & marca de fiboce responde af propisito de evitar confisiomes con fox
de ofro productor o comerciante que podiia verse beneficiarse con s actividad v honestidad afena. v de
facilitar, por otra parte. & los consumidares la adgeinicion de mervaderias sobre la base de su procedencia
Se ha dicho que hay confirsidn cuande corepande una marca después de o ot defan of mismo recuerdo, l
HRE iapresidn, aun cuande en les detalles existan difenemons |- e rrrr—

En tal sentido, el usuario o comprador podria caer en confusin indirecta pues, las marcas analizadas
no salo presentan similitud onogrifica, sino que ambas operan en &l mismo sector, Es decir, quien vea |a
marca solicitada “FEDIBOSS Y ETNIQUETA", automaticaments la asociari con la marcs registrada *PEDIDOS
TA, P FEDIDOSYA Y ETIQUETA- BOSS Y ETIQUETA |, hacienda que el pablico consamidor considere gue
bos servicios de las marcas en pugna pertenecen & la misma empresa, ya sea por el parecido de sus
denominaciones o del producto en i En tal sentido, ¢l Dr. Martinez Medrano «e refiere a la confusion
indirecta, dickendo: Ygualmente existe confuwidn cuande ef consumidor puede distingur las mirces entre
&6, pero coeo que s segunda marca pectenece 2 i3 misma empresa que i primera (confusin indirecta ) -

Que, 5i bien la solicitante s encuentra constituida adermds por una ebquets, 1a misma deviens
irrelevante & consideramos ¢l grado de I-EITI-E'l-iI'IH de la [.H.ﬂlhn arinlizads j':lnhl'r!l:ldl: Fl-urnnmnm en
clases idénticus Y relacienadss, —-——-— menene e SR

Que, tras el cotejo y anilisis en conjunto realizado sin srtificiales desmembraciones, de forma
sucesva ¥ no simultines, vemos que el resaltado que asroja b visidn en conjunto demuestra que o exise
posibildad de confussdn entre las marcas en pugna. En conclusiin, esta dependencia sdministrativa
considera que la soliciiud de reglstro de la marca PEDIBOSS ¥ ETIQUETA no podrd coexistic con las marcus
oponentes PEDIDOS Ya, P PEDIDOSYA ¥ ETIQUETA- BOSS ¥ ETIQUETA, con li cual presenta mis
semejanzas que diferencias, mixime considerando lo naturaleza de los servicios prestudos. Existe un
elevadisimo riesgo de asociacion o confusidn indirecta, ya que estas marcas parecerlan formar parte de b
misrna farndlia de marcas, es decir, que tenen of mismo origen v que son propiedad del mismo titular, <

Que, sdicionalmente, cormesponde analizar sl la opornente o5 una marca notoria. Al respecto, &5 sabico
que 1o marca nododia es squella ampliamente conocide por el sector al que se destinan los productos o
seTvickos que distingue. Para otorgar la cabficacion de notoria @ una marcs s¢ deben congugar tres
elementos: “La antigiedad de la marca, un emplec extendido ¥ un esfuerzo publicitario importante®, Ex
ese sentido, la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA ¥ ETIQUETA, registrada, es una marea de
tecnologla lider en Q-Commerce ¥ delivery en toda Latinoamérica Que, tenemos asi, que s marca
opcnente, es ung marcs intersamente utilizada, de gran difusidn segin se d'ﬂpundf de la |J-|:|:|u:l:hr.l ¥

phgima web ofctal bivpc! vy pedidesza com gl v poea del carbeter de notorio, — -

e, de igual manera HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG para sus marcas BOSS y
Etiqquets v tods su famills de marcas BOSS Y ETHRUETA, HUOO BOSS, BOSS HUGD BOSS ¥ ETIC 4

HUGO HUGO BOSS Y ETIQUETA, es winh cass de moda alemana, fundada en 1924 en Memnp_._-
COM VAFIOS FEfIstros en nuestro pais ¥ muy reconacida a nivel mundial ————————.

" Matlnily, Faud, “Le tei Saopas des mgnes deieeoees®, i B P F34
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POR La CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 59 DE FECHA 17 DE FEBRERC DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE

LA MARCA “PEDIBOSS ¥ ETIQUETA®, CLASE 09, EXPEDIENTE N* 67461/2021, SOLICITADO POR
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGLUAY 5§ A -cevrenneseas

profeger a quien tene uso exclusive de la marcs contra terceros ¥ dlaramente hay nesgo de confusion
siempre que se pueda mdocir a confusidn o sseciacidn, directs o indirectamente, a la marca regutrada -—-—

Que, en base a las consideraciones de hecho ¥ de derecho armiba expuestas, atendiendo al caricter
eminentements cautelar y tuitivo def derecho marcario, confodme a lo dispuesto en los Articubos 2 incisos )
y gk 15 ¥ 81, inciso @) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, ¢s criterio de esta dependencis sdministrativa que
corresponde revocar la resolucian spelada por ser insostenible una coexistencis pacifica entre los mismas. -

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELYE:

Art 1® REVOCAR la Resclucon N* 59 de fecha 17 de febeero de 3024 dictads por |a
Direccydn de Asuntos Marcarios LiIBRIesos, « -« e e

Art 29 DISPONER el archive de la soliciod de reglstro de i marcy "PEDIBOSS Y

ETIQUETA, clase 09, Acta N* IE-MELI'EI:I?J.. sulicitads & nombre de I'El:[-[lﬂ.ﬂﬁlﬂ.
DEVELOPMENT OF PARAGUAY 5.4, e
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Resolucidn N* QU - ,.‘2
WHMWHEEMMMWHDEWFHMEM.NHMNEM
DIRECCHON DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE

LA MARCA “PEDIBOSS Y ETIQUETA", CLASE 09, mﬁnmwmm&mmm
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY 5.8 +-ccscascss

o

Qe en e sentido, tal como lo expresa o awtor Jorge Otamendl, el criterio con que se realiza e
cofejo exige una mayor rigurosdad, con o finalidad de evitar ef aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer
valer |a lealtad, buena fe comercial ¥ proteger los intereses del pablico consumidor, Es determinante pars
esta dependencia que cualguier consumidor que visuaboe la denominacidn pretendida por el sobcrtante la
asnCkArd con Ja marca propeedad de oo« e e

Que, de¢ concederse la marca solicitada tal ¥y como ha sido presentada a nombre de |a firma
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY SA. & insertaria la duda en la mente del consumidor
acercat del origen de los productos ofrecidos por el ttular de la mares solicitada, ereyendo que re
encuentran vinculados a la empress de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING SA o &
HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, sstuacion que scarrearia un innegable dafio a la
marca notara ¥ a los progios consumidores pues, & fin de cuentas, todo acto de consumo es sjecutudo
dentro de un innegable scto de confianza que deposita el consumidaor frente a los proveedores. ¥ denira de
dicho circulo de comercinlizacion., es obligncion de Lo esta sutoridad adminmtrativa, conforme lo dispone el
propio Art. & de la Ley N° 129498 de Marcas, velar por el interés m:nem] de modo a evitr qu:- pr..'ucu:m
desteales, expongan al sector mis débil de la cadena de comsumo. - mromeaees -

i, asd también, expresa of Dr, Jorge Otamendl, en su obra “Derecho de Marcas®, con relacsdn a las
marcas notares: *Cuanda b marce base del rechaso ex una marca intensamente otilizada, de gran difissidn

o gord del cardcter de notod, sl oritero que e gilics e el colie ex nguinss o mis estrict. con fa
finalidad de evitar o aprovechamiento del prestigio alems, hacer valer b lealtad, buens fe comercial v

proteger fos intereses del peihiien consumidor™ y en este sentido |3 casuafidad milagross no puede existir
Asi las cosas. en ol caso de autos, ademéas de tes manifestaciones obrantes en el expediente administrative,
tenermizs que la marca oponente es una marcs intensamente utilizada, de gran difusitn v paza del caricter
B L T ] 1 R T i TS

Que. adicionalmente, se debe evitar la dilucion de marcas como la de autoxs. En efecto, # Dr, jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS. expresa: “fo teovls de lo dilucidn b sido ceeds pars
defender la relacidh mapca-products, especialmente en coanto aguéila implica ef angen de dste. 5t se
permite que coesistan con Esta ofras marcas puadles, of pddlice constenidor ya no satwd ol arigen de fos
productos (P Y el Or Otamendi se refiere @ la similited conceptual de palsbras, diciendo: “En un
interesante caso se declararon confundibles dos stogans: “El Banco que hace mas por sus clientes” v “Su

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N* 1294/98, dice: “Ef registro de tna marca hecho de acuenda

con exta Iey, concede 2 su btular ol devecho of e pxclusig ge la misma v @ #jercer ante fos organos
junisdiccionates las accrones y medicas o uu-rqun:hrr Laetilor ] quﬁm fesione sirs derechos. Asimismo

Wﬂhmmmm:mmm:mmnmh
figuiren, srempre que rengan relacide entre eflox.” Al respecto, para el registro marcano lo defgrming

" THRECHD DE MARCAY" - |inge Duatetidl 9 Bl CABA. Aleslody Praol 56T
CETTAM IS, juarge. TRBFCRRD OF MABTAS Prerrin b Abrebedbs Pevvsl Lesan sl hipeatine. 280 S Bd Fag 411
" CITABAICHIN, jarge. DERECTIC) OF MARCAS. Porrm daes, Al lesks Prmod s ken. igrenns, 291 2va B Fig 19
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 457 DE FECHA 18 DE [UIO DE 2023, DICTADA POR LA

DIRECCHON DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSO0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA “PEDIBOSS Y ETIQUETA", wumrrﬂmmmm
TECHNOLOGEES DEVELOPMENT OF PARAGUAY 5.4 oo bomane

Asuncian, | 0

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de DELIVERY HERD
LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra la Resolucion W° 457 de fecha 18 de julio de 2023, dictada p-nr
la Direceitm de Asuntos Marcirios LIEEIms0s, 1= e

RESULTA:
Que, en fecha 21 de jubio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma DELIVERY

HERD LATAM MARKETPLACE HOLDING 5.A, ¢ interpone recurso de apelacion conira | Resolucidn &° 457
de fecha 18 de jullo de 2023, dictada por la Direccson de Asuntos Marcarios Litghosos, ————rrrrrrrrers

Que, en fecha 16 de agosto de 2023 fue dictada |a providencia que concedid el recurso de apelacsin
interpLesto, —---- e £ s e e

Que, en fecha 04 de octubre de 2023, e representante comvencional de DELIVERY HERO LATAM
MARKETPLACE HOLDING S.A. expresd agravios, en {echa 17 de enero de 2024, fue acusada ba rebseldia del
representante corvenciona del solicitante por no contestar ol traslado de agravics, en consecuencia fue
declarado decaido el derecho que depd de wsar y se llamd autos para resolver, - s e

CONSIDERANDD:

Quie, |a Resoluckan recurrida considera 7. ) Se prommueyve opesicidn contra b solicihad de registro de
fa marca "PEINBOSS Y ETIHVETA” slrerbincls para amparar fos seérvicios de [ clese 42, en base del regestin
e la marca “PEDIDCS YA inscrpsta en las clases 35, 36, 19, 42 45, por lo que corresponde 4 esta direccidn
determinar i las marcas son ¢ no confundities./. Realizado el andlists sobre s procedencia o no del
regisero de la marcs solicitads PEDIBOSS Y ETNIVETAS, dsta Direcoion constata gue [ misina presenta
caracteres grificos y fondticos disimiles con respecto @ fa marca de 4 oponente. En efecio, entre of signo
soficitado PEDIBOSS Y ETIQUETA y ol megistrado PEDIDOS YA no existen mds aproximaciones que fa
comiin utilizacidn de la rele PEDM. L Poder distintivo de smbas marcas, vdenen dado por sus regpectias
dosinencias../. Las gue confrontadas una con otra ¥ umidas #f plano de los conjurnios ia diferénci se
aceniti./ . Por fo gue devienen clirarmente distinguitdes. /L La marca salicitada es 1m signo registrabile y
distinguilde de la marca oponente./. Estay diveccidn considers que la presente solicitid de 13 marcs
"PEDIROSS ¥ ETIQUETA® no se halla incursa en las prohibiciones establecidas en o Articulo 2° de la Ley de
Marcas N° [204/98./_ Queds pendiente dirimir las etiquetas en pugna, Vemos que existe suficiente
diferencias entre las mismas ya que f soliciftada es onginal v disnnbive que le otorge suficlente carge
diferencial von relaciin a fh oponerte. /. Retdne los requintos de novedad, especialicad v originafidad
requisttos indispensebies pary fa cdiencidn ded derecho de [ pmtef.':.rdrr .i-nlﬂﬁ.t.ldn_.-"_. En wirtend ole fo
sefialado, corresponde declarar improcedente 12 oposicion deducids, - menmie

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros irgu'menlnl T
ASCVERACIONES 5O tna clare mmesira del poco profundo anilisis 3l que fie sometics esta
rif siduaiers fiemn deladamente consideradas fas marcas de mi mandarbe que fieman imocadas.c
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 457 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIDSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA “PEDIBOSS Y ETIHOQUETA, mam&nﬁrmwm SOLICITADRD POR
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A, - ccosmsmnmaiinnnian

de esta oposieion...J. La presente oposicidn fie deducida en base 3 la marca PETRDOS YA, registradie en
nuestro pads en la olase 47 {misma clise pedidal, ademis en base a les marcas P Pedidos YA ¥ ETIQUETA,
regivirada en lo clase 42, ¥ P PEINDOS YA Y ETIQUETA, rogistrada en las clases 36, 19, 42 y 45, todas las
curles forman parte de la Fimilia de marcas de propledad de mi mandante./_ Se despronde gue m
mandante posee und ampiia familia de marcas con la particuls PEDY v con ef sdvertio YALLL. Niego
categdricamente gue fa marca PEINBOSS Y ETIQUETA, peticionada on estos autos, presenie caractenes
grificos y fonéticos disimiles con respecto a las marcas PEDIDOS YA, P PEINDOS YA ¥ ETMQUETA v P
Pedidas YA ¥ ETIQUETA de proguedad de mi mandante, tal como se afirna.. /. A mds de compartie fa smtama
jrarte inicial o radical, guardan una sy extremada similitod en cuarsto a lis desinencias../. La desinencis
de une de los elemenitos de las marces de my mandaste corresponde il particuls DOS, en @nko que la
desineycia dee la marca peticionada coprespode a fa particoda BOSS, particidas gue tenen un sosmido moy
sumilar p, por ende, confinndibfes /. S el poder distintive de ambas marcas adice en fa desinencia, b
marca petcionada carece del mismo pues ambes desimencies son extremadamente similares, cast idéntica
sobwe todo desde ef plano fordtico./. Las marcas en conflicto no devienen cluamente distinguilifie
Las noforias semejanzad mencionadss, lai msmas dearin en of poblico consumidor una impeesidn
extremadamente sumifar./. La marca !-c.u'rtﬁad.l Frocs Cadl el mismo rrn.-em'n i o dr,r'.;uiu por bas v

pars modelos ANDROID y 108, tal corie fo es PEDIDOS ¥, ¥ cuma I:Jﬂnummmm:Eerm'rdumd
mundo../.Cabe sefafar que les mances PEINDOS YA, P PEDIDDS YA Y ETIQUETA v P PedidosYa ¥
ETIQUETA de i mandanie constituyen mamcas que gosan de notonieded ¥ enoemre fima, sendo por tanto,
marcas que se acogen a los beneficros que le otorga of Comenio de Parfio_ Al momento de jusgar &
posihilidad de confusidn entre dos vocablos, se debe estur mis 2 las semefarzas que a fa diferencias
exlerites entre plioa ., Qe airkiguos empleados v trabajadores de L finma Pedidos Ya Pacaguay 5.0, v, aids
adin, su arbguoe gererde de ventas_ /. Poseis todo of know- how, ef conocimiento necesana v ia expenenci
para mantar ina ernpresa casd idéntica @ fa de mi mandarnte.J. La peticiomante se inspird en PEDIDOS YA
JpHira crear su marca PEDISOSS Y ETIUETA, devnostrando de esta manera su mals fe. /.. Lo marca soficitada
o e prodicto de so maginackdn. S Se nspird en fes afemadas mances PEDIDOS YA P PEDIXIS YA ¥
ETIQUETA ¥ P Pedidox YA Y ETTQUETA.Ya registradas por mu mandante en msestro pais L
Demostrando a mas de f mada fe. on sfiin de competencia desleal 2. No mostrd novedad ni erigimatidad af

IiCTE PEsafAondn reme.undhmmd‘urmpmej e revelucidin NT S50 = . sl 4k MR RS

Que, corresponde a esta l:lrp«vndt'hm administrativa resolver sobre fa procedencia o no del recurso
T ETPUBEBTL «=nnsensssanesns PP S S TPV ok ket LAl = L R TSNS T

Quue, a lok efectos de cotejar las marcas en pugna, oasten criterbos generales avalados, anto por la
docinna como por la pmsprudencia, que permiten sopesar las smilitudes dentro de bos campos grafico y
fanéticn, aki como del aspecto keol OEIon 0 CONMOBPIEAL s s s

Crie, #n ese sentido, en loa sspectos grifico y fonética, entre la marca oponente “PEDIDOS YA, P
PEDIDOSYA Y ETBQUETA" y la soficitud de regsstro de li marca "PEDIBOSS Y ETIQUETA®, se evidencia que
la parte principal de ln denominacian -PEDI: de la-solicitante se encuentru reproducids integramente on
marca opanente, En ese sentido, tenemos que “PEDIBOSS Y ETIQUETA® & inuy similar & ki n
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 457 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DMRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS Y ETIQUETA®, CLASE 42 EXPEDIENTE N° &7488/2071, SOLICITADD POR
TECHMOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGLIAY S.A rrerrerrrrmsn s s s s s s s o5 5 854 4 55 0ess 658 85885855 -

registrada *PEDIDOS YA®, diferenciindose simplemente la solicitante por la inclusitn de la palabra “BOSS".
En el sipuiente cote|o se puede corroborar [2 ssmilitad grifica y fonttca entre las marcas en pugna; <=s---- -

PEDIBOSS Y ETIGUETA (salicitada), y
EERIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA [marcas oponentes)

De la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suflclentes
elementos diferentes entre sl, § que de las semejanzas ortogrificas se genera una similitud fonética,
tenemos que la mpresion auditiva que generan ambas podris cousar confusion en el piblico consumidor.--

Que, ¢on respecto al nesgo de confusian, esta Administracsin esta en total concordancia con las
expresiones vertidas por el autor |orge Ctamendl, en s libro “Derecho de Marcas®, Editorial
AbeledoPerrot, Buenos Aires "l derech def Infedectual 0 comerciante & i identificaciin ¥ proteccitn de
s prodircto o mercanci mediante & marca de Gbnica responde al propdsito de evitar confirsiones con fos
de otro productor o comerciante que podria verse beneficiarse con la actradad y honestidad ajena, y de
faculitar, por otra parte. 2 fos consumidores fa adguisicion de mercaderias sobre [n hase de su procedencia,
Se ha dicho que hay confusidn cuando cotefando tma marca desprds de la otra dejan ef misme recuerdo, L
rvisirta irpresicn, adn cuando eh los detalles extstan diferenias s

En tal sentido, & wsuarko o comprador podria caer en confusidn indirecta poes, las marcas analizadas
no solo presentan similitud ortogrifica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es deir, quien vea la
marca sobcitacds "PEDIROSS Y ETIQUETA", sutomdticamente la ssociarh con la marca reglstrada “PEDIDOS
YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA | haciendo que el piblico consumidor considere que los servicios de las
murcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del
producto en 8. En tal sentdo, e Dr. Martinez Medrano se refiere 2 la confusidn indirecta, diciendo:
“igualmente existe confusdn cuando ef consumidor poede distingeir fas marcas. endre si pero cree que fa
segiindn marca pertenece 2 13 misima empress g bz prmest (confusidn indinerta). " < -

Que, sil bien & solicitante se encuentra constituida ademds por una etquets la misma deviens

irrelevante st consideramos ¢l grado de semejanza de ba palabra imiﬂlﬁdi ¥ nh'rti:ldu POT ENCONATACES €N
Clasers JENERAE, < e e et e e

Que, tras el cotejo ¥ andlisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva v no simultines, vemos gue & resultado que arroja la vision en conjunto demuestra que si existe
posibilidad de confusion entre las marcas en pugna. En conclusion. estan dependencis administrativa
considera que la solicitud de registro de la marca PEDIBOSS Y ETIQUETA no podri coexistic con la marca
oporente PEDMDOS YA, P PEDIDOSYA ¥ ETIQUETA, con ln cual presenta mis semefanzas que diferencias,
mixime considerando la naturaleza de los servicios prestados, Existe un elevadisimo resgo de asociacion o
confusan mdinecta, ya que estas mancas parecerian formar parte de la misma familia de marcas, es decir,
que tignen o mismo origen v que son propledad del mismo iubar. <o

Quie, adicionalmente, corresponde analizar 4l ln oponents ed wha marca notora, Al
ue la marca notoria es aquella smpliamente conocida por el sector al que se destinan
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POR LA CUAL 5E REVOCA LA EESOLUCION N° 457 DE FECHA 18 DE [ULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA *PEDIBOSS Y ETIQUETA®, MEE#EMH'MI SOLICTTADO POR
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY 5A.--—

FIRTCCAN RACIOHAL BE
PROPFIEDALD

INTELECTUAL o

servickos que diatingue Pars otorger la calificackdn de notoria 8 una marca se deben conjugar tros
elementos! “La antigleded de la marca. un empleo extendido y un esfirerzo publicitaro importente™. En
ese sentido, b marcs oponente PEDIDOS YA, P PEINDOSYA ¥ ETIQUETA, registrad, es una murca de
tecnalogia lider en -Commerce ¥ delfivery en toda Latinoambrica. Que, tenemos asl, que la marca
oponEnte. s una marca intensamente utilizsda, de gran difusion segin se desprende de la publicsdad y

pagina web oficial kttps e pedidiey g coam iyl v poi del caricter de notanio, «-— e

Que, en ese sentsdo, 13l como lo expresa el autor jorge Otamench, el critenio con que se realiza el
cotepn exige una mayor riguresidad, con ks finalidad de evitar el sprovechamiento del prestigio apeno, haoer
valer ki lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses ded piblico consumidor, Es determinante pars
esta dependenci que cualgquiesr consumidor que visualice la denominacion pretendicda por el solicitante la
as0C1ari oon 1a marca propiedad de [ opom, -« s

Que, de concederse la marca solicitada tal ¥ como ha sido presentada @ nombre de 1o firma
TECHROLDOIES DEVELOPMENT OF PARAGLAY 5.4 e msertarin lo duds en lo mente del comsumador
acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de 1a marca: soliciteds, creyendo que se
encuentrun vinculados a la empress de DELIVERY HERD LATAM MARKETPLACE HOLINNG 5.A. situacion
que acarrearia un innegable dafo 4 ln marca notoria ¥ 4 los propios consymidores pues, a fin de coentas,
todo acto de consumo e efecutado dentro de un innegable acto de confianzi gue deposits el consumador
frente a los proveedores, Y dentro de dicho circulo de comercializacion, &s obligacidn de la esta autaridad
administrativa, conforme le dispone el propio Art. 4 de la Ley N* 129498 de Marcas, velar por el interés
general de modo a evitar que pricticas desbeales, expongan al sector mils débil de 1a cadena de consumo.—

Que, asl también, expresa el O, Jocge Otamend), en su obra “Derecho de Marcas®, con relackon a las
marcas notorias: " Coande o marca bave ded rechieo es une mrarcs J.n!rnl.lr:ln'rﬂrul!r.'.lq‘dj_ dher g cltfisicin
o gowa del caracter de notoria. gl oote : fEi0 ¢
fnalidad de evitar of aprovechamiento -I:I'-.'.I' prl.'.!:ng.r-:r AT, hil:ﬂ' valer Iz }emfmi buem e :'-:.lmnm:'m;r
proteger los infereses del poblico comsumdor™ v en este sentido |a casualidad milagrosa no puede exssar,
Al las cosas, en el caso de sutos, ademis de las manifestaciones obrantes sn el expediente adminissrative,

tenemnos que L marca npuhrnlz #8 La marcs intensamente utilizada, de gnn difirsstin :.rumd-u{tujn.m
de notoria. ----—-—-

Que, adicionalmente, se debe evitar fa dilucion de marcas como s de autos, En efecto, €l Dr. jorge
Otamends, en su obrs DERECHO DE MARCAS, expresa; "l teorda de [y difcsdn ha side creada para
defender fa pelaciin marca-producto, especialments en cuann aquéila mplice & orgen de ére 5 e
permile e coeXestan con é8fa ofras marcas iguales, o piblico consurmidor va no sabrd ef aegen de los
prodisctos (L' Y el Dr. Ommend se reflere a la similitnd conceptual de palabras, digi nl:l-u' “En un
interesante caae se declararon confundibles dos n'ﬂ;gw “El Banca q‘uﬂm.e mils pg
Banc Jun:'r rnes s Lsted”, Dog il 20 _sentid

'_l-ll.d}ull'f Pasl, "L devei frarvpss des sgnes dertesioes™, [ B Pyl 94
= MR D MABCAH" = hirgs Craterith # Ll CABA. slwdindo Pl B0l

AR ST forge MICREC D NE WAANCAN. Pepno dees Aliledo Bromm Leah Hesdy Angritlifa JOIL Wi B, Fig a6
OTARHTIN, forgs DEELCHD DHE BIARCAT. Derna dares, Alss b Peonot Layio Sexis Argenmive 101 Sva Ful Fig. 280
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 457 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASLINTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEIHBOSS Y ETIQUETA®, CLASE 42, EXPEDIENTE N* 6748872021, SOLICITADO POR
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY 54— —en

(e, lo establecido en el Art. 15 de b Ley K 1204098, dice: “Ef registro de una marca hecho de acverdo
con esta ley, concede & sy Btuler of derecho af U exclusie de o ilsma v 4 efercer ante fos drganos
furtsdiccionales las acoiones v medidas que correspondan comtna q'uren Jesione sus derm'm:i:. ﬂnmmu
cancede & g 3 a i s . Iy i
Wﬂw entre los prodichos o servicios cu.rlﬂqme.rn e Lo n'.ue £ quu-
figuren, siempre que tengan refacidn entie elfos ® Al respecin, para el registm marcario lo determinante es
proteger a guien tene uso exclusve de la marca contra terceros ¥ claramente hay riesge de confusidn
siermpre que se pueds mducir a confusion o ssociackin, directa o indirectamente, a la marca registrada,

Que, en base a las consideraciones de hecho ¥ de derecho arribs expuestas, stendiendo al cardcter
eminentemente cautedar y tuitivo del derecho marcano, conforme a lo dispuesto en bos Articulos 2 incesos £)
v g1 15 ¥ 8L, inciso &) de la Ley N° 129498 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde revocar la resolucian apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas.—-

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELYE:

Arp o REVOCAR la Resolucion N* 457 de fecha 18 de julio de 2023 dictada por |a Direccidn
de ASntos MarCarioE LIEEI0E0S. - oo o e oo e

Art. 7d DISPONER el archivo de la solichud de registro de la marca “PEDIBOSS Y
ETIQUETA, clase 42, Acta N* 6148801021, solicitada a nombre de TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGLIAY S.A.--- “rr g

Art, 38 NOTIFIQUESE L 1 T
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1280 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA
‘SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "NATUR SAN NATURALMENTE SANO (SLOGAN) Y ETIQUETA®,
CLASE 29, EXPEDIENTE N* 792172019, mmmmmw
RUIZ-TAGLE. ~-= b Ler

Asuncidn, 7 F L0 (048

VISTO: El recurso de apelacion mterpeestn por b representante convencional de ACETTERA

GENERAL DEHEZA SA. contra la rsolucion n® 1280 de fecha 24 de noviembre de 2022, dictada por la
Direcckn die Asuntos Marcarios LIHRosos, v e

RESULTA:

Que, en fecha 23 de diclemnbre de 2022 se presenta ¢l representante convencional de ACEITERA

GENERAL DEHEZA SA. o Interponer recurso de apelacidn contra la Resolucidn N* 1250 de fecha 24 de
noviembsre de 2021, dictada por fa Direcesbn de Asuntos Marearion LIBghesos, —— oo e

Quie, e fecha 12 de mayo de 2025 fue dictads ls providencis gue concedid & recurss interpuesto, -—

Que, en fecha 27 de |julio de 2023, ¢ representante convencional de ACEITERA GENERAL DEHEZA
SA. expreso agravics el apelante. En fecha 24 de noviembre de 2023, fue scusada la rebeldia de la adversa,
por no contestar ol traslado de ks expresidn de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho
guie dejér de usar y s Hami aotos para resolver en fecha 05 de diciembre de 2023 - rimeeee ket e

CONSIDERANDO

Que, la Resoducion recurrida considera: 7o) Oue, entre o marca solicitade NATUR 54N
MATURALMENTE SANO (SLOGAN) ¥ ETIQUETA (marca solicitada) ¥ la marca aponente NATURA, s
observa lx marcada diferencia en cuanfo fonética v visial, son fotalmente diferentes entre si, por o gue no
se encuenian obstacwos en cuanto @ fa prosecucidn de fos ommites ya gue son oy mancadas (as
diferencias existentes entre lis mismas. /. La marca solicitads ¢x un signo registrable v lotalments
distragurble de b marc) oponente./ Esti Dhreccsdn considera gue aungue las mismas compartan
pequeios aspectos en comiin son pensmente distinguibles..... Come asi ambién mencionar que i# manca
solicitada con una etiquets my anginal v rovedosa ¥ tampien para afiomar gue uha coexistenca pacifica
pitfre fas misrras ho sea posible /. Por todo .I':- ﬂpmi!r.l &8 caterio de esta Direccide quu ia u:lpﬂ-ﬂr:rd-u
presentacda debe ser deciarada improcedente.”- A T F P

Que, el representante de la firma oponente, ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A., presenta su escrito
de expresion de agravios, manifestundo entre otras cuestiones “{_.) La citads Resolducian, por [ cual se
declars improcedente uno se hace lugar a fa acodn deducide por ai mandante, debe ser revocada por no
apustarse & derecho. . El inferor no ha tomado en consideracidn en absolito fos siguientes aspectos La
evidente similitud endre las denominaciones en pugna Le notonedad de fa marca NATURA doe
mandante; Los registros Hacionales previos de mi mandante. /. El potescial daflo gue se podrd cavsar
dediicho @l disclticide de L marca NATURA y el riesgo latente de confusidn del consumidor final.f. No ha
tenidn en cuents que s marcas en pugra han sido depositadas en L misma clese }'nba'rﬁ'-'ld\’ﬂihfﬂﬂﬂf.ﬂ#
W mercado../_ Exte se puede dar lugar a que los consumidones asocten los productos comepgializ
bapo In marca NATUR SAN NATURALMENTE SAND {SLOGAN) como derfvacidn g mers glapl
productos offecidos por rm mangdante, NATURAL/ Es necesario resaitar goe fa solicits

b, C L]
ri L ."h kh
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1280 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA
SOLICITUD DE REGISTRD DE MARCA "NATUR SAN NATURALMENTE SANO (SLOGAN) Y ETIQUETA",
CLASE 29, EXPEDIENTE N* 7692172019, mmmmnmmmm
RUTETAGLE, ~scrromerrerresssse st tesatae s see e s bt a4 1020

ol desconocimiento de s mance de mi principal dady & notoredad de b marca NATURA en ef mercado af
cual va dirfgide /. M mundante fa ofrecido y presentado prisetas donde ha dejado constencia de
tirutaridad de f marca tafo en su pals de orgen, Argenting asf como el DUmenosas ursdicoianes
slrededor del mindo.. /.. En mndn de lo expiesto preosdentemernhe, con fal conviooidn sostenemos queh
Resolucion N° 12802022 debe ser revocads e bockis 51 prartes, e

Que. comresponde o esta instunc administrativa resolver sobire I procedencu o no del recurso
rterpuesto contra la Resolucidn N 1280 de fecha 24 de noviembre de 2002 <o soemm e

Que, uno de los criterios al analizar ls posibilidad de confusidn marcaria es evaluar o los signos en s
conpunto, sin artificiates desmembraciones, de forma sucesiva y no umultines ¥, el resultado que arroje la
viskdm en conjunto s el criterio que debe primar a la horas de determinar of existe posibilidad de confusion
entre. efios, Asimisma, se debe analizar el luger de comercializacian de bos produsctos pues, de ser dste o
mismo para ambos productos, e consumidor promedio podra caer en confusion, sumdndose & esto el
perjuicio generado al titular de |a marca registrada; -----— e

Que, en ese arden de ideas, si bien és clerto que entre las denominaciones analizadas s¢ comparte o
vocablo *MATUR SAN NATURALMENTE SANQ (SLOGANNNATURA® no necesariamente causarin
comfusitim en ¢f seno del pdblico consemidor pues, en su conjunto, dejan une impressan fonidtcs ¥ visal
miuty diferente. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente ontre fas mismas:

MATUR SAN NATURALMENTE SANO (SLOGAN) Y ETIQUETA (marca solicitada), v
MATURA (rarca base de oposicion)

Que, de las diferenciss ortogrificss comprobadas entre los marcas en pugna, se genera una fuerte
dumneitn fonética, debido que al pronunciarkas una a continuecion de Ls otm, tenemos gue L imgresitn
atnditiva que generan ambas e hastante disimil; En sintesis, ambas marcs en pugna contienen elementos
fuertes de fantasii que les hace onginales v distintives una de otra en todos los planos de comparaciden,-- -

Que, adicionalmente, esta Direccidn considers oportunda truer a colacién los argumentos doctrinanos
del Prof. Dr. Andrés Sinchez Herrero, quien en su libro *Confusidn de Marcas® expiica respecto 3 las marcas
complejas cuanto sigue: T mero hecho de utilizar of dnico signo que compane wna marca, pam utilizaro
en Confnto con otros elemmeniod, en OfFa marc, o Recesariamente imMplica GUE #sas marcas sean
confirmdibles ™ Axi las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocobio no es elemento suficiente para
inclinar fa balanza o faver de la oposicion plantesds, mds ain teniendo en cuenta Jos demis elementos
analizedos en conpunto en [ presento reseluciin. s s

Que, desechando el anilisis fonitico-gramatical, queda pendiente dirimdr ks stiquetas en pugne. Al
respecto, vemos que no existe simibitud suficiente ni mucho menos de considerable o sagnificativa
magnitud entre ellas La marca solicitnda cuenta con una etigueta diferenciadora. la cual en conjunio d.:'..
WML bmiprresldn iy difurarite: -- L T TTTTrrr—— - P

! ity Mermeny, Andees. Thanfisiin e sancad” BEdnonal L Ley. St 2005
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POR LA CUAL 5E CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1280 DE FECHA 24 DE NOVIEMERE DE 2022, DICTADA

POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE OPQSICION A LA

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA “"NATUR SAN NATURALMENTE SANO (SLOGAN) Y ETIQUETA",
GALLARDO

CLASE 29, EXPEDHENTE N* Te921i2019, SOLICITADA POR MACAREMA GUILLERMIMNA
RUIZ-TAGLE. -- e R N EP I S T AR

BLATABALGVERTE ST

Que, analizadas las marcas en pugna. ésta dependencla administrativa considera que la marca
solcitaca "NATUR SAN NATURALMENTE SAND (SLOGAN) Y ETIQUETA™ no cisarla nesgo de confusiin
o de asociacian con la marca oponente “NATURA®, ast como tampoco menoscabar los derechos de las firma
oponenite, por lo gue corresponde confirmar b resolucion recarmida —-———— e — =4

POR TANTO,
LA DIRECTORA GEMERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTREAL
RESUELVE

Art e CONFIRMAR |s Resolucian N* 1280 de fecha 24 de noviembee de 2022, dictada pore [s
Dyreccidn de ASunTos Marcaros Lt giosos. et dnta s sisnaaaians

Art. 28 DISPONER la prosecucion de trimites de la sobicitud de registro-de marca “NATUR SAN
NATURALMENTE SANO (SLOGAN) Y ETIQUETA, Acta hl' TERIZR019, clase 29,
presentada por MACARENA GUILLERMIMNA GALLARDO RU aap

Art ¥
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POR LA CUAL S5E CONFIRMA LA RESOLUCION N* 590 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017, ICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MUNICH ROYAL®, CLASE 32, mwmnmmm
CEEVECERA ASUNCIOMN B.A setsssesnsinmnnns basssanmsomiinittssiis sttt ittsanisss LA

VISTO: e recurso de apelacion interpuesto por bos representantes convencihales de
COMPANLA CERVECERIAS UNIDAS SA. #n contra de la Resolucién N* 590 de fecha 14 de junio de 2017,
dictwda por |3 Direccidn de Asuntos Marcorios LiItghosos, §; « s

RESULTA:

Que, en fecha 05 de julio de 2007 se presents el representante convencional de COMPARNIA
CERVECERIAS UNIDAS 5.A. ¢ interpone Recurso de Apelacion on contra de la Resoluciin N* 590 de fecha
14 de junio de 2007, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LIBJIOS0S. e

Que, en fecha 26 de l-l!pl.l-E‘l'I'.lhh' de HIS foe dictads la pruﬁdm:u -qLu.- concedidd e fecure
inteErpasesto,-- s e m—————— S W S R RS I AR A

Que, en fecha 22 de nowiembee de 2018, of representante convencional de COMPARNIA CERVECERIAS
UNIDAS S5.A. expresd agravios: en fecha 24 de octubre de 20179, se presentas la represenitante convencianal

dﬂmmmmﬂﬂmﬂﬁﬁnr:mm:rim-ihdudenprmﬁndqigﬁvmrm
consecuenca lama autos para resolver en fecha 39 de noviembee de 2008, s emsees -

CONSIDERANDO:

Que, [a mencionada Resolucidn considera que: Yo gue analizando las marcas “MUNICH ROYAL®
(mrarca sodicitada) vs. "ROYAL LIGHT {marce oponente), on un andlisis 0 conjunto encorntrainos que entie
lis frarcas en pugra ho exeten semefanzes en of plano denominative, tinto en & plano ortogrifico como
en el aspecto fonético ¥ visual, por fo cual una eventual coexistencia pacifica entre las mismas es fotalmente
factible.../. Por lo tanto, estamos delante de una marca quet redne los requisttos de novedad r de
especialidad exigidos por [ Ley de Marcas./ Ademis resulta totalmente diferente de la marca gponente,
no exitiedo rirsgo de asoriacidn o confiiside entre eflas, pueesto que la snlicitante ya cuenta con registro de
ta marca MUNICH en ef paix./_ Por todo lo expuesto, es criterio de esfa Direcoidn qire fa oposicidn
Preser s oo ser Ao P . e

Que, entre otros argumentos, s¢ agravia el apelante COMPARNIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. &
manifiesta: 7.) En efecto, ambas marcss comparien ef vocabie ROYAL fa cual sugiere al consumidor que
ambas poseen win mismo faisicante../.. Que son parte de wura Fanilia de marcasT mis aun considerando
quet mi representeds o5 propietana de ofras marcas a mas de ROYAL LIGHT, que azrenstan fambudn o
voabln ROVAL como fas marcas ROVAL GUARD y ROYAL GUARD EL BUEN GUSTD EN CERVEZA
(SLOCGAN) /L. El piblico consienidor, af ver atra marca que [ambidn confenga e término ROYAL dentro de
st denommacion, ¥ fambién en b claze 12, inevitablemente las asoclard entre 5 v pensand gue todas
proceden die un nismo Gbricants ¥ por ende gue ellss poseen una mismae calidad. /. Pues Ia solicitante,
COMPANIA CERVECERIA ASUNCION SA., nurica contrard fas afirmaciones vertidas por mi parte../.. No
covplestd of rraslade de b oposcidn presentada./_ Pese a haber sido debidamente notificpstoT
misma..,. Fue declarada en rebeldia por medio de fa providemcis de fecha 18 de funio de
toddos fos hechos alegados por mi parte, la oponente, quedan consentidos ¥ son tenidos por ci
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LA MARCA "MUNICH ROYAL®, CLASE 32, E.ITEIIIEHTE M mlmnu.hmmnf.nsmh{mﬂu

mo contestar la aocidn, fa peticionante no pudo haber alegado hecho ni descargo algune.. . Deben ser
tenidos por céertox lox extremos mandfestacos por mi parte..C.. No fue ardenada (2 apertua de periodo
probateno. ., Clara contradiecin &l principlo gue rezs “eof inferds es & medida de fa accidn ./ Qe ia
soficifante, o mo contestar 18 accion promovida en sy contra, demostrd una totel falta de nterés en
pmpulear los trdemdtes de su solicitud o en defenderla® /. El Inferior manifiesta que “resulta totalmente
difererte de [n marca oponerte, no existoendo pesgo de asociacidn o confisidn entre efliy, puesto que &
soficifante ya cuenta con registro de fa marca MUNICH en ol pafs®. L. Contradipo istas manifestaciones. /.
Ellas NO son totalmente diferentes come aftrma el Inferor. Evidentemente, e consurmdor no formard e
marca por [ ptra, pues no existe resgo de confusidn direcra. . Existe un elevindo resgo de confisidn
indirecta/.. El consumidor pensard que ambas benen un mismo angen../. Aproveche ilicitamente fos
fruros de s actividad y prestigios ajenoa_ /.. Independientemente del hecho de gue la marca MUNICH se
ericiieriira ya registrada @ favor de fa solicitante, fa palsbra MUNMCH no es fa cuestionada en esta oposicidn,
sire el cangurmto que forma con by palalva ROYAL, fa cval no es una palabra genénica ni es de wso comdn ni
mevesann../. No procede ¢f regrstro de (s marce MUNICH ROYAL por ser extrernadmnente conflindshie y
asociatle @ lax marcas ROVAL LIGHT, ROVAL GUARD y ROYAL GUARD EL BUEN GUSTD EN CERVEZA
(SLOGAN ../, Es qgue las mismas amparah uha misma clase, /. L marca MUNICH ROYAL, cuyo registro se
pide, carece de los-requisitos de especialidad y novedad dade que es sumamente confundible
directamente asaciable con las marcas ROVAL LIGHT, ROYAL GUARD y ROYAL GUARD EL BUEN GUSTD
EN CERVEZA (SLOGAN) registracas por mi mandante, ya que entre ellas existe una extrenna simalitucd
grifica, ortogrifica, fonética ¥ conceprual./l. Por manto, ru-:-m:l &l Sefor Nrector, dicte re-m]'r.n..ir.'rn
revocando en todas sus partes bt resolicidn N° SRR0I.)" - b I

Que, |a representante convenclonal de la firma solicitante presenta el escrito de contestaciin de la
expresion de agravios y entre otros argumentos dice Y. 0 Lo mencionads resoluciin N® 580 debe ser
confirmada en fodos sus trminas en raedn de que fa misma se apusta en un fodo @ derecho../.. Desde un
AT puramerTte nominal notamos que entre (a5 mancas &n pugna NO EXISTE POSIBHIDAD ALGUINA DE
CONFUSION. /. Que ef Inferior ha juzgado correctamente ef caso en autos/L. Qe las denominaciones en
piagna delas denominadas MARCAS COMPUESTAS, debe eitarse al ELEMENTO PRINCIPAL & los etectos de
realizar ¢ cotejo para discemnir st existe 0 no posibilidad de confisson entre fes mismas./ M mandinte os
tirler de vanos registros en nuestro pals con & palabra MUNCH._ /.. Mencionamos los sigientes:
MUNICH LIGHT | clase 12 Reg no Y68.880; MUNICH ORIGINAL clase 32, Reg. No 368582 /. La misma
incowpora ELEMENTOS DIFERENCIADORES../... Le dotan de CARACTERISTICAS Y DISTINTIVIDAD
PROPIAS. S, Por tanto, a Ja Sefiora Directore soljeio, dicte resolucidn confirmando fa Resolucain &
N0 ettt e e ki i e e b b A AR R

Que, cormesponde a esta Direccidn resolver sobre i procedencia o no del recurso merpuesto, —-----

Gue, ol realzzar el estudio sobre la posble corxistencia entre ks potencial marca. con s marca ya
existente (oponente), ks marcas en cuestidn deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de formas sucesivi y no simulthnea v, el resultado que srroje la vision en conjunto s el
criteno que debe primar a la hara de determinar si oxiste posibilidad de confusidn entre las mismas -

Que, de gran relevancia a |a hora de realizar el coteyo marcario es el significado conceptual de las
palabras que conforman las dencmninaciones. En ese sentido, s& puede concluir con mendi
que, lis marcay en pugna "MUNICH ROYAL® (solicitante] vs *ROYAL LIGHT™ (optinente)
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POR LA SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 520 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017, ICTADA POR LA
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misma maner, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendran pronunciacion
semejante, ni representan 4 misma idea conceptual. Analizando i marca como un todo, no existen
suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algun nesgo de confusion,—-—---— =

Que, 42 bien las marcas en pugna comparten lettas en comidn, no es menos clerto que cuentin con
elementos diferenciadaores, dentro de sus conjuntos, generando coma consecuenca so inconfundibilidad
en &l plano fonético como el grifico, sin embargo, dicha colncidencia no es sufbciente pari reclsazar sin
mayores mirdmientos la sobcitud de registro,puesto que oxisten otros elementos que deben ser cotejados y
cuse hacen o ki distineidn y posihle coexistencia de las marcas en confiiets -

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colaclkén los argumentos doctrinanios
del Prof. Dr. Andriés Sinchez Herreto, quien en su libro *Confusion de Marcas® explica respecto » las marcas
complejas cuanto sigue; £ mere Aecho de cbliser of drico sgno que compone wna marca, para utilizzrio
e conjuite con oboy elerenlos, en offa mahcs, o pecesariimente implicd que exas marcas fean
confundibies < Asl, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar ka
balanza a favor de [a oposicsdn _‘|:||.:|:|'1I:'E:|d|:| mas atin teniendo en cuenta los demds elementos analizados en
mnmm n la presente resolucien, - R TR RN AR E R TEEENEEIT T EITE I RAE R TR

Que, otro criterio @ ser analizado o I hora de determings la posible confundibilidsd es si existe
cotkiatencia previa en ¢l nomenclador solicitade. 5i ben es o2mo que entre las densminaciones MUNICH
ROYAL (solicitada). ¥ ROYAL LIGHT (oponente), s¢ comparte el vocablo "ROYAL®, existen ofras marcas
registradas que coentan con dencminaciones similares. En ese sentido, segin la bisqueda realizada en
sistema informitico de la Institucidn, fambéén se encuentran registradas las marcas: ROYAL CLUB, Registro
N* 444385 a nombre de Molno Asunceno Alberto Heilfbrunn S.a [moaahsa ) BOYAL CROWN, Registro &
476047 a nombre RC Global Beverages Inc: BOYAL DUTCH POST HORNM, Registro N* 406781 a nombre
United Dutch Brewenes By.: LA QUINTINYE VERMOUTH EOYAL Registro N* 457133 a nombre Matson
Villevert, Société Par Actions Simplifide; COMO ENTRA UNA BOYWAL (SLOGAN), Registro N* 500513 a
nomibyre Antell Comunicaciones Sa., extremno gue demuestra 13 coexistencia pacifica de las mismas dentro
del mercads ¥ que mal podria el titular de | marcs oponente pretender utibizar con esclusividad un
viocatilo can el cual ya corxisten previdmEmte e

Que, siendn asi, el vocablo *ROYAL" deviene irrelevante para el cotejo marcana y debe ser desechado
on &l anblisis ya que los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente. sin que nadie pueda
intentar monopolizarles, tal v como o expresa claramente ¢l At 16 de Lo Ley N® 12904/1998 de Marcas que
textuaimente expresa *Cumnie (3 Marcs consst & Une eliguels 1 ofno SIS CompRaesio [Bor Wi conjuno
de glemento, [t prefeccidn de exclusividad ne se extenderd a los elementos conferudos en ella que firesen
de s comn o pecesano en of comercio” Asi las cosas, en el siipuesto caso de confirmar charn
recurnida, ello implicaria permitic ¢l monopolio de dicho vocablo, violando asi ll.hl:m! '
mercadn dispuesto en la Constitucion Nacional, Art, 107, —-—rresmeagtees = o

Sinctice Histree, Andrin. “Confimdin de Mancs™ Tdnonal LaLey. Asumodm, 2017,



(LTS ST T
+ 3 PROPIEDAD {:}wﬂlﬂtﬁﬂ prl | PARAG .“
INTELECTUAL PARAGUAY  REKU

FREALAN
M e ]
Resobucisn N* ﬂl_g J U

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESCHLUCICN N* 550 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MUNICH ROYAL®, mnmn*mmm&mwmmﬂm
CERVECERA ASUNCTON S.A vrmrresssnsnas

En sintess, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes v al compararlas en su conjunto,
son diferentes, disimiles. originales y distintivas una de otra en todos [os plancs de comparacsin. Por tanto,
exusten suficrentes diferencins que hacen posible su coexistencia pacifica en el registro marcario nacional.-

Cue, luego del andlisis de putos, tras 1a bisqueda en el sistema informatico de marcas, no podemos
detjar de manifestar que el ttular solicitante que cuenta o registro marcario N° 468,434 de la marcs MUNICH
PARAGUAYA, para |a clase 32, misma clase pedida en estos autos, tmbidén con el Registro N° 484234 de la
marcs MUNICH IMPERIAL en la miema clase 12, Registro N* 48432] de |a marca MUNICH IMPERIAL, entre
otrok. Los mismos constituyen una prueba de gue el solicitante ya poses un derecho sdguindo sobre
denominaciones con la palabra MUNICH destscindose no solo como ebemento principal sing como marca
principal de una linea de producion ¥ con la presente solicitud sélo pretende regestrar una marca mis. Al
respectn, el Codigo Civil determing en su Articulbo 1 que “las leves disponen paru-] fuitiuro, fe Henen efectn
retroactive, nl pieden alterar los derechos adguindos®, —————rrrrrerriees S R

Que. en conclusitn, el signo solcitaido podeh cosxdstir pacificamente con e antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que &5 un signo con carscteristicas propias que fa hacen diferente, oniginal v distintiva
de su oponente, por ko que podris dase une coexistencla pacifics entre lis mismas. Conforme a In
afiteriorments expuesto, corresponde confirmar la resoluciim recurrida. —seeeseess e

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERIMA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art 1B CONFIRMAR la Resolucidn N* 5920 de fecha 14 de junio de 2017 dictoda pur La
Mireccion de Asuntos Marcanos Lingiosos. e e

Art.28  DRDEMNAR la prosecuciin de trimites de la soliciud de regstro de o marca
"MUNICH ROYAL®, clase 12, Expediente. HE" SP015/2011, sohicitada & nombre de
COMPANLA CERVECERA ASUNCION 5.4

A3 NOTIFIQUESE por Céduli —rorrerersoseenisns '
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POR LA CUAL 5E CONFIRMA LA RESOLUCTON N* 929 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROTESMA Y

w CLASE 37, EXPEDIENTE N* mmmmm A NOMBRE DE ROTESMA MMH-U.H"

Asuncsn, 1 | I

VISTC: El recurso de apelacidn interpuesto por ef representante convencional de ROTESMA
PARAGUAY S.ALC.. contra la Resolucion N* 929 de fecha 08 de junio de 2018, dictada por [a Direccitin de
jl“.h‘:.l:. l!.l'l——----------|-—---r------|--—r--rr-|--r--|-| LR T T T T T T R i i A g P i i T S IS —— m————

RESULTA:

Que, en fecha 19 de abril de 2018 se presenta e representante convencional de ROTESMA
PARAGLAY 5.A1C, e interpone Recurso de Apelaciin eén contra de la Resolucidn N* 929 de fecha 06 de
jurso de 2016, dictada por |3 Threctian de Mancan, «o e -

Que, en fecha 24 de mayo de 2018 fue dictada la providencia que concedit el recurso de apelacion
||-'|l=|1!"5tn_-_-----——--—---------—-----------|----r--|--|||||-- R I e TS W T ST S STy P N I o s

Crie, en fecha 20 de mayo de 2024, el representante cotvencional de ROTESMA PARAGUAY S.4.1C.

expresd agravios, Esta Direccion tiene por contestada |2 expresion de agravios v Hama autos para resolver
e fechs 27 de muyn die 2O - e s s SR s e

CONSIDERANDO:

Que, s mencionsda Resslucion considera gue ) Que 2 selicitd de registro de fa marca
ROTESMA y obiqiseta ™ hia sidlo presentada par ampanir fos servicios de b clise 37, Que atento al inforine de
actuariada, fa presente solicitud mo ha cumplide con las exigencias formales establecidas en \s Ley 1294/98
de Atareas e e i Resotictadn IINARPTRG N® P T 205 - m ettt s ar s s

Que, entre otros argumentos, s agravia of apelante y manifiesta: Se ha rechazado fa marcs por filt
de docurmerdos refenente 4 s representecidn. /. Mt representante soboité af marcas ROTESMA en vartas
clases que fiseron presentadis en of ado 2002 donde o e e exigencia inscribie poder o carta poder..£_
cha exigencla fue a partie de fa Resolocidn N° IVIS., Uno no estd obiigado & cumplir fo que la Ley no
establece claramente, en este caso ¢ Director de Marces se extralisnitd en e corclicion de atrtondad, mo
podia aplicar una exigencia ya que fa Ley no es refroactiva./l. Solicito defar sin efécto b resolucidn de
rechazo p continde Jos trimites, def expediente, porque lo se establece en [a Ley, es desde of momento de

ET 'L':gmnl o Enres. L. forfuguenlmﬂdumwfmduhmrﬂmmrdrmm#rhnmm dr
Mrﬂs B 1aa FFEIRR S FNFETTEN

Que, corresponds a esta Direccidn resolver sobre [a procedencia o no del recurso interpoesto,——-——

Cuie, la Ley 1294/98 "De Morcas®, en su Artfculo 5, establece los requisitos formales pars b solicitud de
registro de wna marca ¥ entre los cuales se encuentra, el deber de pmentir Una carta pndtr o p:-d-f.-r
especial o general, cuando el intesesado no concurnese personalmente,-— ey el Bl

Chee, asimisme, |z Ley 1294798 “De Marcas”, en su Articulo 116, dice: "B poder-otongado
telegranma, Fix idex o correo electrinicn, # un Agente de la Propiedad Industrial, le habilita

lq.l_-..--_ £l aitin T
Sahi®
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 929 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2014, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROTESMA Y

ETIQUETA"®, CLASE 77, MWWMMhMEMWMT
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acuerdo con su mandato, siempe que of festmonio del poder sea presentade dentro de fos sesenra diss
R A L b e s e e

Quee, la Resolucidn INNAPI RG V= 12005, en el Ar 1* de su parte resolutiva, dispone: *ESTARLECER
un perodo de gracla hasta el OF de Octubre de 2015, para que los Agentes de la Propiedad indestral
imnprman wmpalio procesal & los expedientes, compileten ¥ subsatent cualgurer deficiencia gue podieren
femer fos expedientes que se encuentren fsicamente en ol Departamento de Examen de Fondo, Diveccidn
de Marcas y Direccidn Gereral de s Propuedad Industriall confirme a Ios fundamentos expuestos en of
exordio de i presente resolicidn, franscwrrido of cual e declarent el abandeno o & rechaso de la solicitad
de registm de olicio por el mero tmnscurso del plazo fegal a ser computado desde s Gltima actuscion en o
expedienie. an necesidad de fnstancl de parte’, —————— e ———

Quee. haciendo un someno repaso de las constancias de autos, vermos que bs solicitud de registro de
marca fue presentads en fecha 20 de diciembre de 2012, sin embargo, el poder otorgado por |a recurrente,
fue inscripto en fecha 17 de mayo de 2024. Atendiendo i las disposiciones legales citadas precedentemente,
surge claro que el Agente na ha cumphido con o requisito previsto en of Art. 116 de la Loy de Marcas, en el
sentdo que no ammd el poder debidarmente inscnpto dentro del pluzo de 50 dias previsto, -——————s

Cuie, & bien ka recurrente menciona que *Soficifo de@ar sin efecto la resolucion de rechazo y continile
‘g trimites def expediente” por habser agregado al expediente e poder debidamente mscripto, vemps que
dicha acruacitn ha sido realizads cuando el plazo de gracia previsto en b Rﬂalu.:u:m DINAPI RG N 172015
mencionada ya s encontraba vencido (posterion al 7 de octubre del 2015} - mesa e

Que, debemos recordar que la Resolucion DINAPE RO &° 1772015 establece que ranscurrido el plago
de gracia establecido se declarard el sbandona o el rechazo de la solicitud de registro, v que dicho rechazo
o abandono podri ser declarado de oficio pﬂr el miero transcurss del ;pIJ.-m Ivgtl i ser rnn'quul.-.l-i:h desdr s
GltAS SCHISCION B el Expediente oo R

Cuse, o Qltima, e& importante notar que la inscripoitn del poder fue realizada en fecha 17 de mayo
de 2024, cuando la Reselucion que dispuso ef rechazn di la marca fue emitida en fecha 06 de junio de 2018,
en tanto que | presentacion del poder en estas instancias carece de total valideg - oo -

Cuse, en ese orden de cosay, queda claro que ba solicitante ro ha logrado cumgplir con las formalidades
establecidas en la Ley 12%4/%8 *De Marcas®, ya el Regietro del Poder ha sido extemporines por bo que esta
Dependencia Administrutiva considens que corresponde confirmar la Resolucién N* 929 d.e-ltl-!.d:llumn de
] [ RSN Tl

POR TANTO,
LA THRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. Iv CONFIRMAR la Resolucyiin N* 929 del 06 de junio de 2016 di
i DTETER »oicanns bhiyapninnnay st b e it o H A T S S e s e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCKIN N* 929 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2016, DICTADA POR LA
DHRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROTESMA ¥
ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N® 59852/2012 SOLICITADA A NOMBEE DE ROTESMA PARAGUAY

Art. 20 ORDEMAR e archive de la solictud de registro de la marca "ROTESMA Y
ETIQUETA®, cluse 37, Acta N" 5985372002, solicitada & nombre de ROTESMA
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LA MARCA “AMAZON", CLASE 29, EXPEDIENTE N*® 39684/2014, A NOMBRE DE AMAZON TECHNOLOGIES
1 O T L A Y T RS PSR U PP N uFi e

Ammon. 18 0 NN

VISTX: ol recurso de apelacion interpuesto por oy representantes convencionales de
COLOMBINA S.A. en contra de la Resolucion N° 592 de fecha 14 de junio de 2017, dictada por ls Direcesin
dhe Astiritos Marcarios Litighoses, y; -----—eerreeeereees ~emeeee S o .

RESULTA:

Cpuse, en fecha 23 de junio de 2017 se presenta el representante convenoional de COLOMBINA SA. ¢
inkerpone Recursa de Apelacidn en contra & la Resalucion N® 592 de fecha 14 de junio de 2017, dictada por
]i D'ITI"I.'I.'-lﬁl'I *’Aium 'lhmr‘ui Llnsmil.'ﬁ, e o e 8 g 1 B %8 g o O R 00 B 0 e 8 Gt

Gue, en fecha 24 de noviembre de 2017 fue dictada la providencia que concedid el recurso

Que. en fiecha 30 de noviembre de 2017, el representante convencional de COLOMBINA S.A. expresd
agravios; eh fecha 23 de mameo de Z018, we presenta la representante convencional de AMAZON
TECHNOLOGIES INC. ¥ contesta el traslada de expresidn de agravios v en consecuendcia lama sutos gara
resolver en fecha 11 de agosto de 2008.--—— - T A -

CONSIDERANDO:

Qur, la mencionada Resolucion considera ques 5.7 analizadies las mascas AMAZON (marca solicitads)
vy, COLOMBINA AMAZON (marca opanente), #s de refevancia mencionar que ef solicitante ya posee n
derecho adquirido desde o aio 2001 sobwe |2 denominacidn “AMAZONT en varias clases 3 pombre de
Amazon Technologies, Ine. En puestro palis. Por lo gue ne e halls inciess en singlna de las profibiciones

Qe entre otros argumertos, se agravia el apelante COLOMBINA S A y manifiesta: Y. ef A-guno ha
amitide completamente o andliss comparativo entre lav imarcas en pugna, o5 devir no hay referencia
algure 2 by extrema similitud &n la ortogrifica, fondtics e inclusive B relacion entre les clases cubiertas por
las denomunaciones en conflicto. /. Tampoco se ha dignado en dinmir la mala fe y conducta especufativa
de fa oponente al solicitar fa presonte marca al solo efecto de ebstaculizar la solicitud nacional que mi
marrdarite ha depositado con antelscidn /. Existen marcaedas similitudes en los planos gramatical, grifico,
foritico ¢ sdeoldgico. /. fdentiviad visual /. No existe diferencia entre fas marcas, heche gue vuelve
inmegaire la identided visual entre las denominaciones en coestion_J. Identidsd fondtica_ /L. Demis estd
profundizar sehre las evwdentes amilitudes suditivas exisfentes ehtne ambas, que mdefectibdemente se
provuncing de la misma manera . Exicten suficientes puritos de conexidn entre [as marcas enfremtadas,
coma prara affrmar que ol registro de fla marce solicitada casard confusidn ertoe las mismas, conflisidn que
resulta Giciimente perceptible desde los planos visual y fomdtion, raedn por b coal ls postbilidad de que la
marca solicitada Yea registrada queda vedada a tenor de las disposiciones contensdas en nuestm
Marcas, pues no existe sada rias confundible que dos marcas idéntices”./. Producros fdénticos, 8 mis de
fa tdentidad en cuanto @ b denominacidn, (3 mencionada salicitud tambidn ha sidoe depositads en fa clase

Ap. Ol g
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 592 DE FECHA |4 DE JUNIQ DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITRHGHOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE
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ntermacional 22 [ que se encuentra directamente relacionada /. De concederse el registro de L murca
AMAZON® o favor del solicitante. /., Se estaria induciendo a confusidn wWo asociacion al jpubilice
consumidor pues dste creerd que los productos offecidos bajo [n marcs SAMAZONT estin en extrecha
melacidn con fos productos de b marcs SCOLOMINA AMAZON® que va conoce. . Derecho adquiridis. /.,
Mi mandante cuenta con urme extensas sta de regotms extranyeros, fos cuales han sido presentados e el
estadio procesal correspondiente, ¢ sin embango, este hecho no fue femido en cuents por ef A-guo af
harternto de fusgir esta controversia,.l., En medn de o expiesto, oportinamente dictar resalucidn en
i 5108 PTes i RESEANICIIn N SOOI R st

Que, |a representunte convencional de [ firms solicitante presenta ol escrito de contestacidn de la
expresiin de agravios y entre otros argumentos dice: ¥ ) que no-existe extreon simiditud n e b ortograffa
o en by fondoes entre [y marcas en pugna, come b afirma i oponente./. Haciendo un andlisis
comparative donde saltan @ ls vista las grandes diferencias entre ambas denominaciones../.... L marca
uponenle e wna marcad compuests, con dos elementos, COLOMBINA v AMAZON, siendo &f peumer
elemento, adernds de ser el princpal v protagdnion, L parte perscipal de su nombre comercial, Colombing
S Quir la marca pedida por mi representida es urne marca senple. de o solo elemento, AMAZON, e
cual es I parte pencipal del nowmtre comencial de mi mandanre, Amazon Technologies . Results
temerano ¢ iresponsable afirmar que mi mandante posee mala e v copducta expeculativa. £, Pues m
representada ya o5 projuctany, en puestro paels, de lo afareds marcs TAMAZON® en varias clses. /., La
marea "AMAZON® de mi representada ya se encuentra registrada EN NUESTRO PAIS desde af afle 2011, en
vartas rlases.. Extos registros otongan @ mi mandunte un derecho sduinido sobre dicha denominacian y
e &l presents regitno solo pretende extender su denecho ) consecuente profecondn a ofra clase. .. g b
viene utilimndo desde hace hastante tempa, por lo cual ex amplismente comocida v diferenciada../.. £
derecho exclusive gque ef reglat de una marce ctorga se cincunseribe al dmbito termitonial de niesin pad,
e concordancia con lo establecido en ef Articulo 18 de fs Ley de Marcas. /.. Dado que s marca oponente
Cuents con wha etiqueta de fa edal carece la solicirud de registro de fn mance SAMAZONT /. Ademids del
hecho de que ésta fie depositada pare amparar en la clase 29 “rodos ks productos”, en tanto gue la marca
"COLOMEMNA AMAZON fue solicitada en forma fimiteda, pretenduendo ampardrese en la clise 29 solamente
Taleas. frutas y legumbres en conserve, pimientos en vifiage™.i'. Se alejan aun mis las posibilidades de
confiusin ertre las mismas..f.. Cabe destacar gue AMAZON e tna compaiia estadounidense de comencio
electrdnicg ¥ servicics de compirtacidn en la mebe a todos los niveles con sede en la cudad estadouridense
de Seattle, Estado de Washington./ Amazon ha establecido sittos web independientes para Estados
Unidos, Canadd, Reimo Unido, Austraiia, Alemania, Austmia, Frincia, Chine, jupde, fala, Fxpafa. /. Estd
totalmente diversificads en diferentes fineas de productos, ofreciendo DVD, ©0 de midsica, software,
videofuegos, electrinics, rops, muebles, comdols, Ubros_ /. Ex |3 marca de retald mds vatioss del mundo
segen ef imdice BrandZ.. /.. Mi mastsdirete, Amaron Technologies, ne necesits aprovecharse ni ded renomiwe
i ded prestigio die tercevos dade gue v gosr de enorme fuma en nuestro pais ¥ en of mundo sotero™ (|-

Que, corresponde a ests Direccidn resolver sobre la procedencia o nd del recurse interpuesto, ------— i

Que, uno de los crtersos al analizar la posibalidad de confusion marcana es evaluar .Llns-.l.qpm:h A
conjiinto, 4in lﬂl!'ll:thllﬂ :l-l:*lm:nﬂmnnm -:h:' forma sucesiva ¥ no umulhlm:.- y. &l ruull.:dn 1;||.'||.- e I
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 592 DE FECHA 14 DE JUNIC DE 2017, DHCTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
J;:ELHM‘W,ELMEH.WEJHHE N 196342014, A NOMBRE DE AMAZON

posiilidad de confusién entre Ia solicitud de regstro de a marcs AMATZON, solicitada en clase 2%, con la
ﬂ'Fﬂ:IMnlE m”m”ﬁ m. S T I N TR NI N I E NN L S i 0 il o 8 e et e e e et - e

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de mances de fibrica v de comercio™ gue:
“Para apreciar la postbilicad de confiddn no son determinantes lox diversos detalles. sino (as caractenisticay
tipucas, la impresidn general v los principales elementos def signe”. En ese sentido. corresponde analizar si
en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados
T 8L ranunm—----------n T I O O T 0 i e e ey

Que, analizando of campo ortogrifico de la solicitante "AMAZONT v la marea oponente “TOLOMBINA
AMAZON, s bien e derto que las denominaciones analizadas contenen similitudes entre &, no
necesariaments causaran confusion en e seno del pabdico consumider pues, én 34 conjunto, dejan una
impressdn visal muy diferente. De dichas difecencias ortograficas se genera un distintive fonétco. debwdo
a que al promunciarias una a continuackin de la otra, tenemos que la impresidn auditiva que generan ambas
T I LI B T, - e

Que, en ese sentido, cuande de confusiones se trata, truemos a colacion lo dicho por el autor jorpe
Otamendi en su libro “Derecho de Marcas® nos dice: “E contenido concepruy) es de impeovtancia
derermrnante para decidie vna inconfundibilided, cvando es diferente en las marcas en pugna; porgue fal
contenido fecifitz enomemente of recoerdo de I marca® v liego manifiesta “En f cotefo marcano tivnr
tra gran irfluencu of gue wna de las marcas tenga un corttenido conceptual, o ambas, si son diferentes” El
publico. consumider podrd recordar con mayor feilidad ews marcas ¥ no se defurd Jevar por otras
similitudes grificas o auditivas. Por tanto, podemos conchuir que, teniendo ambas marcas un contenido
conceptual diferente, cubriendo inchuso ls misma clase, ellas no san susceptibles de caukar confusian en ef
cansLiinickise, -——- e e e o e e o e e R e e B B LR R R B R eSS

Que, tal ¥ como lo menciona el sobotante, AMAZON TECHNOLOGIES INC. cuenta el registro
marcano de |a marca AMAZON, clase (9, Registro N° 43078%; clase 38 Reghtro N* 420974, clase 4] Registro
N* 4260793, clase 45 Registro N* 420920, clase 35 Regntro N* 420791, clase 42 Registro N® 420794, clase 09
Regestro N® 430790, clase 18 Repgistro N° 420792 entre otros, En ese sentido, mal podris el oponents alegar
que se veria afectado por una eventual coexistencia con s solicited hoy objetada. Sencillamente, e
soficitante pretende ampliar sa protecodn con la denominascidn sobre la cual va tene un derecho
SOOI A rare B 40 B - e T T T —

Que, adicionalmente, corresponde analizar si [a solicitud de autos es una marca notorie. Al respecto.
et sabido gue la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los
productos o servicios que distingue. Pars otorgar ln calificacksn de notorda a ung marea se deben conjugar
tres elementos: “La anfigtedad de ls marca, un emples extendido y un esfoerzo publicitano importante®,
En ese sentido, AMAZON, o8 una corporacidn estadounidense de comercio electrdmico v servicios de
computacion en la nube a todos los niveles. Es una de las pomerss grandes companias en vender bienes 3
través de internet, Es la marca de venta al por menor mis vahosa del mundo, Coe, tenemos asf, que la
marce solicitads es una marca intensamente utihzeda, de gran difusion v goza del caricter de noton
tantn, esti Direccidn no encuentra fundamentos legales que impidan que s solicitud de regj
e R L R w v .
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Resolucitn N® ﬂ"_x,.: L ?
POR LA CUAL 5E CONFIRMA LA RESOLUCION N® 592 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2007, DICTADA POR LA

DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEIMENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "aMAZON®, CLASE 29, EXFEDIENTE HMMAWDEMW

-

Que, corresponde recordar que cuando hablamos de marca notoria, nes referimos a aquella gue e
natablemente conocida en el sector especifico de bos productos o servicios que distmgue. Esta proteceion
se brinda més alld del princyplo de priordad registral. Por su parte, e E-nl.'l'rcmnd.l,' Paris establece en su art
& bis protecciones especiales a las marcas notoriamente conocidas, -~ = - S e e

Que, como es sabido, la notoriedad de |3 marcs debe ser probada. La doctring nos ha mostrado
ciertok criterios o pardmetros a tener eh cuenta a fin de determinar s la marca es notonia: *&! Tibunal de
Comunidad Andina ha estableciio eniterios pam decermunar i condicidn de notons de una marca, gue
corsidenimos wWiidos paval neestro derecho, Son Jos sguentes: @) [ extensicn de su conoomiiento en of
publice consuntidor como signo distintivo de los prodictos o servicios para fa cual fue concedida; b
irtensidad y ef dmbito de difisian y publticidad o promocidn de la marcay o le antigUedad de fa marca v su
uso constante; d) el armilisis de le produccidn y mercadeo de los productos e distingee s marca™ e

Que, slendo usl; la denominacidn solicitads goes de un amplio reconocimiento en varios sectores del
comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida ficlimente por el pablico
consumador. s decir, constituye una merca notoria dentre del mercedo naclonal - —mrmeeees -

Que, &l respecto, vemdas que existen suficientes diferencias, en el plano visual, pueden noturse o
simple vistn que. la extensidn de la construcerin de lo marca solicitada, genera otro impacto, muy diferente
al de la marca opanente y bajo ningtin concepto podrian causar confusicon en e pablico consumidog. -

Que, anahradas las marcss en pugna ésta dependencia administrativa considera que la marca
salicitada “AMAZON® nt causaria riesgn de confusidn o de asociacion ¢on la marca oponente
TOLOMBINA AMAZON °, asi come tampoco menoscabarka tos-derechas de la firma oponente, por lo gue
corresponde confirmar L resaluoidn reCurHdE. oo e

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1¥ CONFIRMAR la Resslucidn N* 592 de fechs 14 de junio de 2007 dictada por la
Direccitin de Asuntos Marcarios LiGgIoms. --—----——rmm e oo s

Art, 2% ORDENAR &2 prosecucion de trimites de b solicitud de registro de la marcs
“AMAZON®, clase 29, El'i[.!dlﬂl'lll N~ MH solicitada o nombre de AMAZON
TECHNOLOGIES INC.. B - —eaa

[Xrer _L_ﬁn': =1 Pl Zrabaromial

o aned e Mielea, Theteu b Pasgeidee de Mlanoss Sismbin. Anssain 191
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Resolucidn N* Q LY

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTON N* 593 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDMENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA H-'IAIEIH‘ CLASE 30, EXPEDHENTE wmmnmmmm
INC. IiF AR N PO L RO T heinN i &

Asumcean, 148 -"

VISTCE el recurso de apelacion interpuesto por bos representantes convencionales de
COLOMBINA S.A: en costtra de |a Flemlu::lﬂrnﬁ 597 che Eﬁ;l‘u 4 ;trjl,mm.i- 2047, dictada por ta Dereccisn de
Asunitos Marcanios Litkgosos, ¥, - Lt R R AL L L LLEELEES S s

RESULTA:

Que, en fecha 23 de junio de 2017 se presenta el representante convencional de COLOMBINA S.A. ¢
interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucidn N* 591 de fiecha 14 de junio de 2017, dictada por
lu Dereccion de Asuntos Marcanos LI giosos, « s e

Que, en fecha 08 de agosto de 2007 fue dictads la providencia que concedit el recurso interpoesto ——

Que, en fecha 31 de agosto de 2017, el representante convencional de COLOMBINA 5.A. expresd
agravios; en fecha 21 de noviembre de 1017, se presents ls representante convencional de AMAZON
TECHMOLOGIES INC. ¥ contesta @ traslado de -E:i.'prpldﬁn e :p;r.nrl.{n- ¥ en consecuencia lkama autos pnr.]
resolver en fecha 07 de febrero de 2018, - R

CONSIDERANDO:

Qrue, la mencionada Resoluckin considera que: .. ) anafizadas fas marcas AMAZON (marca solicitada)
vs, COLOMBINA AMAZON (marca oponenite), ex de relevancia mencionar que of solicitante ya posee un
derecho adquurado desde ef afio 200 sobre I denominacion "AMAZON™ en vartas clases 3 novnbire de
Amazon Technalogres, Inc. En noestro pais, Pbr}nqufnﬂﬂ falla lnmmrnmngunidehpmhmmnnﬁ
extabiecikdas e el Art. 2 de s Ley No [ 294098°.(. ).~ e

Que, entre otros argumentos, se agravia ol apefante COLOMBINA S.A. y manifiesta: ..) of A-guo ha
omitido completmmente e andlisis comparativo enfre lis marces en pugna, es decir no hay referencia
alguna a fy extrema similitud en 2 ortografica, fondtica e inclasnve fa relacidn entre las clases cibiertas por
lay demarmnacions en covrilicto. L Tampoco se ha dignado en dirirnir b mala fe y conducta especelativa
de la oponente al solicitar & presente marca al salo efecto de obstaculizar e solicitd nectonal gue mi
mandante ha depositado con anteBcian /- Existen marcadas sirmiitudes en los planos gramatical, grifice,
fordtico & Meologico.../., Identdad visual. /. Mo existe diferencia entre Lis marcas, hecho gque vaelve
inmegabie fa identidad visual entre las denominaciones en cuestidn,. L, (dentided fonética../.. Demds est
profundizar sohre fas evidentes similitudes suditivas existentes entre ambas, gue indefectiblémente se
prangnciara de e musma manere. /. Existen suficientes puntos de conexidn entre las marcas enfrentadas,
CONTIC para airmar gee & registro de lr marca solicitady causard confusidn entre Lis mismas, confusicn gue
resuilta fAcilmente perceptible desde los planos visual y fondtico, medn por la cual la posibiided de que fa
marca solicitads sea regrstrada queda vedada a tevior de [as disposiciones conteridas en mestra ley -r.h'
.'I.-:r.l.rt'.l.'.'. Pues ho existe mida ks -:umﬁmq:ﬂ'bk Qgrre n’m MATAN .h:l'é.r:n’r..ﬂ'_.-"_ .Fmdurm :-#.rm i 4 T
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESQOLUCION N* 393 DE FECHA 14 DE JUNID DE 2017, DICTADA POR LA
DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSQS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO [HE
LA MARCA "AMAZON®, Cl.n'uEEEH.EHPEIHEI'ﬂ'E H'MMUI#.AWDEMHTEEIML&EEE

AMAZON" a favor del solicitante /. Se estaria mduciende a confusidn v/ asocacion al pablico
comswunidor pues dste creerd que Jos productos ofrecidos bajo ln marca SAMAZON® estin en estrechas
refacidn con fos productos de fa marca SCOLOMBINA AMAZONT que ya conoce... L., Derecho adiquanid.. 2.
M mandante cuenta coh urd extense et de registros extrameros, los cuasles han sido presentadon e el
estadin procesal comespandiente, y sin embangn, este hecho no fie teoido en cuenta por ef A-quo al
motnenin de jiegdr esta conbroversize, /. En r.'l.t-r:l.n dr Jos e:pm-stn- i:||r.|-|:|-r'.|‘l..|.|'.|.a'.l'r:enr:t- .:drrr.:r rﬂi:l.l'r.rﬂd'rr eh
fodas sus partes la Resolciin N* 5932017, -

Quue, la répresentante convencional de la firma solicitante presenta of escrito de contestackn de la
expresuin de agravios ¥ entre ofros arpumentos dice: Y. ) gue no exeste extremna sailitud moen b ovtogratia
Al en s fondtica enfre (s marcas én pagna, come Jo afirma [ oponente. /. Haclendo un andliss
comparativo donde saltan a la vista las grantles diferencias entre ambas denormnaciones..,.. La marca
oponente o3 Una marcs compuests, con doy elementos, COLOMBINA ¥ AMAZON, srendo ol primer
elemenite. ademis de ser of principal ¥ protagdmice, la parte principal de su nombre comercial, Colombing
SA. Cure la marcs pedids por mil representada o3 wina marca gimple, de wn solo elemento, AMAZON, of
cual £5 le parte principal del nombre comercial de mi mandante, Amazon Technologies. /. Resulta
terneranio ¢ fresponsable: afirmar que mi mandarte posee mada fe y condects especalatna.. /. Poes mi
represertadd ya e propletaria, en msestro pals, de f sfamads marca “AMAZON" en vanas clises, . La
marea "AMAZON™ de mi representads ya se encientra registrads EN NUESTRO PAIS desde & afto 2011, en
VAFIAS Clases.../.. E5T0s Fegisiroy olrgan 4 mif mandante un derecho adiguirido sobre dicha demomminacion y
cor el presente registro solo pretende extender st devecho y consecuente protecoiin o ofra clise. 2, que b
viene uidizando desde hace bastardte tempo, por ko cual es ampliamente conooida v diferenciada, /.. El
derecho exclusive que ol registeo de ina marca otorga se crcunscrioe &l dmiuto territorial de nuestro pais,
#f1 concordancia con fo establecido en el Articude 18 de i Ley de Marcas /. Dado gue l» marca aponente
cuenta con und etiqueta de la cual carece la soficihud de registro de fa marce SAMAZON®/.. Ademds de/
hecho de que dsta fue depositads pare ampararen l CLASE 30 “todos los peoductos”, en tanto guee b marca
TOLOMAINA. AMAZONT fue splicitada en forma limitada, pretendiendo ampaarse on fa CLASE 30
sofamerite Slaleas, frutas v legumbres en conserva, pimientos é&n vinagre™l. Se dlejan ain mis L
pasibifidades de confusidn ente las mismas.J. Cabe desfacar gue AMAZON & we compariis
estadoidense de comercio electrdiioo v sendcios de computacian en & nube o fodos ios niveles con
sede en la crdad extadounitlense de Seattle, Estade de Washington. . Amazon ha estallevido sitios web
independientes para Extados Uniclos, Canadd, Reino Unido, Australia, Alermanda, Austria, Francia, China,
faprhn, fralia, Espafta./. Estl totasimente diversificady en diferentes lineas de prodisctos, offeciendn DVD,
CF e mckssca, soffware, vadeojuegos, electrinica, rope, mureties, commuds, ibros../. Es i marca de retall s
vafiosa del mundo segidn ef indice SrandZ.l M mundante, Amaron Technologies, no hecesita
aprovecharse mi del renombre ni del prestigio de terceros dado que ya goza de enorme fivna en nuestro
s B el I B et st bR b e

Que, corresponde  esta Direcoiin resolver sobae la procedencia o no del recurso interpuesio, ~—---

Quie, unn de los criterios al analizar la posibilidad de confusidn marcaria es evaluwar a los gnos en w
conjunto, sin amificiales desmembraciores. de forma sucesiva v no simultinea v, of resultado que srroje
visidn en conjunto es el criterio que debe primar a ks hora de determinar si exste posibalidad e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 593 DE FECHA 14 DE [UNIO DE 2017, DICTADA POR LA
N DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "AMAZON", CLASE 30, EXPEIMENTE WMAMHEDEMHW

Que, comresponde recardar que cuande hablamos de marca notoria, nos referimes & squells que es
notablemente conocida en el sector especifico de los productos o servicios que distingee. Esta protecoidn
se brinda mas alli del principio de providad regestral. Por su parte, of Convenio de Pars establece en su art.
& bis protecciones especiales 3 las marcas notonamente conocida, «———-eeeeeee R PO

Que, como es sabido, a notonedad de la marcs debe ser probada. Lo doctring nos ha mostrado
CHETLOS CTiterios O parimetros 4 tener en cuenta a fin de determinar si ks marca es notwria * £ Trbunal de s
Comumdad Andina ha establecido criterios para determinae b condicidn de notars de ha marca, que
consideramas vilidos para nuestro derecho, Son lox siguientos: 3) s extension de su conocimiento en &
puibdico consumidor come signo distienive de fos producios o servicios pam b coal foe concedida; b) s
intensidad y el dmibito de diftsicn y peblicdad o promocidn de fs marca; c) fa anpgtedad de e marca y s
sy canstarne; o) el wnidlims de ks producedn p mercadeo de los procuctos que distingue la marca™ -« — -

Que. sienda asi, o desominacidn solicitada gora de un amplio reconocimiento en varss sectores del
comercity pues gerwera una identidad especial, siendo una marca reconocida F.'q:drun:-;- por el puhlu-u
consumidor, es decir, constinuye wna marca notoria dentro del mercado nacional, - VR AT A

Que, al respecto, vemos que existen suficlentes diferencias, en el plano visual, pueden notarse a
skmplee vista que, la extensidn de |a construccion de la manca solicitada, genera otro impacto, muy diferente
al de la marca oponente v bajo ningln concepto podrian causar confusidn en el pablico consumidor -«

Cuee, anabzadas las marcas en pugna, #5ta dependenca admimistrativa considera que i marcas
sobicitacls “AMAZON® no causaris rlesgo de confumidn o de ssocicion con la marcs opanente
SCOLOMBINA AMAZDN °, asl como tempoco mencacabaria los derechos de la Frrnd. npr.u'l.rmq' 'F|-r.|r la qur
corresponde confirmar |3 resoluckon recurrida, —

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Armcl®  CONFIRMAR la Resolucidn N* 593 de fecha 14 de junio de 2017 dictads por la
Pireccion de Asuntos Marcarios LiGomos, e

Art. I® ORDENAR la prosccocién de trimites de b wolicitud de registro de la marca
"AMAZONT, clase 30, Expediente N® J9S852004, s-ullrlmdu: a nombre de AMAZON
TECHMOLODGIES INC. i esses bbb ressnbbaas z

Art. 3® NOTIFIQUESE prosr Céduila, et "

CCarretio Mbisline. Derniies Peingmiio & Sarcea, Areslon, Sesicon, 1596)
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Resclucién N° ”, B
U QO
POR LA CUAL 5E CONFIRMA LA RESOLUCION N 393 DE FECHA 14 DE [UNIO DE 2017, DICTADA POR LA

DHRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "AMAZON", CLASE 30, EXPECHENTE N® 396852014, A NOMBRE DE AMAZON TECHNOLOGIES

posibilidad de confussn entre la solicioud de t'ugur.m de la marca AMAZON, solicitacla en clase 30, con |a
oponente COLOMBINA AMAZON, -

Cue, a respecto, expresa of Dr. Brever ensu libro "Tratado de marcas de fibirica y de comercio” que
“Para aprecier la posiisilichd de confliside no san defesminantes los diversos detalles, sino las caracteristicas
Hiveas, fa impresicn general v fos principales alementos del signo”, En ese sentido, corresponde analizar si
en el caso de autos existen sufioentes diferencias entre los ;:rhwi‘pll-!l elementos de los =Ignl;u- analizadoy
Engumnlmﬂ T A R EE A R I NN EEE NN EEISAEEEEIEEEEREE ISEEEEEIIEEES

Que, unalizando ¢l camps onografico de la solicitante “"AMAZON® y 1a murca oponents "COLOMBEINA
AMAZON®, 51 blen es clerto que las denominaciones amalizadas contienen similitudes entre s, no
necesariamente causardn confusion en el seno del pdblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresstn viswal muy diferente. De dichas diferencias ortogrificas se genera un distintivo fonético, debido
a que al promunciarias uno @ contmuasckin de la otra, tenemos que la impresion auditive que generan ambas
ex diferente una de otra. s e e e S et

Que, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, traemos 3 colackon lo dicho por el autor Jorge
Otamendd en s libre “Derecho de Mareas® nos dice! “Ef contenido conceptual &5 de importancis
determinante para decidir ina inconfunditilidad, ceando ex diferente en las marcas en pugna; porgue tal
contentdn facilita enormemente o recuerdo de s marcs® v luego mamifiests “En &f cotejo mircario tene
eeha gran infloenci of gue una de las marcas tenga bn confemido concepival, o ambas, & son diferentes” El
plbbes consumidor podrs recardar con mayor facldad esas marcas v no se dejfard llevar por otmas
umilitudes grificas o auditives. Por tanto, podemos concluir que, teniendo ambas marcas un conterdo
conceptual diferente, nlh‘lmtln incluso la misma rlﬂ'l.- l.'Jli'l-I'H.'-li:I'i'l n.m:l.-p'r-ll:rhl dt cavsar confusion en r1
CORSUIBBAOL, —eemesmmimssieas e e et ves

Quee, tal v como lo mencona el wolicitante, AMAZON TECHNOLOGIES INC, cuenta el repistro
marcarsn de la marca AMAZON, clase 09, Registro N*® £20789; clase 38 Registro N* 420974, chase 41 Registro
N* 420791, clase 45 Registro N° 430920, clase 15 Registro N° 420791, clase 42 Hegistro N* 450794, clase 09
Registre N° 42070, clase 38 Regiatro N® 420792 entre otros. En ese sentido, mal podsria ef oponente slegar
que se veria afectado por una eventual coexistenca con la solictud hoy objetada, Sencillamente, «f
solicitante pretende ampllar su proteccldn con la denominacidn sobre b cual ya tene un derécho
ntiquirido desde el afio INE e ———————————r——

Que, adicionalmente, cormesponds analizar si la solicitud de sutos e una marca notora, Al respecto,
e sablde que fa marca notore es squells amplismente conecida por el sector al que se destinan bos
productos o servicios que distingue, Pam otorgar la calificacién de notona a una marca s¢ deben conjugar
tres elementox "Ly antigdedsd de ls marcs, in empleo extendido v un esfierre publicitane importante”
En ese sentido, AMAZON, e una corporaciin estadounidense de comeron dectrimico y servicios de
compartacidn en 3 nube a todos los niveles. Es wia de |as pnmeras grandes compafias on vender bsenes a
través de mternet, Es ko marca de venta al por menor mds valiosa del munda. Que, tenemos asi, qu¢ la
marca sedicitada es una marca intensamente utifizada, de gran EEIFHFIﬁﬂ}' gora del r-mlr:tndf ;
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIHON N* 213 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA
MMRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALISSA'S Y
ETIQUETA®, CLASE 35, EXPEDIENTE N* 04315/2022, SOLICTTADA POR PVC PARAGUAY S.A

Asuncion, | C i

VISTO: El recurss de apelacitn interpuesto por e representante convencional de PYC PARAGUAY
S.A, contra In Resoluckdn N® 213 de fecha 23 de enero de 2023, dictada por la Derecciton de Marcas, y; «oreeeees

RESULTA:

Que, en fecha 16 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de PVT PARAGUAY
SA e Interpone recurso de apelaciin en contra de la Resolucion N* 219 de fecha 73 de encro de 2023,
dictaida por la Direceidn de Marcas, —---——rreremees AR LA bR st

(e, en fecha 22 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedid ¢ recurso de apelaciin
rn i T R L RN C L R R S T S e N R O S

Cue, on fechs 28 de pumio de 2023 e representante convencional de PYC PARAGUAY SA expresd
ngravios. Esta Direccitn tiene por presentada la expresion de agravios v llama autos para resolver en fiecha
4 de gulio de 20283 — e e e s

CONSIDERANDO

Qrue, la Resolucion recuimida considers: 7.0 habidndose realfeado b busqueds de antecedentes de la
citacls marca, se i constatado b existerc en dicha olase de fa marca "ALYSSA ASHLEY", registrada cars el
nuirmero 457775 en fechs 06 de febrero de 2017 a favoy de HARAY S CORPORATION N.¥ Comentaric: (e,
amiias denominaciones son Ccasl idémiicas, muy semejantes, mo podrin tener coexistercls pacifics en wna
Misma clise sin crear rledgo de confision enbre los consumidoves; por fo que de conformidad al articwdo 6
de g Ley N* 120498 e Marcas, no ha lugar @ Io sotlcitadn, ™, - T R PT

Quie, s& agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa; *(-) 51 bien ambas denominaciones
comparten ja partfeuls ALISSA, no es menos certo que la marca antecedente estd compresta y
acompariadas de otros elementos que fa hacen diferentes y suficlentes pard permitic ia coexistencis
jpacifica entre fas marcas en cuestion v a su ver mencionar gue f solicirud de my mandsnte va scompaiad
de una etiguets of cual realizs un importante aporte v matena de distinthvidad. L La solicitid de my
mandarite comercializa “venta de toallitas impregnadis de fociomed cosmélicas, de productos cosmétions,
de preparaciones desmaquillantes, de lociones farmacéuticas, de sofuciones de fimpéezs para lentes
afftilmmicos, de preparaciones anhibactenanas, de repedentes contra insectos, oon anbsepiicos, 0on lociomes
medicadas, con un fmpisdor de fz piel foalims hgiénicas, toallites para bebés impregnadas de
preparaciones de lmmpiesa, toallitas impregnadas de lociones cosméticas para la higiene vaginal, foallifes
viginaies perfinnadas, foallitas vaginales pnpregradas de lociones cosméticas, para wse médice, toailites
humedecidas con locidn farmacfutica, Inciones farmactuticas, toaillites de tocador de materias fextiles para
A cara, toallites antestiticas pars secadora” v [a marca antecedente “preparaciones para blamguear ¥ otras
sustancias para fa colada, preparsciones para limpear, pulin, desengrasar v raspar, (preparaciones abraivas ),
jabones, perfumeria, aceites esenciales, cosmétivas, locones para of cabello, demtificos /L. Al mandante
cuenta con ef registre de dicha marca ALISSA'S Reg. S55745-5557046_ /.. El mteelar de Ja marca antecedente, no
ha promovide oposcidn pueden  coexistic pacificamente entre s(y logicamente no lesion,
derechos. /. Por tanto en merito de lo E'J.'j.l-l..lﬁl!'n:t. clic:rar r:'m.ru:klu revocando en todas &
Resolucidn N* 2132023, = bbb b b b bbb s et -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 213 DE FECHA 23 DE ENERD DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALISSA'S Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N™ 04315/2022, SOLICITADA POR PYC PARAGUAY S A —--omoeeees

Quw, cormesponde a eata instancis adminmstrativa resolver sobre i procedmcia o no del recuno
T R RS —

Que, en primer término, ks marcas en cuestion deben ser analizadas en s conjuntn, sin artificlales
desmembruciones, de forma stcesiva ¥ no gimultanes v, 8l resultado que arroje 3 vision en congunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar s existe posibifidied de confusion entre las mismas, -

Que, correaponds & ests instancia adminisrativa resclver & cabe o o la posibalidsd de confusion
entre [ solicitud de registre de 3 marca "ALISSA'S Y ETIQUETA", clase 15, con el oponente "ALYSSA
ASHLEY", clase 09 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un snilisis desde ks dptica de los
T a1 L L R e e et

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su ibro "Tratado de marcus de Bhnoc y de comercio® gqua;
"Para apreciar la posibilidad de confusidn no son determinantes los diversos dealles, sino bis caracteristicus
tipicas, la impresiim general ¥ los principales elementos del signo.” En ese sentido, corresponde analizr s
en el caso de autos exiten suficientes diferencias entre bos principales elementos de los signos analizadios
B B e T T T T T T T T e e

En ese orden de ideas, se advierte que ba marca base de rechazo cuenta con dos vocablos, mientras
qus |a solicitads s encusntrs compuesta par un solo vocabls, gendo disimiles tanto en lo fonético como
en la longitud de ambas denominaciones, ¥ ademds en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las
coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente i mucho menos de considerable o
sigruficativa magnitud: 5S¢ puede percibin a smple vists b diferencla exsstente entre L mismes————

M.EM‘ETI:TFEQLFETA (marca solicitada), y
ALYSSA ASHLEY [marca base de rechazo)

Quee, s bien o3 clerto gue las desominacionss analizadas contienen similitudes entre 3l fo

necesamamente causarin confusion en el seno del pablico conswmidor pues, #n s conjunto, dejan uns
LR PRl vEsSRal Ly e B - o oo o

Que, de dichas diferencias ortogrificas se genera un distintive fonético, debwdo & que al
pronunciarias una & continuacion de la otre, tenemos q;u& In 1rn.pre-uﬁn auditiva que peneran ambas &5
d'lﬁ'l'l:"ﬂ!ﬂ l.ll'l:l-dﬂm'—'—“““““'“— RN TSR TSR TR b T W TR Rl bl

Gue, al realizar ¢l coteyo de jas coberturas de [as marcas analizadas en ol caso de srtor, vemos que [a
marca base de rechazo *ALYSSA ASHLEY * registrada para productos de lo glase 03 comprende: Todos lox
artfculos de la cloe 3, comprendiendose entre ellos preparaciones para anguear y ofras sustancias para ls
cofedi, preparaciones pard limplar, puly, desengrasar v orespar, (preparaciones abrasnas), jabones,
perfumeria, aceites esenciales. cosmeétices. fociones pare ef cabedlo, dentiificos™; mbentras que lo marca en
trimite de registro “ALISSEA’S Y ETIQUETA" solicita a cobertura para los gerviciog comprendidos en la ¢lase
3% “Tmporfaciin, EXportacion, comercializacidn y venta de roallitas impregnadis de lociones cosmeéticas, de
productos cosmétivon, de preparaciones desrraguiliantes, e lociones farmacdutices, de saliciones de
lmpiesa para jertes offilmices, de preparacones antibactenianay, de repelfentes confra msechos, con
antisdpticos, con lociones medicadas, con un fimpiador de G plel, toatlites iglémices, roallites para bebés
impregnadas de preparacones de Snguesa, toallitas impeegnadas de lociones cosméncas pare 3 fiTers

G~

vaginal, toallitis vaginates perfumadas. foallitas vaginales impregoades de lociones cogmiticas, pa

T Tl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 213 DE FECHA I3 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA
MMRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ALISSA'S ¥
ETIQUETA®, CLASE 35, EXPEDIENTE N® 04315/2022, 5OLICITADA POR PVC PARAGUAY S A —--emme-

mécien, foafiims humedecides can locidn SGronscdubice, facinnes Srmecduiicas, foallitay de focador de

misterias textiles para fa cara, toadlitas antiestiticas p.l.r.l Secadors v su puﬂhm:hd pﬂr r:.-d.:u Joe mrat-.u.; e
AR FIRARINAL ™, <= mr o mm e s =

A dicho respecto, es conveniente recordar qua el sistems seguido por nuestro sktemas marcario es el
canocido comn umiclase, en virtud del Art, 7 de la Ley de Marcas. €l cual supone [a presentacion de una
sola sodicitud de registro de marca por cada case en la que se pretenda ol registro, tramitindose cada
sobcitud mediante expedientes separedos. De ello derve uno de los prinhciplos marcanos fundamentales, e
die expecialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta silo adjudica proteccidn a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada, Las marcas en pugna g comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
paciica entre las marcas ALISSA'S Y ETIQUETA ¥ ALYSSA ASHLEY —ccsommmmibnsc st -

Cue, en sintesis, las marcas en pugna contienen eélementos diferenciaderes, pero sobre todo,

perienecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caerla en
ety [l dra y P P R Lt LA LR UG LA L AR AL L AL L A SR A LR AR P I A S N A A R LR AR s e

Que, aungue las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente
pars rechazar sin mayores miramnientos la solicitud de registro, puesto que existen otros clementos que
deben ser cotejados ¥ que hacen a la distinedn y posible coexistencia de las marcas en conflicto, En ese
sentido, ni ¢l consumidor mids desprevenido podrd confundie de ninguna maners un producto de un
servico, la diferencia de los implicados aleja indudahlemente toda posibilidad de confusidn, s

Gue. sdicionalmente. queda pendiente dinmir las etiquetas en pugna. Al respecio, vemas que no
existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. ko cual ¢ puede
PR DT B B R oo e e e

marca solicitada marca registrada

74. ({ A4 ﬁ. ﬁ

En sintesis, ambas marcas en pugna contienen elementas fuertes v al compararias en su conjunto,
son diferentes, disimiles. originales y distintivas una de otra en todos los planos de compamcidn. Por tanto,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexitencia pacifica én el registro marcano nacional.--

Que, en conclhusibng, ef signo solicitado podra coexistir pacificamente con el antecedente, en:gml-d&d
de condiciones, ya que ¢s un signo con caracteristicas progaias que |a hacen diferente, original v distie
de su antecedente, por lo que podria darse una coesistencia pacifica entre las mismas, Confo
antertormente expuesto, correspondn revocur a resolucin recurmida. e
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Resotucion {} .

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 213 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALISSA'S Y
ETIQUETA®, CLASE 35, EXPEDIENTE N* 04315/2022, SOLICTTADA POR PVC PARAGUAY S.A. -wsemssmssscnssmaaas

PO TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA FROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELYE

Art. 1v REVOCAR la Resoduciain N* 213 de fecha 23 de enero de 2023 dictuda por la Direccion de
Hnmu I P A TP I W PR ey oyt TR WO I SRR e S I B ST W L AR i L e B L L S T T e ek

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramates de la solicitud de registro de la marcs "ALISSAS Y
ETIQUETA®, clase 35, Acta N 043152022, solicitada & nombre de PVC PARAGUAY
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 621 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ALZARA Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N* S§73572021 A NOMBRE DE
INIVERSIINES (3, S, ~-veerrrevreeeememrmsmammeanessmsnans RS

Asuncion, 18 SER 20

VISTO: el recurso de apelacidn interpuesto por la repressntante convencional de INDUSTRIA DE
DISERO TEXTIL, SA. (INDITEX, S.A.) en contra de la Resolucion N* 621 de fecha 05 de septiembre de 2023,
dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios LIEIOSs, ¥ -« e s s

RESULTA:

Que, &n fecha 13 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de INDUSTRIA DE
DISEND TEXTIL, S.A. {INDITEX. S.A.) & interpone Recurso de Apelacitin en contra de la Resalucian N* 421
de fecha 05 de septiembre de 2023, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcanios Litigiosos, -«

Que, n fecha 20 de lelml:ln:' I:Il.- 2023 fue dictada la 'Flr'ﬂ'lﬂd'l!l'l'l:li que concedit ef recurso
nﬂﬂpﬂﬂ‘ﬂﬂ- S———— PP aa T = e o A R R

Que, en fecha 20 de noviembee de 2023, ef representante convencional de INDUSTRIA DE DISENO
TEXTIL, S.A. (INDITEX, 5.A.) expresd agravios, v eh fecha 16 de enero de 2024, fue contestada la expresian
de dgravion. Esta Direccian Hamd awtos para resobver en fechia 30 de enero de 3024, «o-coesmmmniennnna s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Rewolucion considers ques Al anahzar 35 marcas en pugna ALZARA ¥
ETIQUETA (soficifadal ve ZARA ¥ ZARA HOME {oponertes), es posiile apreciar gue entre lax misinas
existen diferencias en ef aspecto visual, fondtico /. ZARA y ZARA HOME se enfoca en un 0po especifico
de productos ¥ servicias, clase 25 (vestidos, calzados, sombreria) v clese 35 ZARA HOME (servicios de
pubilicidad, gpestidn de negocios comerciales, adminstracidn comercial, frabafos de oficing.. ) mientras gue
t# solicitada ALZARA clase 36 se dinge (Servivios mmobulianios; servicios de adminmstracion de inmuebies,
servicios de gerencis ¥ desarolle de ienes ralces, propiedad de bempo compartida, propledades en
rondomini; servicios financieres) no hay una competencia directa enire ambas marcas ./ esta direcoidn
corciuye gue b oposicion presentaca debe ser declarada improcedente " s s

Que, se agravun ol apelante, v entre otros argumentos expresa; “Las marcas enfrentadas no 2ol
covnparten algunas letras como se afirma, sne que B totalded de s marcas ZARA y ZARA Y ETIQUETA s¢
erctertian reproducidas &n & marce pebicionada por la soicitante L/ {s mera adicidn en la marcs
de fx sifzha AL no constitiye un elemento gue sea suffciente coma para diferenciaria /.. o solicited de
registra de fa marca ALEARA estd acompariads de wna engueta, fa coal mmpoco Je dora del caricrer
diferencial /.. de hecho s existe una subl relacion entre las clases y o5 que los servicios de admimstracidn
¥ servicios financleros se encuentran estrechamente relacionados con los servicios de publicrdad, pestidn
de pegocins comertiates ¥ la administracidn comencial prestados en 3 clase 35 & través del regestro de fas
marcas ZARA FM&HArM}MJ_hm:mMcmdehmqu;ﬂm d;n.m,-dqu
r.ipcﬂ'll'r-l.'.fin' e N et it

Que, contesta la expresidn de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: “La saficifed
de registo de o marca ALZARA s¢ encoentra solicifada pare distimgeir tnics v exclusivinente: Servicios
memodwliarios; servicsns de adrminisdracion de inmuebles, servicios de gerencin y dﬁmﬂaq‘rbrﬂmmﬁ-ﬁr
propredad de Bempo compartido, propledades en condomimio; servicios financreros L. la m
salfcitada por mi mandante es una denominacidn con dishnbividad y m:r-rrr-ﬁﬂ'.n:n o)
RHArcas ¢f pugna no existe posibificad de confasitn®, - -_,;}55 :
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 621 DE FECHA 05 DE SEFTIEMBRE DE 2073, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSO0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “ALYARA ¥ ETIQUETA®, CLASE 36, EXPEDIENTE N® 58735/2021 A NOMBRE DE
INVERSIOMES GG, S.A

Que, porrasponds a esta Direccitn resolver sobre s procedencia o no del recursn interpuesio ——-----

Que. en primer lugar, respecto al cotepo entre las marcas ALZARA Y ETIQUETA (solicitada) y ZARA,
ZARA ¥ ETQUETA ¥ ZARA HOME (oponente en clase 35, 25 v 43), vemnos gue al iniciar el anilisis de las
denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una vision de conjunto. comdo es
regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones ¥ cuyo objetivo es advertr u |s
percepcion de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que
entre las denominaciones analizadas se comparte e vocablo ZARA, no es menos clerto que |3 solicitada
incorpora el radical AL v ademis, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas v ol cotejo de
enguetas de |8 mismas. Al respecto, vemos que no existe similitud soficiente n mucho menos. de
coussiderable o aignificativa magndiad

ALZARA Y ETIQUETA {marca aolicitada), ¥
ZARA, ZARA Y ETIQUETA Y ZARA HOME {marca oponente)

Que, ul realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos gue |2
marca opanente “ZARA, ZARA Y ETIQUETA ¥ ZARA HOME® registradas para servioos de s plase 35
“Servicios de pubiicided, gestidn de negocos comercrales, adminstracidn comercial rabajos de oficing,
servickos de ayuda en la direcoidn de ks negocios o funciones comerciales de ura empresa industral o
comercial, arganiaciones de exposiciones ¥ feras con fines comerciales o de pebilicidsd . "TARA®
registrada para productos de ks clase 15 “Todos fes articilos de [a clase 25, comprendiendose entre effos
vestrolos, calzados, sombrereria®y "ZARA" registracls para servicios de la glage 41 “Servicios de restauracidn
falimentacidn) hospedaye temporal seraicios de restacmantes; senicios de restauvantes de sUrnsenacn;
servicios de catering: servicios de banguetes; servicios de beludes ¥ comidas preparadas; senvicios de
cafeferias; servicios de bar..”; mientras que la marci en trémite de regstro *"ALZARA Y ETIQUETA® solicita
la cobertura para los servicios comprendidos en la glage 34, “Servicios murobaring senicos de

adminestracian de immuebles, servions de gerenca v desamolio de bienes rices, propiedad de oempo
compartido, propiedados & ComO o S 08 R DI . == e e

Que, en ese sentido, #n virtud del Ar, 7 de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase,
sasteria por ¢l cual 42 debe contar con un registm en cada clase @ ser protegida. De ello se colige que las
Marcas on pugna po comparten la miema clase del nomenclador internacional pudiendo eventuabmente
coexistir paclficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexidn competitiva directa (rubro
inmobiliario por parte de la solicitada ¥ rubro comercial, vestimenta v restauracion por parte de la

mn'EJI ...............................................................................................................

Gue, queda pendiente dirimir las etiquetas &n pugna. Al respecto, vemod gue ho existe similitud
suficiente ri mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que ka prunera {marca solicitada)
cuenta un fondo blanco con el vocablo ALZARA en betras mayisculas de color ropo burdeos oo :
letru A con una rays blanca que la atraviesa, mientras que |a segunda (marcs oponente)
fondo blanco con la denominacian ZARA en letras mayiisculas negras, siendo mayores Hae diferencias que
las semnefanzas, como pueds aprediarse en of siguiente cotejo! - —mmp oo

miarca solicitada MArCa Oponents 4

ALZARA ZAR A_ﬁ

| i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 621 DE FECHA 05 DE SEFTIEMERE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA M.E.AHA‘!:'ETIQUETA' MEMW%!EMI&WE
INVERSIONES GG, 5.4, ---- SR e i P MLl R P R

Quie, en base a las consideraciones de hecho v de derecho expuestas, esta Direccidn considera que &
marcs sobcitacds es un signo con carscteristicas proplus, ¥ que no existe nesgo de confinidn va que,

analizadas en conjunto, no exite similitud suficiente entre las marcas en pugni- Conforme a o
anfenormente expuesto, corresponde confinmar 1a Besolucion recurrida. - T EEE R

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

A |0 CONFIRMAR la Resolucion N* 621 de fecha 05 de upq:uhl:m:- de 2023 dictada |:|ur ks
Direccifn de Asuntos Marcarios Litigsosos, - serrrrrrerrEase AT

Art, 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
"ALZARA Y ETIQUETA", cl:l:l-l: 3, Eupednﬂh: N* Sl'i"!il'ﬂm slicitadta a nombre de
INVERSIONES GG, 5.A. - nana

A3 NOTIFIQUESE por Chula, o rosssseenss
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POR LA CUAL 5E COMFIRMA LA RESOLUCTON N* 622 DE FECHA 05 DE SEFTIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ALZARA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 58731/2021 A NOMBRE DE
INVERSIONES GG, 5.4, - e i atindi L

VISTO: el recurio de apelscidn interpuesto por la representante convencional de INDUSTRIA DE
DISENO TEXTIL, §.A. (INDITEX, S.A) en contra de la Resoluciin N® 622 de fecha 05 de gp-hu‘mh-r! de 2023,
dictada por la Direccion de Asunton Marcarion LIGIOROK, y; e s

RESULTA:

Crue, en fecha 13 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de INDUSTRIA DE
DISEND TEXTIL, S.A. (INDITEX, 5.A.) ¢ interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucién 87 622
de fecha 05 de septiembre de 2023, dictada por la Direceitn de Asuntos Marcarios LIHRIoS08. -«

Que, en fecha 10 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso

Que, en fecha 20 de noviembre de 2023, o representante convencional de INDUSTRIA DE DISENOD
TEXTIL, 5.A. (INDITEX, 5.A.) expresd agravios; v en fecha 16 de enero de 2024, fee contestada la expressan
de agravios. Esta Direccadn lamd awtos para resolver en focha 30 de enero de 2024, -=ccossemsimmmnioe

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidn consders ques Al analizar las marcas on pugna ALZARA ¥
ETTQUETA (sohcitada) va. ZARA ¥ ZARA HOME (oponentes), es posible apreciar que erire fas mismas
Fxisten diferencias en ef aspecto visual, fandtico L. ZARA y ZARA HOME se enfoca en un tipe especifico
de productas ¥ servicios, ofase 23 (vestidos, calzados, sombrererfa) v clase 15 ZARA HOME (servicios de
pribliciclact, pestichn de negocios comerciales, administracidn comercial, rabapos de oficine... ) mientras que
fa soncitads ALZARA clase 35 s¢ dinge (Publicidad, gesticn de negocios comerciales; administracion
comercial; frabajos de officina; nombre comercial de wna empresa cuyo olfeto e prestacidn de servicios
admimisirabived, construccidn ¢ remodefacion de inmuebles, amendamientos de maquinarias) no hay e
covmpetercid directs entre smbas marcas /L ests direceid conclupe que 2 oposiciden presentada debe ser
decterada -I'mllﬂ'l"l?l.'l.'dl.'ﬂl"l.'-. T T B B kSt b e e i e i

Quae, s agravia el apelante, v entre otros argumentos expresst “Las marcas enfrentadas no sdlo
counpaiten algunas letrey comd se afinma, sino que l totalidad de las marcas ZARA y ZARA ¥ ETIQUETA se
encuentran roproducidas e ia madrca pebclonada par i solicitante /. la mera advcidn en la marca pedida
de o silaha AL no constituye un elemento que sea suficiente como para diferenciaris /. la solicited de
regisirg de fa marca ALZARA estd acompafiada de una etiqueta, fa cual tampocao e dota del cardcter
diferencial .. de hecho si existe una sutil refacidin entre las clases y es gue Jos servicios de pubiicidad,
gesnde de negocios comerciales, admiristracidn comercial ¥ los trabagos de officina, son prachcamentr los
mesmos gervicios prestados en e misma clase 35 3 través del registro de las marcas ZARA ‘:"E':ITI;ILTE':I"A ¥
ZARA HOME /.. la marca solicitads carece de los requisitos de novedad v especialidad”, —

Que, contesta la expresstn de agravios el solicitante v, entre otros arpumentos, expresa “La soficifud
ife registro de & marca ALZANA se encuentra soliciteda para distinguir idnica v exclusivamente: Publicidad:
gestion de pegocios comerriales; admiistracion comercial trabapos de oficina: nombre comercial de wuna
empresa cuys obfeto ps prestacidn de servicios  administrativos,  ponstrucckin L Phacion e
inmuebles, smendamientos de maguinanas /. & marca ALZARA, ﬁ%‘
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 622 DE FECHA 05 DE SEFTIEMBRE DE 2073, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEIMENTE DE SOLICTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA Mﬂﬂh‘!‘m-mlﬂ‘h' CLASE 15, EXPEDIENTE N° 58731/2021 A NOMBRE DE
INVERSIONES GG, 5.A. e e A P A AN DR e LR

denomptacrin con distnmaded v camclerislicas proypuas /L. onire 135 marcas en pugna no exeste

posiliifitind de CORIRIN", rrrrere e e e sl

Que, corresponde a &ta Direccion resalver sobire la procedencia o no del recurso interpuesto. -

Chse, en pamer lugar, respecio al cotejo entre |as marces ALZARA Y ETIQUETA (solicitada) y ZARA,
ZARA Y ETIQUETA Y ZARA HOME (oponente en clase 35, 25 v 43), vemos que al iniciar ol andhisis de las
denominaciones debe tenerse presente que ¢l mismo sea realizado desde una visdbn de conjunto, como es
regls general en el derecho marcano, min artificiales desmembraciones y cuyo obpetivo es advertir si la
percepckin de una de bas marcas pueds ser asociads con [a otra. En ese orden de ideas, si bien s oerto que
entre |3 denominaciones analizadas se comparte el vocablo ZARA no es menos certo que la solicitads
incorpora el radical AL y ademis, en su conjuntn, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y ol cotejo de

otiquetas de las mismas Al respecto, vemos gué no existe amilited suficiente ni mucho menos de
considerabbe o Fignificativa MaEREd, msseee e

ALZARA Y ETIQUETA {marca salicitada), v
ZARA, TARA Y ETIQUETA Y ZARA HOME ~ (marca oponente)

Gue. al realizar el cotejo de lus coberturas de las marcas analizsdas en el caso de autos, vemos que li
marca oponente “ZARA, ZARA Y ETIQUETA y ZARA HOME® registradas para sericios de ls clase 25
Servicios de publicidad, gestidn de negocos oonnengales, adminestracian comercia), trabajos de oficina,
servicios de ayuds en la direccion de jos negocios © funciones comerciales o Una empresa industrial o
comercial, orgamzaciones de eyposicianes v ferias con fines comerciales o de publicidad. ", *LARA®
registruda pars productos de bs glase 25 “Toohos jos aroculos o fa clise 25 comprendiendose entre ollos
vestidlos, caleados, somibyvenerla®y "ZARA® registrads pary servicios de s glaes 43 “Servicios de restaracidi
falimentacinl hospedape femporal; servicios de restaurantes; servacios de restarvantes de autoservicio
servicios de catering: servicios de banguetes servicios de beluidies ¥ comidas prepanndas; servicios de
cafeterias servicios de barl ™| mientras que [ marca en tramite de registro "ALZARA Y ETIQUETA® solicita
la cobertura pura lod serviclos comprendidos en |a glase 35, “Publivraad gestrdn de pegocios comeroules
adrmnistracion comercial; rrabajos de aficina; nambre comercial de una ernpresa cuyo obfeto o5 prestacidn
de servicios sdministrativos, construccion y remodelacidn de inmuebies, srrerddmientos de Maciumaries”

Que, sl blen #s clerto que debe ser mantenids un criterio estricto y nguroso & la hore de otorgar
regisiion para servicios que se encuentran compartiendo s misma clase del nomenclador, atendiendo o la
defensa del interés del pdblico consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se
encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexintir pacificamente en ¢ seno consumides,
al no poster una conexidn competitiva directa (rubro de canstrucoidn de viviendas y edificios por parte de
l2 solicitacks ¥ rulbro comercial, vestimenta y restaurschdn por parte de la oponente), —--——————

Que, gueda pendiente dirimir las ebgquetas en pugnic Al respecto, vemas gue no existe shrmbitud
suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnited, ya que la primers (marca solicitada)
cusenita un fondo blfanco con ¢ vocablo ALZARA en letras maydsculas de colar rodo burdeos con luegunda
letra A con una rava blanca que la atraviess, mientras que fa segunda (marca |:|-|1-|:|1'1|'."1'|I:|::| NI OO
fanda blanca con ka denominacidn ZARA on letras mﬂnﬁmlu mgnr-. stem e - ue
las semejanzas, como pusde apreciarse e & SIEUIENTE Cotejor - e -':—_--_---- .
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 622 DE FECHA 05 DE SEFTIEMBRE DE 2023, DICTADA,
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

REGISTRO DE LA MARCA "ALZARA ¥ ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* $§731/2021 A NOMBRE DE
INVERSIONES GG, A - SO N ST TS S TR AR SRS Nk

marca solicitada marca oponenbe

ALZARA ZARA

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccitn congidera que la
marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, ¥ que no existe riesgo de confusion ya que,
aralizadas en conpunto, no exste similiood suficiente emre las marcas en pugna. Conforme a o
anteriorments éxpuesto, corresponde confirmar [a Resalucan recurrida,

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERIMA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. |2 COMFIRMAR la Resoluckon N® 622 de fecha 05 de lt-|.|l::n11|:|r-u de 2003 dictada p-nrh
Dareccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos. ———resasee o

Art. 28 ORDENAR |3 prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marcs

"ALZARA "fE'l"El'I.llETA‘ clase 35, i:tpudrm'tt' N~ mm.w:'l.. solicitada a nombre de
INVERSIONES GG, S.A. -

AL NOTIFIQUESE por Cldula, ssoomsromcoabiam oo ol
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 684 DE FECHA 06 DE MARZD DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SCLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA 'EEI'E-I;‘_THE
Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N* 47814/2015, A NOMBRE DE GENECTIVE.

Asuncidn, T 0 SEp 200

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por e representante convencional de GENECTIVE. contra
la Resalucidn N* 684 de fecha 06 de marzo de 2007, dictada por la Direccidn de Marcas, y; e

RESULTA:

Que, en fecha 11 de diciembre de 2008 se presenm &l representante convencionasl de GENECTIVE o
interpane Recurso de Apelucion en contra de la Resoluckan N° 684 de fecha 06 de marzo de 2007, dictada
o la Direccidan de blarcag, «==-= cemaa e T R R RS RN T b =

Quie, en fecha 13 de marzo de 2009 Fl.rr dmidi la providencia que concedid el recurso de :tpr.-hr_-n'.'m
T L BT, + o o o ot e rwt el i et FRHL

Que, &n fecha 08 de abril de 2009, ¢l representante convencional de GENECTIVE exprest agravios.
Esta Direccidn tene pﬂr Fu'ﬂenl:nh la u:pru.hhh -:Ie;gn'nu”- lkama autos pin resolver en fecha 18 de jubio
de 2T .- Emammas M myaena s g s s gl

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurnda considers que: “Que habidndose realizade iz busqueds de amecedentes
de fa cifada marce, se ha consttado la existencia en dicha clase de la marca "GENECTIVE™, registrada con el
ntmero 426334 en fecha 18 de pulio de 2604 a fevor de GENECTIVE, A FRENCH CORPORATION Comenitario:
Chie ambas denonminacones son idémbicas ¥ no podrdn tener coexisienc p.lr_'.lfl'rc'.l. habide cuenta que entre
Las musman existe relacidn de cleses, en consectencia no ha kegar a lo solicitado, = - P

Cue, se agravia el spelante, entre otros argumentos, ¥ expresa: “Las frmas GENECTIVE ¥ GENECTIVE,
A FRENCH CORPORATION son de hecho de la misma empresa /. bajo 13 firma de Pascusl Pérerm
representante legal de GENECTIVE certifica que GENECTIVE ¥ GENECTIVE, A FRENCH CORPORATION
san de hecha la misma compania ../ mi m-ﬁm&’nFEﬂ CLER Con varmas nurmrr;.ﬂnmﬁ;m
nuestro pafs con iy depominacidn GENECTIVE en ofras clases”- . wemnines

Que, cormesponde & ésta Direcodn resolver sobre ks procedencis o no del recurso interpuesto.—----—

Quie. antes de entrar o analizar ¢l fondo de la cuestidn, esta Brrecoion considera que no puede ser
pasado por alte ¢ hecho de gue o titular de la marca base de rechazo GENECTIVE, A FRENCH
CORPORATION y el titular de la marca solicitada GENECTIVE son de hecho la misma empresa. Asi también,
trus el andlisis de s documentsciones obrantes en o expediente a {30 y uguientes, se puede constatar la
declaracion de la representante legal de GENECTIVE y GENECTIVE, A FRENCH CORPORATION, en la cual
declura que Quien siseribe Pasceral PEREZ Representaste Legal de GENECTIVE, tamibvén conacida como
CGENECTIVE, a French corpovation por el presente certifico GENECTIVE y GENECTIVE a French
venparation son de hecho, una y la misma compariia, £ presente documento puede ser itilizado ante L
Cficing dhe Marcas de Paraguay, para superar Jos rechazon emilidos contras las solicitudes N
A7RILG00S y 4TRIB200S para la marce "GENECTIVE ¥ etiqueta®™
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCKIN N* 684 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GENECTIVE
Y ETIQUETA®, CLASE 42, EXPEDIENTE N* 478142015, A NOMBRE DE GENECTIVE.

Asimismo se observa que dicho documento fue presentada debidamente begalizado y traducido por
traductor pOblico matneulado, reaniendo de esta manera los requasitos formales requendos para este tipo
LR B ETEEB OO, it oo o5 ottt . 0 okt i 8 8 s o B 8 8 0 et

Quie, dicho esto, nos resulta logice suponer que ambas denominaciones OENECTIVE (marca base diel
rechuzo) y GENECTIVE Y ETIQUETA {solicitud en cuestiing pertenecen a un mismo origen empresanal,
propiedad del mismo titular constituido en personas |ur||:il:'i::. ¥ qu: i p-nmm:mrm la coexistencia de Las

FIUISITIAS 0 EXISTE Peruiclo pard su propietano. ----- e st e

Gue, por lo tanto, en base a las consideracsones realizadas ¥ en vista a que no se INcurme en NINguUna
de las prohibickones establecidas en o At 6 ¥ demds concordantes de la Ley N® 1294798 de Marcas,
corresponde revocar [ resolucion recummidl. - e e

POR TANTO,
La MRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROFIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Are ] REVOCAR fa Besoluckin N° 654 de fechs 06 de marzo de 2017 dictada |:r-.'u: la Darecasdin
de Marcag, - RSPy T

Am 2* ORDENAR |a pfmnﬂﬂn de tramites de la solicited de regstro de 1a marca “GENECTIVE
Y ETBQUETA". clase 42, expediente N* 4781472015, a mmrw
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POR LA CUAL 5E REVOCA LA RESOLUCION N® 682 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDMENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *GENECTIVE
¥ ETIQUETA®, CLASE 31, EXPEDIENTE N* 47809/2015, A NOMBRE DE GENECTIVE. s==rrrrerrrrsssssmssrmmrsrmanss

PTG i 1 E| 'I fLI‘I

VISTC: El recwrso die apelacion interpauesto por el nprnwmm convencional de GENECTIVE, contra
I Remohuckan N* 682 de fecha 06 de marzo de 2007, dictada por la Direccedn de Marcas, y; —-—-———reee-

RESULTA:

Que, en fecha 1] de dicembee de 2018 se presents el representante convencional de GENECTIVE e
interpone Recurso de Apefacidn en contra de la Resolucidn N* 882 de fecha 06 de marzo de 2017, dictada
par ka Direccilin de Martal. —rr=-mrr s s e e ———— -

Que, en fechi 13 de mamo de 2009 fue dictada la providencia m#mmedlﬂ- EI recurso de apelacion
interpuesto. —

Cpae. en fecha 08 de abnl de 2009, ¢ representante convenoonal de GENECTIVE exprest agravios.
Esta Direccidn tiend por presentaca la expresiton de agravios y [lama autos para resolver en fecha 31 de julio
B I, e e

CONSIDERANDOD;

Que, |a Resolucsin recurnda considern que “Que habigndase realizado fa bisqueda de antecedentes
ae- la citeda marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "GENECTIVE®, registradla con ef
numers 42635 en fecha 18 de julio de 2006 @ lavor de GENECTIVE A FRENCH CORPORATION Comentario:
Qere antbay denoninaciones son wiénticas, cuentan con denbidad plena, dando & imposibilided de su
inscrpcide, comae muevo registro, por o gue de emfnmun'rdﬂi'mﬂm:l & ol da Ley 1.294/98 dle Marcas, no
ha hugar a o solicitadn.® e —————————————— e

(Jue, 5o apravia of apelante, entre otros argumentos, ¥ express “Las frmas GENECTIVE y GENECTTVE
A FRENCH CORPORATION son de hecho de fa musma empresa L bago fa frma de Pascial Pérezm
representante legal de GENECTIVE, certiffica que GENECTIVE y GENECTIVE, A FRENCH CORPORATION
sof de hecho ks misma compadia L. mi mandante GENECTTVE ya cuenta con varas marcas segistmadas en
nuestre pals con fa denomimacion GENECTIVE en ofras clages - s

Cue, corresponde a ¢sta Direccidn resolver sobre | procedencia o no del recurso interpusesto, -

Que, antes die entrar 3 analizar o fondo de la cuestvon, esta Direccidn considern que no puede ser
pasado por alo el hecho de que el otular de & marca base de rechago GENECTIVE, A FRENCH
CORPORATION ¥ el titudar de ks marca solictada GENECTIVE son de hecho la misma empresa. Asi también,
tras &l asshlists de las documentaciones obrntes en ol expediente & fs. 30 ¥ sipoentes. se puede constatar la
declaraciin de la representante legal de GENECTIVE v GENECTIVE, A FRENCH CORPORATION, en la cual
declara que; “Quier siscribe Pascul PEREZ, Representante Lagel de GENECTIVE, raminén conoctda como
GENECTIVE, 4 French corporation por el presente certifico GENECTIVE ¥y GENECTIVE, 5 French
corporabon son de hecho, una y la mesma compaiia, El presente documento puede ser utilizado ante
ficivia de Marcay de Paraguay, para superar ks recharos emibidos contras las solicitudes No. 47806
ATRI4/Z0NF v ATRIR/Z005 para la marca "GENECTIVE y etiqueta”a nombre de GENE
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIIN N° 682 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GENECTIVE
Y ETHQUETA”", CLASE 31, EXPEDIENTE N* 47809/2015, A NOMBRE DE GEMECTIVE. -msessessussassesiossscsssass

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado ¥ traducido por

trachuctor pdblico matriculado, reuniendo de esta manera los requasitos formales requenidos para este upu
Tl Tl by IR e A B I L T R L S S W E L R T A P N RPN S,

Gue, dicho esto, nos resulta [Sgco suponer que ambas denominiaciones GENECTIVE (rmarca base del
rechazo) y GENECTIVE Y ETIQUETA (sodicitud en cuestion} pertenecen a un misme origen empresaral,
propiedad del mismo tituler consttukdo en personas juridices, ¥ que sl permitimos la coessstencia de Las
TNIMMAS N0 EXIEE PETJRNCIO PATA B PIOPIETAIID, == ottt e e e

Que, por ko tanto, en base a las conslderaciones realizadas y en vista o que no s Incurre en miNguna
de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demis concordantes de la Leyv N* 129498 de Marcas,
comrespande revocar L reolucdn tecutrida ———— e e s

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art 1* REVOCAR la Resolucidn N* 682 de fecha 06 de marse de 2017 dictada por la Direcoidn
D A NtV S S e A K e A L TR o

Ar. 2* ORDEMNAR Lu prosecucein de trimites de la solicitud de registro de la marca *GENECTIVE
¥ ETIQUETA®. clase 31, expediente N* 4180972015, 4 nom
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VISTO: El estado actual de eabos autin y, —mm et
CONSIDERANDO:

Quie, atento al informe del actuano y comprobado el extravio del expediente, [& Direceiin General de
Fropiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en e Art 120 del CPC. por providencia de fecha g7

deseptiombre de J034, dispuso la intimucidn 3 las partes por el plazo de cinco diss para que presenten las
copias de los escritos, documentoy y diligencias que se encontraren en s poder. — - e

Cram, el Art., 136 de la Ley de Marcas establece que se splicari en forma subsidiania las disposiciones
del Codign Procetal Cil Y PEml bbb i

(Juer, por aphcacson supletona, cabe traer a colacion que ef Art. 120 del Codigo Procesal Civil establece
el procedimients para la reconstitucion de un expediente extraviade. ¥ reza: "Comprobada lz péndida de un
expediente, & uer ordenara su roconstitucidn, fn que se ofectuand en 2 sigwente forma: a) el noevo
expedienite s¢ iniciara con la providenci que disponga la reconstitoertn: b) qgue of ez intimard a fas partes
para dentro del plazo de cinco dias presenten las copias de los esontos documentos y diligencias que so
enceniraren en su poder. ¢) De ellas se dard vista @ las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan

seerca de su autenticrdad, y o} ef fies podrd disponer, sin sustaneiscide nf recurso alguno, las medidas que
r_m_ﬂd._-r:l o e e g LR T T I S B N UL LA L L UL AL L LA L B

tue, en li fecha se han realizado todas las diligencias previsas en la norma ctads precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstitiido el expediente de solicined de registro de la marca
“PERFORMA PLUS" clase 01, Acta N*® 172432020, solicitada a num'l:r: de MOSAIC FERTILIZANTES DO
BRASH. LTDA,, v dar continubdad & su tramitaciém, ——=-ermeemae g e T

POR TANTD, atento & lo brevemente expuesio, a las conatancias de autos y a las disposiciones legales
citaclas, la Directora General Interina de 1a Propiedad Tndustrials ssesi e

RESUELYE:
I} TENER POR RECONSTITUIDO ¢ expediente de solicitud de registro de la marca “PERFORMA
PLUS®, Acta N° IT.E-&-EI-."IEI.II:I- clase 01, l:-nll:-l'ﬂ?-dl # naombae demmwmm
LTDM, —---e——mmmer 0 e tieiiinie, — e s

21 DAR contiukdad  los trimites pracesales en el punto en el que se ha int

1) NOTIFIQUESE por coduli. < eesreesssmsmessrmssssns s osssssions p—
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 949 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA
MRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BORDON Y
ETIQUETA®, CLASE 29, EXPEDIENTE N* 82207/2019 A NOMBRE DE JBS 5.4, «-+-vrmrmsressssssmssmimar srassasamies

Asmcidan, .lg |[I .||.|-I|H'

VISTO: ¢l recusso de apelacidn interpuesto por e representante convenchonal de JBS SA. en cantra
de la Resolucion N* 949 de fecha 16 de julio de 2020, dictada por s Direccian de Marcas, y; e

RESULTA:
Que, en fecha 15 de noviembre de 2020 se presents el representante comvencional de [BS S.A, ¢
mterpone Recursa de Apelacsdn en contra de la Resoluodn N° 949 de fecha 16 de fulio de 2020, dictada pur
h [‘_Ilm.l:m dE Hal‘tﬁ T —— R ————— e ————-———— e . e — Ty ey —

Que, en fecha 15 de enero de 2021 hw dictada i providencia que concedid e recurse
HALEF UKL, - —mrme- e b e e m e e e e e

Que, en fecha 14 de marzo de 2023, el representante convencional de JBS SA. expreso agravios. Esta
Mrecoifin Hene |:|-|:|1' prrprnhl;l:. |.=. l,-:ipﬂll'm de .I'E]‘il'l. io% 1.! |.i|:|.|'r|.l Lt p.'ih r-=|-|:||.1.'=r et fecchi 27 de mareo de
03, - VI LB i B Ul R | M LS Y et

CONSIDERANDO!

Que, lo mencionada Resoluckdn considera que: “Que. habidndose realizado fa uisqueda de
arfecedentes de b oifada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca BORDON,
registrady con o nimero M4831 en focha 1 de abnl de 2011 & fvor de POPAT SOCTEDAD ANONIMA/
Comentari: e, ambas denommaciones son fdénbicas, cuentan con ddentrdad plena, dando fa
rnpositsifidad de su irsTmpoRan, Coma eV mﬁ:utm. ."-"“" o qu:d:mrﬁwmﬂ:n'#wﬂ:ufaﬁ*:ﬁ:hwh"
1294798 ofe Marces, Ho fe fegae 8 o solicitactka, -

ue, entre olrod urgumentos, se agravi e apelsnte [BS SA v manifieste “La marca en vartud de fa
ciral fiaera rechazada fa presente solicitud fee registratta on forma no actorizads por o émpresa POPATS A
Cabie sefialar que [BS SA. o5 of verdadero duefio de bp marca BORDON ./ 1 murca N* 344531 "BORDON"
de POPAI SOCTEDAD ANONIMA. por [n cual se objetara v luegoe rechazars provissiamente 13 presente
soficiiad, hi exprrado el ADZ02] ¥y no ha sico menova ™ e

Cue, correspunde a esta Direccitn resolver sobre la procedentia o no del recurso Interpuesto, -

Que, en prmer lugar, corresponde analizar & la marca regstrada, base del rechazo, se encuentra
vigente, En este sentido, segiin la base de datos de la DINAPL, el Regintro Mo, 544831 de la marca “BORDON Y
ETICRUETA® a nombre de FOPA] SOCIEDAD ANONIMA vencit el JUORE0L], venciendo a su vez el plazo de
gracia, y lo misma no ha sido renovada de noevo, habiendao fenecido ef plazo para poder hacerio, - .

T
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 949 DE FECHA 16 DE JULED DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCHIN DE MARCAS, WRWDEWDDEMDEMMMH?
ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N* 62207/2019 A NOMBRE DE [HS 5.A, ---

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDLUSTRIAL
RESUELVE:

Art, 1% REVDCAR la Resolucidn N* 94% de fecha 16 de julio de 2020 dictada por la Direccidn
T T E | ) e P L | P

Art. 29 ORDENAR la prosecuciin de los mramites de la solicitud de regntro de la marca
‘mﬂﬂ‘l’ﬂ'ﬂ.‘,ﬂ.lﬂ‘ﬂ' thr 29, Etpc-dlmll: N® 622072009, solicrtada & nombre de

JBS 5.4 —
At3  NOTIFIQUESE. «--reerioeses
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCHIN N* 417 DE FECHA 05 DE [ULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCHIN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “LA ISABELLA CONGELADOS Y ETIQUETA", mamﬂ'muma
NOMBERE DE MARLA ISABEL GOROSTIAGA DE BURGOS. v resee e

asuncien, 1 0 SEF 20

VISTO: El recurso de apelacidn interpussto por el representinte convencional de M. DIAS BRANCO
SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS contra |a Resolucsin N° 417 de El:-tha 05 de julio de 2023,
dictada por ta Drreccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, ¥; e Frrr— e — aa

RESULTA:

Quie, en fecha 11 de julio de 2023 se presenta of representante convenclonal de s firma M. DEAS
BRANCO SA. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS ¢ interpone recurso de apelacidn contra la
Resolucitn N* 417 de fecha 05 de julio de 2023, dictada por la Dyreccion de Asuntos Marcanos Litigiosos, —

Que, en fecha 04 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso de spelacion
Ilnﬂpum ................................................................................................................

Que, en fecha 11 de octubre de 2023, € representante convencional de M. DIAS BRANCO 5A
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS exprest agravios: v on fecha 05 de abril de 2024, fue contestada
| expresidn de agravios, Esta Direccion lama autos para resolver en fecha 07 de atil de 2024, -

CONSIDERANDO:

Quee, la Hesoluckdn recurnds considers: “Se promusve aposicadn condra [ solecitid de regrstro de la
marca LA ISABELLA CONGELADOS ¥ ETIQUETA, solicitada pars amparar los senviciox de Iz clase 45, en
base a fa solicited de regestro de [ marca “sabela® en le clase 30 /L T solicitante ya tene regestrada a su
nomibre 1y denominacidn "LA [BABELLA Y ETIQUETA en las clases 41, Registro N° 505188 y 43, bajo Registro
A S0518%, con Jo que va therve un derecho adquinds L./ al dirimir fas etrquactas en pugna, vWemas qie exishe
suifictente diterencias emtre las mismax ya que bt solietada es orginal y distintiva que fe ofonga e suficente
catga oifirencial con relecidn @ erimH'If-r.' - esta direccidn q:r.rrr-_n'uyequeh sl prmnmdnﬁbe
ser declarada improcedernte” - we e T —————

Que, se apgravia & apelante, ¥ entre obros stgumentos expresa; 6N hecho de que B mares LA
ISABELLA ¥ ETMUETA. una varanite o 3 marcs pedids en ilos, Va s¢ encuentne registrads en nuestro
pais et las clases 41 y 41 a favor de L Sefiora Mara abel Gorostiaga De Burgos no significa que exista wna
pacifica coexsstencia con w marca ISAHELA Y ETIQUETA e mi mandante, pues este hecho no hace
desaparecer of slevadp pesgo de confusidn L. Lis marcas enfrentadas no solo poseen elemernios similares,
sing quie prachicamente fa sotalidad de b marca invocada como base de la oposicidn e reprodicida en la
AT UV registro ey petivonado off estos sutos”

(ue, contesta la expresian de agravios el solicitante v, entre otros argumentos, expresi: “Debemos
sefialar gue o marca de {2 oponente, no se encid registads s maestro pais. siendo ana manca
mersnente en expectativa; sin embsigo la marca LA [SABELLA, ex wuna marca de Servicios nodinia en
Acreste pafs .l mancs de ls adverss no es tna mares nodoris en Paraguay LS LA ISABELLA He.fpm-p.lrr
norsbre comercial de 3 empresic B coad seencuentraiguaimente amparacs por la Ley de Marcag

‘_.:_ —

Que. correspanide a ésts Direccidn resslver sobre la procedencia ?ﬁ! 1:'|_:i mﬁ‘;‘ln
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 417 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
mmmmmmmumﬂnﬁmmmm
mmumummmmsﬁfmmm Mﬂmmwmma
NOMBRE DE MARIA ISABEL GOROSTIAGA DE BURGIS, =wsessssssmasmnsnnns e

Qo e primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas LA 1ISABELLA CONGELADOS Y ETIQUETA
(solicitada) vy ISABELA Y ETIQUETA (marca oponente)l, vemos que al imctar el andims de las
denpminaciones debe tenerse presente que el mismo sea realsdn desde una visidn de conjunto, como es
regla general en eof derecho marcanio, un armificiales. desmembraciones ¥ cuyo objetivo e advertir « la
percepciin de una de las marcas puede serasocda con la otra. En ese orden de ideas, 5| bien es cherto gque
entre |as denominaciones analuadas se comparte el vocablo IBABELA, no os menos clemo gue mientras gue
la oponente estd compuesta unicamente por un vocublo. |a solicitada se compone de tres vocablos, que en
su conjuntt dejan una iImpresidn fonitica y visual diferente que alefa toda posibilidad de que exista una
-:-:rnﬁua'in entre dichas marcas Se puniu '|.'|=h:|l1|r a uqnph.- vista |4 diferencia existente entre lus

LA ISABELLA CONGELADCS ¥ ETIQUETA  (salicitada), ¥
ISABELA 'Y ETIQUETA

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemaos que b
marca oponents “ISABELA Y ETIQUETA® registrada para productos de |3 glage 30 “Pastas alimenticias a base
de farina pars consume humang; bircochos tostados; galletas: galletitas; hanna de trigo; haring par
alimento, mackranes; pasta; panecilios; pan; fostadas; gofres; frtes pofio pars tortas: barrds de cereal
aftas en protelns; fdeos comprendicos en i3 dlase 307 mientraa que la marca en trimite de registro LA
ISARELLA CONGELADOS Y ETIQUETA® solicita la coberturs para los servicios comprendidos en la clase 43
“servicios comprendidos en 13 clase intermacional 47 fles como oF servicios de restanranies; servicios de
tebidas v comidas preparadas; servicios de cafeterias; servicios de bares de comids mpida; servicios de
calenimg servictos de chel de cocing a damicilins, =

Que, e ese sentido, en virtud del Are 7 de In Ley de Marcas, fue adoptado e Sistema Uniclase,
siatema por ol cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida. De ello se colige que s
marcas en pugna og cormparten b misma clase del nomenelador internacional ¥ ademdas la registrada abarca
un producto mientras que la solicitada abarca unservicio, pudiendo eventualmente cosxistir paciiicamente
en el sne consumidas, al no poseer Ling conexion competitiva directa (rubro de restauracitn v cafetes|s
por parte de |a solicitada y rubro de alimentos y pasteleria por parte de la oponente). —-— e,

Que, desechando el andlins fonenco-gramatical, queda pendiente dirimir las ehiquetas en pugna. Al
respecto, vemoa que no existe similitud suficente ni mucho mencs de considerable o significativa
magnitud, ya que la pomera (marca sobcitsda) cuenta con un fondo blanco con la denominacion “Ls
habella CONGELADOS® escritas en letras caracteristicas, [gualmente sobre la denominacion se puede
observar la figura una linea vertical ancha en cuyos extremos se observa dos lineas horizontales de menor
tamafio, dentro de un recuadro al rededor del cual se visualizg unas lineas ormamentales que simulan unas
enredaderas, mientras que i segunda (marcs oponente) cuenta con un fondo con forma de ba de
cotor rops con ba denomunacion “isabela® en letras mindsculas de color blanco. En sirntesis, amb marcasen

miarca solicitads Marca oponente

[} L ..---- [ e
lI. m it i Lgrrtal e Ty reda ek
La Isabella ,yj

(R LR
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 417 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTODS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDMENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “LA [SABELLA CONGELADOS Y ETIQUETA® EJ.AE-'H-. EXPEDIENTE N® 941512020, A
NOMBRE DE MARIA 1SABEL GRS TIAGA DE B R O et

e, ademas de todo In menclonado, en el andlisis de sutos no podemos dejar de manifestar que la
titular selicitante actual va cuenta con ba marca regatrada LA ISABELLA Y ETIQUETA. clase 43, Registro N*
SO5185. Es decr of titular de la solicitud de autos ya ouents con un registro concedido baps wne

denominacion similar ¥ en la misma glase 43, por lo gue [ solicitud en curso, sencllamente, pretende la
proteccitn di obra version de Una MarTs GUE ¥ b e te e pe, e e

i, en hase a las considersciones de hechn ¥ de derecho expoestas, exta Direcoin considerns que la
miarca solicitada es un signo con caraceristicas propias, ¥ que no existe riesgo de confusion ya que,
analizadas en conjunto, no existe sinlited sufickente entre las merces en pug!u. Conforme 4 lo
antenormente expuestn, corresponde confirmar [ Resolucion recurrnida B

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPEEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 10 CONFIRMAR la Resolucidn N* 417 de fecha 05 de julio de 2023 dictada por Ia Evreccian de
Asunitos Marcanos Litigiosos. —— cemeee e e e

Art. 22 CORDENAR la prosecucion de tramites de la sobcitud de registro de s marca "LA
ISABELLA CONGELADDS Y ETIQUETAS, clase 43, Acta N™ 29415f2020, solicitada a nombre

Art. 39
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSCS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PRANA®, CLASE 05, EXPEDIENTE N* 65032/2015, SOLICTTADA POR RAHUL SHARMA, ~—rr==-=-

Asuncidn, 19 GEp plit
VISTO: El recurso de reposicin v oapelsciin en subsidio interpuesto por s represenfants
eonvencionzl ded oponents CHRISTINE CHOACHUY, contra la providencia de fecha 13 de octubre de 2016
dictada por la Direccidn de Asuntas Marcanos Litiglonos, i, ————————rrmrerrrrerrrrrrr e
RESULTA
Que, en fecha 19 de mavo de 2017 se presenta ls representante del sobicitante CHRISTINE CHOACHUY

¢ interpone recurso de reposicion y apelacidn en subsidio contra la provdencia de fecha 13 de octubre de-
11 1L, R P S R P A L O BT TR B T VPP P P PO CVT P e

Que, par proveldo de fecha 27 de- octubre de 2017 no se hace Iupr &l recurso de repml:ujn 5.r s
concedit la apelacion mterpuesta, - -

Cuie, en fecha 29 de junio de 2014 el representante convencional de CHRISTINE CHOACHUY expresd
agravios: ¥ en fecha 07 de septiembre de 2021, fue acusada la rebeldia del representante convencional del
solicitante por no contestar el trasdado de agravos, en consecuencia fue declarado decaido el derecho gue
et de usar ¥ s [Barmd AUt Pamd Fesoby o, oo b

CONSIDERANDO:

Quie, por providencia de fecha 13 de octubre de 2006, ka Direccitn de Asuntos Marcarios Litigosos
corsidera; “Térgase por presentado al reciirente, por reconocida su personesls en of cardcter imocado ¥
e comstitnido su domicitio en el lugar seflalado. Téngase por contestada i@ oposiodn promavida par
CHRISTINE CHOACHUY, contra In salicitud del registro de 1 marca PRANA, clase 08, en Jos términos def
escritn gue anfecede declarese lr cusstion de puro derecho ¥ llarese Aoy pars resolver e

Quue, por providencia de fecha 27 de ectubre de 2017, la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos
conssdera: “No hacer lugar en peiner téming a L Repostenin sciicitade coetea la providencia de fecha 17 de
octubre de X086 hchae conclustan se sustenta por el hecho de gue en & pemtono del escrito de oposicidn
e fecha 1! die dicrermmbre de 2005, se obsenva que se ha solfcitado dictar resolucidn, En segundo fugar, -hiﬂ:l".l'
J'u;ar ala q—.:.-.lm.-.-.r]n L T T e

Cue, se agravia ¢l apelante. ¥ entre otros argumentos expresa; “La citada providencia, por 2 cual se
Hana autos pare resohver dickeda en fecha 1T de octubre de 2016, debe ser revocada por ho ajustirse 3
derechs /. & opasiciin promovida por mi mandante en los autes de referencia ha sido basada en s
existerols de regiatras extranjeros de bz marca PRANIC HEALING en varios paises del éxtranjero, siendo of
periodn probatorio of Umco momento procesal oportuno pare demostrar fa existencia de los citados
registros, s hace necesario geie of A-gue ondene L apertunt del IIsmmg T e

Que, corresponde 8 esta Direccidn resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, ...

Cue. haciendo wn anblisis del presente expediente, se pusde constatar que el apetante almomegto de
promover su oposicidn no solicitd la apertura del penodo probatonio; “QRAERTL EA
trdrmites de rgorn, dictar resolucide hacrendo lugar a s qunhﬁnmbd., e AT
registro de la marea "PRANA" en clase SActa N* 1585032 presevitada por RAHUL
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PRANA®, CLASE 05, EXPEDIENTE N* 65032/2015, SOLICTTADA POR RAHUL SHARMA. —--------

Que, estd Direccidn consideras que de conformidad con el Art. 249 del Codigo Procesal Civil:
“Incumbird 'a carga de la proeba o ls parte que afirme |3 existenca de wn heche conbrovertida o de un
precepto fundics gue of jues o tbunal no tengan & deber de conocer..”, la carga de [ priseba recae sobre
ol oponente y al no haber solicitado la ip-unmdtlarauu:pmhi &n elptﬂmnndﬂimmn de upnmr_nﬁn.
corresponde no hacer lugar al recurso de apelacidn planteado.---

Consecuentemente, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas. habiendo
desaparecido el fundemento de la suspenstan die los trdmites de la oposicion, esta Direcostn amba a la
conclasin de que corresponde confirmar la providencia de fecha 13 de octubre de 2016 dictada por la
Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos y ordenar |a continuidad de los trimites en el expediente de
l'.-":ﬂ'ﬂ m———— e e e e T T T T P T R A S T T T T T w8 0 o s

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROMEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art1®  CONFIRMAR la providencia de fecha 13 de octubre de 3006 dictads por ka8 Direccion de
ASLFTOS MABTCEA0E LH 0 oo e

Art2*  ORDENAR la prosecucson de trimites de la solicitud de registro de la marca “PRANA®,
Expediente N* 65032/2015 solicimda por RAHUL SHARMA v e ¢ ciit.
mencionuda expediente & la Direcoidn de Asuntos Marcasios Litgioson -y gl
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POR LA CUAL 5E REVOCA LA RESOLUCKIN N* 1058 DE FECHA 14 DE OCTURRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DELAFMEAWHIITEHQUE[‘.I‘ MEMH'MMMMHDDHE
AGROFERTILS.A. A T L e T T LTV 1 | e ————

Asuncidm, 14 LEP Jis

VISTO: El recurso de apelacsbn interpuesto por el representante convencional de AGROFERTIL SA.
comtra la Resolucson N° 1058 de fecha 14 de ocrubre de 2022, dictada pm' 1.;. Direceion de Asuntos Marcarios
Lm,umm,}r ---------------------------------- it -3

RESULTA:

Que, en fechs 4 de noviembre de 2022 se presenta el representante comvencional de AGROFERTIL
“B.A ¢ interpone recurso de apelacidn contri ks Resoluecidn N° 1058 de fecha 14 de octubre de 2022, dictada
pewr la Direceidn de Asuntos Marcarios Litigiosos. - b bt i P

QQue, en fecha 18 de enero de 2023 fue dictads la providencia que concedid el recurso de apelacian
I:f!I!EI'FIIJr.I.tI'l. ey T S R R 8 8 e e

Jue, en fecha 23 de mayo de 2075, el representante convericional de AGROFERTIL S.A. exprest
agraviok; ¥ en fecha 03 de jubio de 2023, fue contestada la e'.rpfmﬁn de |grn.'-.llm. Esta Direceitn lamd autos
paru resalver en fecha 18 de julio de 2023, e e etae e e

CONSIDERANDO:

Quiet, la Resolucidn recurrida considera “AJ analizar las marcas enfrertadas SARA MIX (solicitada) vs,
XHARA (mance opamenie), 5 sprecia que son mdy precidles en ol aspecto denosunatinm, en o primer
wlemeto Hemen Una pronoicizcion semejante SARA es similar 3 XHARA & rovel fondtico /.. lay marcas
erfrentades pretenden identificar productos de clases relacionadas cirounstancia que agrava la positilidad
de confusidn de marcas /. esta direccidn mrrffu_pe que ha er-r.urudu: drdr.rr:fd.- d..-bu.- 5T :I'en'.ur..nj'a
T - e

Que, s agravia o apelante, ¥ entre otros wrgumentos expresa: “Las marces XHARA y fa de mi
mandante SARA MIX no pueden ser confumdidas, asociadas o relacionadas uma con ofra, ¥a gue endre s
mismas extsten notables diferencias grificas, ortogrifices ¥ fondticay /.. o registro de marca de XHARA,
clase (M, comprende productos coma’ “Aceites como imsumos pars L industria cosméfica v oe alimentos,
cofmae prodoctos seymrelaborados, en o msmo se resalta 5o exclusividad en ef rubro de los Licteos, mientras
que fos productos comprendidos por B solictud de oy mandante SARA MIX clase I sov Jos sigwientes
TOLOS, siendo toaimente disimiles ks prodietons ofFeciion - -ee s e

Que. contesta la expresion de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa; “La marra
XHARA y SARA MIX, son wisualmente considerablemernte similares. A ello debemos dgregar qgue ef
covnplenento MIX o aparta ningdn tpo de distintividad ../ la marca XHARA es de Iegitima propiedad de
mi mandare, IHDLIETRJ'.-E AHARA LTDA. _ /L el hecho de que ls presente solicitid sep concedida ar:in:-r
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1058 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
naummcnmmurmﬁy Mﬁnmmﬂmwmu SOLICITADC POR
AGROFERTIL 5.4 o

Cue, corresponde a #sta Direccidn resolver sobre |3 procedencia o mve del recurso interpuesto, .- -

Que, en primer termino, las marcas en cuestidn deben ser unalizidas ¢n su conjunto, sin araficiales
desmembraciones, de forma sucesva v no simultines ¥, o resultado que arrope la visién en conjunto es o
entetico que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidsd de confusion entre las mismas, En ese
arden de ideas, & bien s cero que entre las denominaciones analizades se comparte el vocablo ARA, noes
menas cherto que fa solicitada cuenta con un radical disimil a la oponente ¥ ademis incorpora el vocabbo
MK, que en su conjunto defan wha impressdn fonéics v visual diferente que aleja toda posibilidad de que
existo wna Corfusid @nTre dichis e o

SARA MIX Y ETHJUETA (salicitada), y
XHARA (oponente)

Chie, al reslizar ef cotejo de lis cobserturas de las marcas anidizadas en el cazo de avtos, vemes que |3
marca oponente “XHARA® registrada en lo Clase 19 cubre “Aceffes como irmos para fx indaseria
alimentaria; aceftes para uso afimenticio®, mientras que la marca en trémite de registro “SARA MIX Y
ETIQUETA" salicita cobertura para productos de b clage 31 Prodocios agricodas, granos ¥ serillas e bruto

fjmmw':_ .................................................................................................... s

Que, e ese sentido, en virtud del Art. 7% de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase.
sisterna pot ¢l cual se debe contar con uh registro en cada clase 3 ser protegpda, requisito gue no cumple la
marca oponents 4l no tener registrads o marce "XHARA® en la class 3, clase donde se pretende registrar |s
marca solicitada "SARA MIX Y ETIQUETA". De ello se colige que las marcas en pugna og comparten la
mizsma <lase del nomenclador intemacional, pudsendo eventualmente coexstr pacificaments 2n el senn
conaumidar, al no poseer una conexiGn competitiva directa (rubra de productos agricolas por parte de L
solicitads y rubro de alimentos por parte de ls oporente). —---— e

Quee, rruentras gue L marca oponente es una marca denominativa, ks marcs solicitada cuenta con una
etiqueta diferenciadors con un fondo blanco con la denominacidn “Sara® en letrus cursivas de color blanco
y debajo b palabra mix letras de color blanco, sobre [ forma de wra bandera de color verde, la cual en
conjunts deja una impreston diferente, de elio s colge ql.l.l: o niecEariamente causaran confusiam en el
seno del pibboo consumidor - e e e

marca solicitada marca opanente
Que, en base o lan consideraciones de hecho y de derecho expuestss, ésta Dir

conclusion de gue es viahle la coexistenoa de las marcas en pugna. por tanto, correspdnde revgear la
e Ta e [T T I e F L1 1] T o e TACELEREEEE T 1 S RN PRI

denominativs
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1058 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SARA MIX Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N* 03171/2022, SOLICITADO POR

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDLISTRIAL
RESUELVE:

Art.1¥  REVOCAR la Resolucion N 1058 de fecha 14 de octubre de 2022 dictada |:|1:|t la
Dareccitn de Asuntos Marcaros LiSginsos, ———rremreeeee

Art. 2% DISPONER fa prosecucion de trimites de la sohicitud de registro de |a marca “SARA
MIX ¥ ETHQUETA", clase 31, Acta N* D3271/2022, solicitads a nombee de la firma

Are 3%

lralur.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIGN N* 1056 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “SARA MIX Y ETIQUETA®, CLASE 01, EXPEDIENTE N* 03168/2022, SOLICITADO POR
AGROFERTIL 5. A —— - r—rmmrr s s s s b amma s b s aen

Asuncian, 10 SEP Al

VISTO: El recurso de apelacion interpuestn por el representante convenclonal de AGROFERTIL SA
confra la Resolucidn N* 1056 de techa 14 de actubre de 2022, dm::d,q porla I:nr:u;::nnde.ﬂ.aurmi Marcarios
Ljn!lm ¥ - e Ll LT T e ke e R e e e ——

RESULTA:

Que, en fecha 04 de noviembre de 2002 se presenta el representante convencional de AGROFERTIL
SA ¢ interpone recuno de apelacian contra la Resolucién N* 1056 de fecha 14 de octubre de 2022, dictada
por la Direcciin de Asuntos Murcartos Lo, —---s-esreeete s s s s e st sseeneac

e, en fecha 18 de enero de 2003 foe dictada la providencin que concedsd el recurso de apelacidn
T S S — =

Caie, en fecha I3 de mayo de 2023, el representante convencional de AGROFERTIL S.A. expresd
agravios; v en fecha 03 de jullo de 2023, fue contestada h-.-rprrslﬁnrlq agravins. Esta Direccion Hamé autos
para resotver en fecha 18 de julio de 2023, ———ceeeev ——— ettt

CONSIDERANDO:

Que, ka Resolucin recurnda conssdera “Al analizar las marces enfrentadas SARA MIX (sohciada) v
AHARA (marca oponente), se aprocia que san muy parecidas en of aspecto denominativa, en ef primer
elemento Denen tina profmenciacion semegante SARA o5 symilar a XHARA @ nivel fonético /.. las marcas
enfrentadas prefenden identificar productos de clases nefacionadas circunstancts que agrava [a posibiticad
e confusiin de marcas L esta direccidn conchive gue b oposcsn dedicids debe ser declirada
Fm-ﬁj:enjr'r_ ............................................................................................ —

Que, se agravia el apelante, ¥ entre otros argumentos expresa; “Las marcay XHARA y la de mi
rtaridante SARA MIX ho pueden ser confandidas, asociadas o relacionadas tna cor ofra, v gise entre las
fnsrs existen hotiles diferencies graficas, ortagrlficas ¥ fondéticas /. el registro de marca de XHARA,
clase O, comprende prodotos como: "Aceiles como sumos para [ indestoa cosmetica v de alimentos,
cemc pronductos sereliborados, e el mismro se resalta su exciusiided en of rebeo de los licteos, mieniras
e fos produchos comprendidos por la salicitd de mi mandante SARA MIX clase 01 son los siguientes
TONAS, sieredn rotalmerite disimiles Jos proaiachos Dol -« s

Que, contests ba expresion de agravios el oponente v, entee ofros argumentos. expresa: *La marra
NHARA y SARA MIX, son visualmerte considerablemente similares, A ello debemos agregar que &f
compilesnento MIX po aparta mingin tpo de distintividad _/... ks marca XHARA es de legitima propiedad de
mi mandante, INDUSTRIAS XHARA LTDA. /. el hecho de gue ls presente solfciiud sea concedida a fvar
de AGROFERTIL 5.A. dafiarta indefectiblermente of esfuerso que ha hecho mi mandanite al posiclonar en of

FETAS SU BRI, e e e r————
Que, corresponde 3 ésta Direccidn resolver sobre la procedencia o no del
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1056 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCIGN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA m.-mvmwam' CLASE 01, EXPEMMENTE N* (%248/2072, SOLICTTADO POR
AGROFERTIL 5.4 s R nsias

Quae, en primer termuna, lus marcas en cuestitn deben ser analtzadas en s conpanto, sin amficales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultines v, o resultado gue armoje la viskon en conjunto es of
criteno que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusidn entre las mismas. En ess
ofden de ideas, o bien es cierto que entre las denominaciones analizadas sé comparte e vacablo ARA, no es
menos chitrto que la solicitads cuents con un radical dislmdl & ls sponents y ademnds ihcomors ¢l vocablo
MY, que en su comjunto dejan una impresson fondtics v visual diferente que aleja toda posibilidad de que
% st sana corFusidm erre ol P, s e e e e e b e e

SARA MIX Y ETIQUETA (solicitada). y
KHARA (oponente)

Chie, mientras que la marca oponente es una marca denominativa, ka marca solivitada cormta con una
etiquets diferenciadors con un fondo blanco con b depominecidn “Sara” en letras cursivas de color blanco
y debsajo la pakabra mix letras de color blanco, ssbre la forma de una bandera de color verde, Li cual en
conjunto dea una impreudn diferente, de etlo se colige que no necesanamente causardn confusin on el
Tl T R i -

marca soliciteda Marca oponente

072 A

Que, en base o las consideraciones de hecho ¥ de derecho expuestas, ésta Direccitn wrriba a la
conclusidn de que ex viable la coesdstencia de lés marcas en FuEI‘I.l.. |:|-:|.r funlo, I:IJI.'I'I"!FIDI'H‘!E FEVOCar |=-
Resolucion recurrida, - was e e

POR TANTO,
La MRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art, |® REVOCAR | Resolucion &° 1056 de fecha 14 de octubre de 2022 dictada por la
Direccitn de Asuritos Mancaros LIBERoS, - ==

Art, 29 DISPONER |3 prosecucion de tramites de la solicivoed de registro de lo marcs “SARA

MIX Y ETIQUETA", clase OI, Acta N® 032682022, solicitada a nombre de la firma
IATRIPRIET L B svaho s mba b o1 b b WA b

Art. 18 mrﬂ-’:fl'-lluﬂil-"“"""""“"““""" -\‘L PR, "
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1060 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "SARA MIX Y ETIQUETA®, mnnmwmmm
AGROFERTIL 5A. - e et e s s st

Asineidi,

VISTO: El recurso de apelaciin interpuesto por el pepresentante convencional de AGROFERTIL 54
contra la Resohuciim N* 1060 de facha 14 de octubre de 2022, dictada por la Dareccidn de Asuntos Marcarios
unﬁﬂm 'F: I I I L T I o e e e - e e - e S e e e - - e -

RESULTA:

Que, en fecha 04 de noviembre de 2022 s¢ presenta of representante convencional de AGROFERTIL

S5A e imterpone recursds de apelacitn contra la Resolucidn N® 1060 de fecha 14 de octubre de 2022, dictada
r.ll:l!I !ﬂ EH."E!:I,._IﬁH Ih J‘qll,.l:l'ltﬂl Hm.l'l-ﬂ'l .I_,.I'|.'|E:|1}5-!;ﬁ,l FUEIE B 10 10 0 b e e e e o 8 e B B e e e e e

Que, en fecha 18 de enero de 2023 fue dictada la providencia que coneedid el necurso de apefacitn
P D L R e m e s e e L A bbb b e It H

Que, en fecha 23 de mayo de 2023, e| representante convencional de AGROFERTIL S.A. expresd
agravios; v en fecha 03 de julio de 2023, foe contestada La e-r:preﬂmdeagr.a-.dn-; Esta Direccifin Ilmﬁ autos
para resslver en fecha 18 de julio de 2043 - e R

CONSIDERANDD:

Que, la Resolucion recurnida considera “A) analizar fas marcas enfrentadas SARA MIX (soficitada) v
XHARA (marca oponenfe). se aprecl que son muy parecidas en of aspecto denominative, en of primer
elements Henen una pronunciacidn semeianre SARA e sumilie 3 XHARA 2 nivel fondtioo /. las marcas
enfrentadas preferden identificar productos de clases relacionadas circunstancia que agrava fa posibilidid
de confuside de marcas /L esta diveceidn concluye que [ oposicidn deducida debe ser declarada
Pﬂ?l:l‘dmf'l"i.' 0 0 5.0 i b e S el o e bbb e i et o e

Que, se agravia ¢l apelante, y entte otros argumentos expresa; “Las marcas XHARA v 3 de mi
mandante SARA MIX no pueden ser confundidas. asocadss o relacionadas wns con ofra, ya que entre las
misray existen hotables diferencias grificas, ortogrificas y fondticas _./_ el registro de marca de XHARA,
clase 01, comprende productos como: *Aceites como imsumos para la industria cosmética y de alimentos,
como productos sermcliborados, en ef mismo se resalta su exclusiidsd en el rubro de log Meteas, mientras
g dos productos comprendidos por b soliciiud de mi mandante SARA MIX clase 30 son los siguientes
TONIS, sienda fotaimerene disfifes Jog productos offecsdog e

Que, contesta la expresion de agravios el oponente v, enfre otros argumentos, express: “La marca
AHARA ¥ SARA MIX, somy visualments consideraldmmiente similares. A elfo debemaos agregar que o
complemento MIX no aporta ningtin Bpo de distintividad _ 4. l marcs XHARA es de legitima propiedad de
i mandante, INDUSTRIAS XHARA LTDA, .../ e hecho de que la presente solicitid sea concedida a faor
de AGROFERTIL 5.A. dariani indefechivemente of esfusrso que ha hecho mi mandante o posicionar en ef
m:ﬁ:ljupnﬂm-_ ---------------------------------------------------------------------

Jue, corresponde 8 ésta Direcodn resolver sobre In procedencia o no del

Of .1#.;;'111::?.75:'_1 1 Caisanhilia
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1060 DE FECHA 14 DE OCTURRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCHON DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS. EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “SARA MIX Y ETIQUETA®, CLASE 10, EXPEDIENTE N* 032M2002, SOLICTTADRD POR
AGROFERTIL S.A. e

Que, en primer término, ks marces en cuestion deben ser analadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva v no skimultinea v, el resultado que arroje la visidn en conpunto s el
critenio que debe primar 3 la hora de determinar & exaste posibilidad de confusidn entre lis mismas, En ese
orden de ideas, si bien ea cierto que entre bas denommiciones analizadas so comparte of vocablo ARA, no es
menas clerto que la solicitads cuenta con un radical deskmil a la oponente v ademds incorpora o vocaldlo
MIX, que en su conjunto dejan una knpresidn fonética y visual diferente que-alefa tods posshilidad de qm'
exista una confusiin entre dichas FMAITRS - -==m- e e e e e

SARA MIX Y ETIQUETA  (solicitada), y
KHARA (oponente)

Quie, mientras que ks marcs oponente & une marcs denominativa, s marca soliciada cuents con una
etiqueta diferenciadors con un fondo blanco con ls denominacion “Sara” en letras cursivas de color blanco
¥ debajo La palabra mix letras de color blanco, sobre |3 forma de una bandera de color verde, la cual en
conjunto deja una impresién diferente, de ello se colige que no necesariamente comanin confusion en el
oy dal pliblhes COmmIMBEOT: <o

marcs solicitads marca oponente

Que, en base a las consideraciones de becho ¥ de derecho expuestas, &sta Direccidn arriba 5 1o
conclusibn de que es viabde la coexiitencia de las marcas en pugm, pur Lhmu, L'-L1.t11:h'|'.“|-|:|r.|r]-|.-= revocar la
ResaluciOn PeCUITILR. = s s rr s e S AR RIS R RS SRR S ar R R e

denaminativa

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA FPROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art.1¥  REVOCAR la Resoluckim N® 1060 de fecha 14 de octubre de 2022 dictada por la
Direccrdts de Asurtos Marcaros Litiglosog. — - e

Art. 29 DISPONER la prosecuciom dee trimites de la soficibud de registro de s marca “SARA
MIX ¥ ETIQUETAS, clase 30, Acta N* 0322042022, salicitada a nombre de la ﬁrrrul

1
o .|'|.-'L1l!|‘ 1=l Pamcia Gristalda
[P I'l.:.l.l

.':'h‘ iy =iy I ritted liinerlis
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POR LA CUAL 5E REVOCA LA RESOLUCION N® 1059 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA “SARA MIX Y ETIQUETAS, CLASE 35, EXPEDIENTE N* 03272/2022, SOLICITADO POR
AGROFERTIL S +r=saremsssasssssamannsnnsnss Al

Asuncidn, 19 SEF Fitel!

VISTC: El recurso de apelacidn imterpuesto por el representante convencional de AGROFERTIL S.A,
contra la Resolucsin N° 1059 de fecha 14 de octubre de 2022, dictada por la Direccion de Asuntos Marcanos
L|hmnm}l ----------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTA:

Que. en fecha 04 de noviembre de 2022 se presenta ef representante convencional de AGROFERTIL
S.A. & mterpone recurso de apelacion contra la Resolucidn §° 1059 de fecha 14 de octubre de 2022, dictada
|‘.I-I.1Ir I: Direccion * Mulﬂﬂl Hﬂl’nnl:l.‘ Utw R B B8 e 8 e e o 8 8 o e e o o e EFFINES

Que. en fecha 18 de enero de 1023 fue dictada |s prwl:l:n::u q-m:r concedid u,-! FECUISO [I-:*lp-r.hmﬁn
intefpuesh ——rrrie — FREEP

Que. en fecha I3 de mayo de 2023, ¢ representunte convenconal de AGROFERTIL 5.A. exprest
agravios: ¥ en fecha 03 de jubo de 2023, fue I:mtemdiila ewp-ruh‘m |:|e .lq,'rawm. Esta Direccidn llamd sutos
para resolver en fecha 18 de julio de 2003, ————s- e 585 b

CONSIDERANDOD:

Quie, la Resolugitn recurmda considera “Al analizar fas marcas enfrentadas SARA MIX (solicitada) vs
XHARA {marca opomerlel, se sprecis que son muy parecidas en of aspecto denominative, en ef primer
efemento Henen una pronunclacion semejante SARA es simlar 3 XHARA a mivel fonéticn _7.. las marcas
enfrentadas pretenden identificar prodiactos de claves relaconadas circinstancia que agrava iz posihilfcad
de¢ confusidn de marcay L. esta direcoidn concluye que la oposicidn deducida debe ser declarads
mﬂ"‘_.uu. e N R S S S AP PP R R PR

Qae, s agravia of upelante, y entre otros argumentos expresac “Las marcas XHARA y fa de my
mandarite SARA MIX no pueden ser confundides, sociadas o relacionsdas und con olfa, ya Que entre s
mismas existen notabies diferencias grificas, ortogrificas y fondocas ./ & registro de marca de XHARA,
clase O, comprende productos come: "Aceites como insurnoes para f mdustra-cosménica v de alimentos,
como prodiucios sesnielshorados, en of mismo se resalts su evclusivichid en of ribiro de los doteos, mieniras
quae jus productas comprendidos por @ solicitud de mi mandante SARA MIX clise 35 son los sigesentes
Gestidn de negocios conrerciales, administracidn comercial, comercializacion de productos elaborados a
base de almiddn de malz. almidén para wse alimenticio, pmdm‘rm .i,glnrr.l.ia.'.' gr:lnn-i-}' u.rmﬂ.tuﬂtprm-:w
stendh totalmente disimiles los servicms ofecides” —svees was -

Que, contesta a expresion de agravios el oponente y. entre ofros argumentos, expresa: "La marcd
XHARA vy SARA MIX, son visualmente considerablemente similares. A elfo debemos agregar que of
n:lmpfemenm- MIX no aparta ningun Hpndr.-n’.l.-lmr.rmr.l‘.:rnf L. Lo marca XHARA H.:Eek;fﬂm:pmpledaddr

mercado su producto”.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 105% DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DEMLHEEAWH]H?ETMH‘EH‘ ELHSEEEHFEH!EH‘EH'MEDUEIT&MFDH
AGROFERTIL S.A N S S B L LS L A T R -

i

Qe en primer témmino, las marcas on cuestidn debon ser analizadas en su conpunto, sn armificuabes
desmembraciones, de forma sucesiva ¥ no simultines v, o resultado que armope 1a vissdn en conjunto es ef
critetss gue debe primar a la hora de determinar st existe posibilidad de confusion entre ke mismas, En e
orden de ideas, & blen-es clerto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo ARA, no es
maenos ciern que la solcitada cuenta com un radical disimil 3 1o oponente ¥ ademis incorpara el vocablo
MIX. que &n su conjunto dejan una imprexon fenéica y visual diferente que aleja toda posibalidad de que
exista una confusiom entre diohas mmrTEs oo

SARA MIX ¥ ETH}UETA (solicitada), y
XHARA ¥ ETIQUETA (oponente)

Que, desechando el andlsas fosético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respects, vemos que no existe somilitod sudickente nl mucho mencs de conslderable o significativa
magnitud, ya que la primera (marcy solicitada) cuenta con una etiquets diferenciadora con un fondo
blanco con ks denominacion "Sara® en letras cursivas de color blanco y debajo b palabra max letras de cnlos
blanco, sobre ks forma de una bandera de color verde, mbentras que la segunda (marca oponente) cuenta
con un fonds blance con |a denoiminacion *XHARA® en letras mayisculas de color negro con un circudos
que contiene figuras geométricas del lado izquierdo de la denominacion, siendo mayores ks diferencias
que las semejanzas, como pucde apreciorse en ol sijudente cotegn. —-——-———----- “eee

marca solicitada marca opanente

VD) @ xHARA

Que, en base a4 las conskderaciones de becho y de derecho expuestas, ésta Direccidm arnba a s
conclustdn de que es viahle la coexistencn de las marcas en pugna, Frl:r!' tanto, :.urre-jpm-d& revocar la
Reaesl e a0n pee irmido, s e e ~rEEmdnEaETIa

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art 19 REVOCAR la Resolucktin N* 1059 de fecha 14 de octubre de 3021 dictada por la
Direccitn die Asientog Marcaros LIRIGes, - -remsere s

Art. 29 DISPONER la prosecucion de tramites de la soficitud de registro de [a marca “SARA
MIX ¥ mmnm- cluse H. Acta N® m l-nfllcllr.lda a I'IﬂTI1|.'l-l"l.' de la firma
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1057 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITHHOSOS, EN EL EXPEDMENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “SARA MIX Y ETIQUETA" mumwmmmmm

Asiincion, 14 GEp 10

VISTC: El recurso de apelacidn interpuesto por o representante convenclonal de AGROFERTIL S.A.
cortra la Resaluctbn N* 1057 de fecha 14 de octubre de 2022, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios
uuamm e e e e LT P PP

RESULTA:

Que. en fecha 04 de noviembre de 2022 se presenta of representante convencional de AGROFERTIL
SA, £ interpane recurso de apelacdn contra la Resolucian N* 1057 de fecha 14 de octubre de 2022, dictada
por ba Diréccatn dit Asuntion Marcanos LIHgoans, ————— s et s s

Cue, en Iﬂ:hi I8 de enero de 2022 fue dictada la pn:n'l-:l-e-m:m que-cnm-edme-l PECAErse d-E'Jp-duuﬁ-n
interpuesto, M e e T sewiddtiyahysaad

Que, en fecha I3 de mayo de 2023, el representinte convencional de AGROFERTIL S.A. expresd
agravios; v en fecha 03 de julio de 2023, fue cnnl.emd&h rrplmm de ip;rm-:ﬁ Esta Dareccian llamé autos
para resolver et fecha 18 de jubio de 2028 ——rr - e

CONSIDERANDD:

Que, la Resclucidn recurnda conmdera Al analizar las marcas enfrentadas SARA MIX (solcitada) ve
NHARA (marcs oponente)l se aprecis gie son muy parecidas en ef aspecto denaminative, en ¢ primer
elemento Henen una promunciacidn semefante SARA es similar & XHARA a mived fondtico /.. las marcas
enfrentadas preterrden identificar prodectos de clases relacionadas circunstancia que agrava iz posibilidad
de corfiisidn de marcas LG esta diteccidn tnndupf gue [3 oposicidn deducida -:H:u,- ser qﬁ,-q.-n';.n:rq'a
procedente’l . CLCLTLELERLE e b b e e

Que, se agravia el apelante, ¥ enlte ofros angumentos expresa: “Las marcas XHARA § & de mi
mandante SARA MIX no pueden ser confundidas, asociadas o relicionadas wng con ofta ya gue entre s
mristries existen potaliles diferencies grifices, ertogrificas y fanétices /. el registro de marca de XHARA,
clase O, comprende productos como; "Aceifes camo mstimos para s industing cosmética v de alinentos,
cono productos semielaborados, en el mismo se resalta su evclushidad en ef rubro de fos Bcteos, mienias

gue fow prisductos compeendidos por e solicitud de mi mandante SARA MIX clase 05 son los siguienies
TODOS, sperco totalmerte disfmiles los productes ofreckdns -

e, contesta la expresin de ageavios e oponente v, entre otros argumentos. expresa; “La marca
NHARA ¥ SARA MIX, son visuelmente considersblemente simifares. A eflo debemos agregar que «f
commplernento MIX no aporta pingtin tipo de distntividad L. Ja marca XHARA es de legitima propiedacd de
o randante, INDUSTRIAS XHARA LTDA. _ /. el hecho de gue b presente soliciiud sea concedids a favor
e AGROFERTIL S.A. dariara indefectblemente of esfuerzo que ha hecho mi mandante ol posicionar en el

m.]dp :qrpn-_pdm'l ------------- .- Frr e m e B R E T e—— Feam s e g ERaTrTErE

Que, corresponde a ésta Direccidn resolver sobre la procedenca o :gﬂﬁl: ELLL
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESCLUCION N* 1057 DE FECHA |4 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SARA MIX Y ETIQUETA®, CLASE 08, Hmwmﬁmmmmmn
AGROFERTIL 5.A.

e, en primer término, las marcas en cuestion deben ser anabizadas en su conjunto, sin artificlales
desmembraciones, de forma stcesiva y no simultines v, el resultado que arroje [a vikidn en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar s existe posibilsdad de confuside entre las nusmas. En ese
orden de ideas, si bien o5 Clerto que entre las denominaciones analizadas s¢ comparte of vocablo ARA, no es
menos cierto que la solicitada cuentd con un radical disimil a |a oponente v ademas incorpora &) vocahlo
M, i &n s CONAINLD Gejan ura |m|:|mu:u| fondtica ].' visual diferente que H-E].i finila pnuhllldad :quue
exista una confusion entre dichas marcas.- =

SARA MIX ¥ ETIQUETA {sodicitada), y
XHARA Y ETIQUETA {oponente)

Que, desechando el anilisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
regpectn, vemos que no existe umilitud suficlente nl muchs menns de considerable o significativa
magnitud, ya que la primers (marca soficitada) cuenta con una ebqueta diferenciadora con un fondo
blanco con la denominacion “Sara” en letras cursivas de color Blanco y debajo |a palabra mix betras de color
blanco, sobre la forma de una bandera de color verde, mientras que ks segunda (marca oponente | cuents
can un fordn blance con la denominacién “XHARA® en letras mayisculas de color negro con wn circubos
que contkene figuras geomitnicas del lado izquierds de la denominacidn, ssendo mayores |=1. :Ill"Eﬂmn:.Il.
que |as semejanzas, como puede spreciarse en el siguiente cotejo. - S RRGEEEREE B CGRCITEERESE P

marca salicitada Manca oponente

V) @ XHARA

GQue. en base & las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direcosbn arriba a |a
conclusion de que es viable ka coexistencsa de las marcas en pugna, por tanto, correspande revocar la
Resolucidn recurnda

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

At v REVDCAR la Besalucstin N® 1057 de fecha 14 de El'h.ll:tl'lll |;|.r 2072 dp:r.;d.l |'||:.|:' |||.
Direccitn de Asuntos Marcanios Litigiosos, -

Art 20 DISPONER la prosecucidn de trimites de L solicitud de registro de la marca *SARA
MIX ¥ ETIQUETAS, clase 05, Acta N° 022692022 solicitedy & nombre de s firma

Are 34
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 347 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA
CHRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA 'MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY ¥ ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N
036212019, SOLICTTADA POR |.5.5, TOBACCD LTI, - trrmrrrmoemermemmememreseesssnas

Asuncion, 3 0 577 J0d

VISTO: El Recursa de Apelaciin mterpuesto por el representante convencional de PHILIP MORRIS
BRANDS SARL en contra de Ja Resolucion N* 347 de fecha 25 de mayo de 2022, dictada por la Direccién de
Mum.lﬂ M.‘rwl Llrlﬁj'mml }l‘:----------—-—-----------—.. B E B B b o e e S —

RESULTA:

Lque, en fecha 06 de jurio de 2022 o representante convencional de PHILIP MORRIS BRANDS SARL
imterpone recurso de apelacsan en contra de & Resohecion N7 347 de fecha 25 de mayo de 2002, dictada par
|a Direccidn de Asintos Marcanog LIGEIISHE. «— - s-srmms e et s e

Que, en fecha 05 de setiembre de 2022 fise dictada la providencia que concedit e recurso de
HFEIIFH!H'I Immufm e o e e e e R RS S o e i e e

Que, e fecha 20 de setiembre de 2022, o representante convenconal de PHILIP MORRES BRANDS
SARL expresd agraviow dictindose en fecha 10 de enero de 2023 la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrto de expresidn de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el térmimo de
g e e T 0 8 B b

Que, en lecha I7 de abril de 2023, fue acusada la rebweldia de la adversa. por no contestar el traslado de

la exprosion de agravios. en consecuencia fue declarado decaide el derecho que dejé de usar v se Hamid
autos pare resolver en fecha 26 de mayo de 2023, -----mrrrrreres s s s s e

CONSIDERANDD:

Que. la mencionads Rewolucion considera que: Y. ) Qe entre MANCHESTER HQ HOUSE OF
QUALITY ¥ ETIQUETA (marca solicitada) ve. MALBORD v Etigueta (marcu registraaa ), nos dames cuenta de
e existen elementos diferenciadores suficientes entre ks marcas en pugna, por fo que podemos dprecir,
0 se enciradra dentro de las profubiciones esfablecidas en of Art. 2 de [a Ley de Marcas N7 1294798 Que st
twen @5 crerlo que lan marcas enfrertaday contienen clertas similitudes entre s pero es crifeao de esta
Direccider que no existen casales pare impedir gue la marca solicitada sea registrada a favor del
peticionante, ya que poda darse una coexastencia pacifice. Qe en concondamcia con ef Dictarmen N° 152
de fechi I8 de mayo de 2022 de la fefatura de primera sale emitics por a Abg Lillan Ortiz La marce
presentada, redne los elementos distintvos propeos, que f hacen un signo registrable, puesio gue no
exishird posihilidad de confisian en of priblico consamidor, por elio declara procedente la oposicidn
PRI, [ T ———————

(Jue, entre otros argumentos, s¢ agravia ef apelante, ¥ manifiesta: 7)) Halvendo guedado establecido
quie i parte figurativa de fa marca Manchester Lnited Kingdem House of Quality es la que asunme ef papel
principal, cabe destucar que dicha parte corresponde a la burda imitacidn de la parte figurativa de las
erormemente reconocidas marcas MARLBORO ¥ ETMUETA de mi mandante. En efecto, [ parte Sgurativa
de las marcas enfrertadas presertan una vigan extremadamente similar ¥, por ende, muy confundible .
Tipografla: Todas ellas utilizen tne misma tpografle, con fos serl en los remates de cada letra, con
Mgeranmerhe slargacs v ilweadas de ado a lado. Dispeosicrdn de la-denominacidm: Ambas denonin
Posesn pracucanise wea misma ahicacking utduinf'u—mr rn h'de.m:hmnmdn p.:,-d:rd; o h

P

ks .
L l‘ . '
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 347 DE FECHA 25 DE MAYD DE 2022, DICTADA PO# LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIODS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MANCHESTER HOQ HOUSE OF QUALITY Y ETHJUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N°
6096272019, SOLICITADA POR 5.5, TOBACCO LTD

mrarcas base de la aposiciin,/.. En resurvidas coendas, las marcas evifrentaday presentan una visian de
conpunto exthenadamente gimibar ¢ por ende, sumamente confundible, dejando en la reting del
consurridor, ante o rapica mirada, la mpresidn de goe se trata de une mEma marca o de una faimilis de
marcas de propeedad de mi mandante, produci@ndose asi wna asocicion indeseabi ()7 e -

Que, entonces corresponds 8 esta Direccidn resolver sobre la procedenca o no del recurio
interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugro: *MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY ¥
ETICAJETA" Iilnlll.‘lhﬂ-lmdur HI]}'MYM th:mmmm Hl‘ﬁﬂ'ﬂrmﬂmﬂ
{oponentes de la clase 34). . e

Quee, én ese sentido, en ks aspectos grifico v fonético, entre las marcas oponentes "“MARLBORO Y
ETIQUETA" ¥ ka solicitud de registro de la marcd "MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY®, se evidencis
que en la denominacin cuyo registro se solicita es notablemente disimil & las registradas, ya que la narca
soticitada se compone de cuatro vocablos y una preposicstn mientras qua las oponentes constan de un solo
vnicahliy, siendo stmilar dnpcamente: o sflaba WA Jo ol no secesariomente cotserd confimsion en el seno
del publico consumidor pues. en su conpanto, son muy diferentes una de ls otras; defndo unes mmpresion
fonsetca, gramatical ¥ visaal muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista unsa confusion entre
dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre |ds mismai -

MANCHESTER HO HOUSE OF QUALITY (marca solicitante), y
MARLEBOROD {marcas oponentes)

Que, desechando f analisis fonetico-gramatical, gueds pendiente dicimdr las etequetss en pugna, Al
respecto, vemos que no existen similituces entre las mismax, la etiqueta de b marca solicitads s encoentra
descripta cama: “El logo comprende a denominaciin Manchester. En el fordp se observe dos dibiiios de
LFCerTiing v entre [od msmos se encuentran lag letras HQ v la frase House of Quality. Todi se enclentrs
sobre un fomdo de fonalidades grises™ mientras que las oponentes tienen en la descpoién do sus
distintivis expresado lo siguiente: “Escidos con tenantes” ¥ "Lirtas o bandis formands dngulo”. Slendo asl,
la sodicitacts cuenta con elementos que lo vuelven distinguibles, las figuras en o difieren totalmente una de
la otri. msentras que | solicitante utiliza uns figurs en forma de sscudo en el que se encusntran escritas las
letras «HOQs sostenidas por dos unicomies. Lis marcas oponentes en cambio, posec urn a-bverjldico

que representa. dos leones rampantes que sostienen un medallén que contienen Las le LiTia
cofonn en o parte superiorn, comno se puede Spreciar 4 ConnUBCIt. - -
.1|I1-|l. - abibs

|:|. .j_.—_ﬂ



{,J!ﬂ.ﬂklﬁ?ﬁ?" (3 GOMERNG 0 PARAGEAL
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAD

— Ak

POR LA CUAL 5E CONFIRMA LA RESOLUCION N* 347 DE FECHA 25 DE MAYD DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MANCHESTER HOQ HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA® EL&EEHE:PEDIEHTE[-P
S036212019, SOLICTTADA POR LS5 TOBACCO LTTL c-seremrrrmme ssssanssssssammimnnsssnass

marca solicitada

HERLCaE ﬂFﬂﬂ.!I'IIH.

ot fet
\1.ir"lnn| “.ll”lﬂlll llal'"mrn

ol

Quat, en sintesis, fanto las marcas oponentes cormo la solicitada, contienen elementos diferenciadores
y #l compararias en a conjunto, son disimiles, onginales ¥ distintivas tna de otre en todos los planos de
comparacidn, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, Al respectn, esta
Pireccién considera oportuno menconar que ex el conjunto de las marcas lo que debe ser analizado y s ha
comprobado gue no existe confundibifidad entre las marcas en |.-u|.-,h.1 tras realizar el andlisis de esta
T ¢ T— - A JoL AR, DR ST FORT PO IR, T ROLAUT LRt Sy Y5 AU TR S Ly e

Que, en base a las conmderaciones de hecho v de derecho expuestas, habiéndose realizado ef examen
de registrabilicland de la sobcitud de registro, esta Direcoitn considera que es un signo con carcteristicas
propeas, ¥ que no existe nesgo de confisiim ya que, anahzadas en conjunto, no existe similitud suficiente
eritre las marcas ¢n pugna. Conforme i lo expuestn, corresponde confirmar la Resolucion recurnda, —-— -

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVYE

Art |0 CONFIRMAR la Resolucion N* 347 de fecha 15 de mayo de 2022 dictuda por la
Direcoson de Asuntos Marcarios LiEEHsos. --- - e san st e

Art 18 ORDENAR la prosecucidn de trimites de la solicitud de registro de s marca
"MANCHESTER HOQ HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA®, claze 34, Edfwdlfnlf N
EOR6L2019, sobicitada a nombee de |as Tobaceo Lid. -- ,~—— _“"W.II s 4

Aft, 39 NOTIFIQUESE por Chdula, < MR A — -

Al Clanfri Parngls Cnaeasce
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 705 DE FECHA 26 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA MMRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, m&mﬂnﬂmmmm

REGISTRO DE LA MARCA "MANCHESTER I-IE]!-MUEEHFQI.IMJWTETHIEI& CLASE 35, E HTE
N 2E814/2002, SOLICTTADA POR LSS5, TOBACCD LT, c et sassanaans

asmcion, 0 57 200

VISTO: El Recurso de Apelucidn mterpuesto por el representante convencional de PHILIP MORRIS
BRANDS SARL en contra de ia Resolucidn N® 705 de fecha 26 de setiembre de 2023, dicteda por la Direccion
de Asuntos Marcarios LIRIosos, - e et e

RESULTA:

Que, en fecha 05 de octubre de 2023 el representante convencional de PHILIP MORRIS BRANDS
SARL interpone recurso de apelacidn en contra de la Reseluciin N° 705 de fecha 26 de senembre de 2023,
dictacta por fa Direccidn de ASUnos Marcaros LIHRINg05, —— e,

Quer, en fecha 26 do feberero de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacisn
||.'|.'|'1:"|'|"Il.1l'ﬂ'll -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 08 de abrl de 2024, of representante convencional de PHILIPF MORRIS BRANDS SARL
expresh agravion en fecha 14 de junko de 2024, el representante convencional de |55, TOBACCO LTD.
EOnTeRtE |3 e e O i BTV IO,

Que, esta Dareccion tiene por contestada la expresitn de agravios v [lama autes para resolver en fecha
00 O PO e B, e e ittt 8 e

CONSIDERANDO:

Que, a3 mencionada Resolucdn considera que: 7)) Que, af realisar of cotejo de las marcas
MANCHESTER HiQ) HOUSE OF QUALITY ¥ ETIQUETA fmarca soiicitada) vi. MALBORO y Etiqueta {mars
hase de aposicidn), en conjunio es posihle notir gue entre las misrmas existen diferencias en los aspectos
vistral ¥ fondticn, si e comparten ef mismo radical MA en su conjunte son plesamente diferenciales,
disimules i no dejan el mismo recuerda, por lo que uns confisan entre las mismas queda descartado. Que,
faege del exmudio prormenonzado del caso que nods ocups . esta Direcoidn considera que lax marcas on
pugna pueden coexmstir pacificamente: b marca solicrtada MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY ¥
ETIQR/ETA v la mivca base de oposicidn MARLBOROD Y ETHQUETA, tiene elermenitos gue fas hacen
deferentes, entre elfos of logn, al visualizar fos coloeres, Hpografda u otros aspectos graffcos gue hacen gue fa
ebiguets e drica ¥ hage diferencia con fa marca del oponente con lo cual se eliming el resgo de
confusiin, con esta podemos comprobar gue las mancas posean suficiente distinnivided de manera a evitar
l;.'l:il.l'll'i.lil:ﬁﬂ O HEEM AT AR, mmmmm et st e B 0 0 i e 2 8 i e 8

Que, entre otros urgumentos, se agravia el apelante, y manifiesta: 7.} Las patabras colocadas en fa
marca peticionada # contimuacidn del vorablo MANCHESTER corresponden i vocablng cuyvo empleo no
aparts distintivided ni ongthalided a la marca que los emplee debido @ que HOUSE e la traduocidn de fa
pralabua CASA, designacion de wsa cormin por estar presente e Hurmeroses marcas concedidas 3 nombre de
cistindos propéetarios, en tanto que QUALITY es @ taduccidn de la palahra CALIDAD, significado
tetalmerte deducille, s cusl covresponde 2 e destignacidn descriptive, siendo el signo HQ a mera
combinacidn de fas siglas de House v Quality. No obstante ls palabra MANCHESTER es la protagdenics
derrtro de o denominacidn pedida, e la parte fAgurativa que scompaia @ @ marca MANCH,
HOUSE OF QUALITY la que asume &f pape! principal v preponderante, af pitnto de reunir
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 705 DE FECHA 24 DE SETIEMERE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA®, CLASE 35, EXPEDIENTE
N* 28814/2022, SOLICITADA POR |.5.5. TOBACTD LTI, sessassantonsiansanssamsmmrasassnssasstams sussss sasasssssamssnses

T

rode fe atencide gue deberis manterer ol signo completo (demommacion+parte Gguraniva)l siendo dicha
parte iz prmeramente aprehendida por of consumidor, quedando grabado en s mente v recuendo, Asf
prrestas lay cosas, cabe destacar que la parte Bgucativa de ba solicifod de registro de la marca MANCHESTER
HQ HOUSE OF QUALITY corresporrde o L beordy imitacidn de la parte J'Igumm e oy enormemente
reconockdas p prestigioses mancas MARLBORO Y ETNIUETA de mi mandanted.. )" - -

Que, contesta la expresion de agravios s sobctante v, entre otros arpumentos, express; - Como la
Sefrare Directors podrd notar 135 Marcas Confrastidas efecOvarmente cuerian con diferencias Sgrificatives,
tarto graficas como fondticas, con fo cual se anula foda posbilidad de confusidn o asooacdn entre olfas, o
gure residta decistvo pare fe pesibulidid de convivenci paclfics tanfo a mived registaal como en & mercado,
Ademis, las etiquetas caracteristicas de ambas marcas, las alefan defimthamente de cualguier resgo de
asociacidn o confusdn, De hecho, aw Jo he correctamente conoderado fa Sedora Directora, en e
Resofuendn hoy recurnide L. endre las marcas confrastadas no existe ssmilied alguns ¢ merics s, G
sirmiitued confusionists necesarta parg impedie of registro de unamarca, El hoy recuimente ni siquiers poses
urts armilla e rercas”, como para alegar b supuests ASOCIACION con la mrarca base de la oposicide {...)7 -

Que., entonces corfesponde o esta Directidm resolver sobre la procedencia o no del recumo
interpuesto, tras realizar ¢l cotejo de las marcas en pugna; *"MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y
ETIQUETA® (solicituda en clase 35}1.- *MARLBORO Y z'nq-:mm- H:eﬁh'um mna,mﬂlm rm-ﬂﬂnﬁ
(oponentes da la clase $4), - e —————

Que, en ome sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre lis marcas oponentes “MARLBORO Y
ETIQUETA® y 1 sobicitud de registro de 14 marea "MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY ¥ ETIQUETA”, se
evidencia que en la denominackan cuyo registro se solicita es netablemente disimil a las registradas, ya que
la marca solicitada se compone de cuatro vocablos ¥ una preposicitn mientras que 65 SpoONENtEs ComEn
de un sale vocablo, slendo similar Gnicamsente la sflaba MA, o cual no necessriamente causard confuridn
en el seno del piblice consumidor pues, en s conjunto, sen muy diferentes una de la otras, degndo una
mmpresidn fonética, gramatical y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de gue exista una confusidn
entre  dichas marces. Se puede. perciblr @ dmple viits la diferencia  existente  entre fas
MR ==

MARCHESTER HO HOUSE OF QUALTTY (marca solicitante), y
MAELBORD {marcas oponentes)

Que, desechando ol unalisis fonfico-gramancal, queda pendiente dinmir las etiguetas en pugna. Al
respecto, VEmos gue no existen similifudes entre L mismas, s etiguets de la marca solicitada se encuentra
descripta como: “El lago comprende lo denominacidn Manchester. En ef fondo se observa dos dibfos de
wrcormias ¥ ertne los mismos se encletiirag [ letras HQ v 2 frese House of Quality. Todlo se shotentia
sobre un fondo de tonalicedes grives” mientras que las oponentes Senen en la descripoidn de sus
distintivns expresads o siguiente: “Exctdos con tendmtes” y “Lineas o banday formanda dngulo”, Siendo asi,
la solicitada cuenta con elementos que la vuelven distinguibles, los figuras en si difieren totalmente una de
la ofra, mientras quee la solicitante wiliza una figora en forma de escodo en e que se encuentran escritas las
letras «HQw sostenidas por dos unicornios. L marca oponente en cambio, posee Lﬂﬂmbﬂﬂ heridei
representa dos feones rempantes que sosoenen un medallén que mntm&in Las slim-n,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 705 DE FECHA 24 DE SETIEMERE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA", CLASE 35, E}!FE.T-'IEHTE
N® 28814/2022, SOLICITADA POR 5.5, TOBACCO LTD. <sessrmm e rees e m s s s s s ans

representan Philip Morns Group mis una corona en la parte supenor, como se puede apreciar a
COMMEITVUIRCIOE, == - i

mearca sobicitada marcas oponentes

fot

L S

teof
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Manchester |

Jue, en sintess, tanto las marcas oponentes comao 1a sobicusda, contienen elemeritos diferenciadores
v al compararkas en su conjumro, son disimiles, orginales y distintivas una de dtra en todos bos planos de
comparacian, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidaor. Al respecto, esta
Direcciin considera oportuno mencionar que es el conjunto de Lis marcas bo que debe ser analizado v se ha
comprotsado que no existe. confundibilicdad entre las marcas en pugna tras realizar ol snidlisis de esta
TR | o i e L e

Que, en base a las consideraciones de hecho v de derecho expoestas, habdéndose realizado el examen
de registrabitidad de la solicitud de registro, estm Direceidn considers que es un signe con caracterfsticas
prophas, ¥ que ne exste nesgo de confusson ya gue, analizadas en conjunto, no extste similitud suficiente
entre Las mircas en pugna. Conforme a lo expuesto, corresponde confirmar la Resolucian recurrida, <

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

At ¢ COMFIRMAR L3 Hesaluckin MN* 705 de fecha 26 de ':r]'hnrrnl;l-.rl:,- de 2023 dictada por 12
Chresccann de Asunfos Marcarios Lio [IEIBAE, o eestmm s bt b e

Agt. 20 ORDEMAR la Fln:ll-rl.'url-:':ln de tramites de la solicitud de FAtra de la mareo
"MANCHESTER HOQ HOUSE OF QUALITY Y E1'I-L;!'I.I'E.'i';'|| clase 35, Expediente N*

28R142022, sobeitads & nombre di |4 Tobscoo Lid - e
|
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1.897 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA

POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEMENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"REFIBRA", CLASE 23, EXPEDMENTE N® 06547/2020, A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, -——

AFLNCidm, 21 CFF }I"EJ.

VISTC: el recurso de apelacion imterpuesto por el representante convencional de LENZING
AKTIENGESELLSCHFT. en contra de la Resolockdn N° 1897 de fecha 17 de diclembire de 2020, dictuda por |a
reccidn de Mﬂl:lﬂ., G e e e e e T T T T T T T L 0 £ N 4 S £ S S .

RESULTA:

Que, en lecha 12 de ubril de 2021 se presenta o representante convencional de LENZING
AKTIENGESELLSCHFT, ¢ mterpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucidn NV 1897 de fecha 17
de diciembre de 2020, dictadi por la Direccion die Marcas, e s b i e :

Jue, en fecha 24 de mayo de 2021 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacidn
|.|'||!-|'_-.r|:|u|,-|.1|3_ ............................................................................................................ =,

Que, en fecha 03 de septiembre de 2021 el representante convencional de LENZING
AKTIENGESELLECHFT. exprest agravios: Esta Direccion tiene |:H:rr contestada la r:l.'pr'mdn de ngnl.rm ].'
[Earma autes pars resobver en fecha 20 de septiembre de 2021 - -

CONSIDERANDO:

Que, |3 memcionada Resolucidn considers que: L) Que fa solfeihnd de reglstro de a2 mares
"REFIBRA" ha sido presentids para amparar lox productos de o clase 27 Que habidndose realizado ef
examen de registrabifidad de fa citada marcd dsta Direceidn condidera gue fa misma incurre en las
profibiciones de [a Ley 129498 de Marcas, que dispone que no pueden constiteir marcas: "Art. 2 inc. &) ..
fos quet consistan enbéramente &n LN Ugne gue sea o nombre pendnce o desggnacon del producto o
sErVICHD de quae s trate, o que pueds servir en ef comencio pars calificar o descrbir alguna caractesiitica del
products o servicie”, La denosminacian se considera descrpiva ¥ sin distingividad alguna con relacion a los
productos gue desea profeger.- En consecoencia no ha fugar a fo solicitads, T —————rmmmtirr e -

Que, entre otros argumentos, se agravia ¢f apelante v manifiestac .0 “En el presente case con
"REFIBRA" para la Clase 23 estamos frenfe @ una marcs SUBestive que son signas ue sugleren o evacan de
murnera indirects alguna idea acerca de las caracterfshicas o propiedades de fos productos o senicios que
jprerenden distinguir, gin fegar o descpbipipy Estes sugleren en of consumidor o oh o usisario certas
caracterfsticas, cualidades o efectos del producto o servicio. exypendole hacer uso de fa imagimacidn y ded
entendiriesto  pary  relacionar  agued  signo con este objetol.mi mandante LENZING
AKTIENGESELISCHAFT, ha farmado en Paraguay una famifa de marcas, con la denominecin “REFISRA®
come parte principal de @ identidad LM mandante, fa frma LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, ha
formada en Paraguay una famdia de marcas. con [a denceminacitn “REFIARA" como parte pancipal de fa
identidad. /.. Mi mandante, [a firma LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, 5 una em,umagfﬂba.l'que pq:l:r-ee 53
afios de hustoris e inpovaecdn v se he convertido en un lder mundial en fecnaologia, *--—--—--

Que. correspande a esta Direccion resobver sobire i procedencia o nodel tecunio ntefpuepto.-—-f-- =

]
I T e 112l
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1897 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA IMRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"REFIBRA", CLASE 23, EXPEDIENTE N* 06567/2020, A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. -———

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N 1294/98, las marcas son signos que sirven para distingsar
prochectos o serviclos. Sin embargo, s -encuentran reguladas en la propis legislacion marcana, cheras
restmcoiones para of registro de una marca; ex decir, dichas lintaciones a la hora de conssderar Lo viabilidad
del registro marcario se encoentran para precautelar omos derechas o intereses, tan valdos coma el
T B O DT I Dl 4t it 2 b a2 -

Que, se agravia la apelante y express que la firma LENZING AKTIENGESELLSCHATT posee el reglstro
de la marca “REFIBRA" en vanos paises del mundo, Asimismo, dice que la denominacion cuyo registro se
solicits constituye una palabra de fantasls, cuyo significado no esiste en el dicoonano ¥ aungue e1
evocativa, no resulta genérica ni desCriptiva ya que no-esun producto o adjetivi, = e

Que, a los efectos de determingr si la solicitud de registro de murca "REFIBRA” resulta gendrica para
los productos que pretende amparar, debemos preguntamos o dicha denominacion constituve |a
designackin usual de los productos que dessa proteger, El Dr, Cramendi, respecto a las designaciones
penéficas, expresa; "L designaciones gendricas definen no divectamente & objeto en causa, sino
categoria, la especie o ¢ génern, a Ios que pertenece ssr objeto” En ese sentido, tenemas que |8 marcs
sodicitante fue presentada para cubrir los siguientes productos de la clase 23 tales coma: "Hilos & hilados,
Hilo de angora; carretes de hilo; carretes de hilado; Algodan hilade; Hido de algoddn, Hiles de felpilla; Hito
de sedy de bn vanedad dupdons Hilades efistees Hidos @ hlados elisticos pars uso textil; Hebres de
wlgaddn hilado; Hilados para uso textil; Filamentos textiles [hifos): Hiles; Hilos de angora para uso fextil
Milo de alpoddn residuall Filos preonentados de polidster; Hile de seda salvage; Hilos para teger: Hilos para
iso domésticn. Hilados pars aplicacionss fextiles: Hite ¢ hilados meeclido a base de algodan; Hilos @
hiladog de residuos desengrasados: Hiko & hiledo meciado 8 base de cafiamo; Hilo e hilado mesclado a base
de seda; Hilo ¢ hilsdo mezclado a base de lana; Hilos e hilados pars uso bexnl: Hilos para vender en fovma de
ket Hidos o foladvs reforcidod Wilo @ hedado dy cifamo renzado; Mo e hidado reforodn de sedas Milo &
hilado de lana retorcido; Hilo @ hilsdo trenzado merclada: Hilo de estambre:; Hilo de Dorrilla de seda; Lanas
P’H*ﬂ;’.‘rl.- et B e R R R MR R AR

Qrre, I clase 27 del nomenciador infernacional, compeende: “Hilos e hiladoas para use texol La clase
23 comprende principaimente Jos hilos ¢ hilados nanarales o sintéticos pars use texnd. Exra clase oomprermde
en particular las Sbras de vidrie, eldsticas, de cawcho o de materias plisticas. para uso textils los hilos de
boedar, 2urcir o coser, incliidos fos hilps merilcos; b secl hilads, &l algoddn hilade, fa lana bilada, %

En ese sentido, tenemos que la sobcitud de registro *REFIBRA® conforme |o indica el propio
solicitante, no encuentra significado propio en o dicclonans; sin embargo, ello no es dbice para que un
vocahlo cumpla la funcidn de designar & un producto o servicio. Al respecto tenemaos que la denominacidn
"REFIBRA" consiste en la unsén del prefije "RE” cuyas acepoanes som: “repebicion, infensificacion,
resistenci.™ y el vocablo *FIBRA®, =1, £ Cadls uno de Jos filamentos que entran én 1 composicidn de fos
re,ridnsm',ﬂ-n.lem Lregt'u.le-: o arimales. 2 Caola unddrn'::.fﬁhmnﬂm gue presenian en £u te

sinrdticn de diverss naturalezs y diatintas aplhicaciones mdwm.re; i

LY
tidim i resmn ) %] {5 Ciriatalds
* o e e e DT a1 .l..b-g."'lu.:h-ll‘l i
el Inicrias

‘niasmraldi e ""'"l"'l:lh-i



.y PROPIEDAD (4} GOUERNOw, | PARAGLAT
INTELECTUAL . PARAGUAY | REKUAI
hnh:hﬂ'”

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* LB9T DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
mnmmﬁummmummmmmmum
“REFIBRA", CLASE 23, EXPEDHENTE N® 06567/2020, A NOMBRE DE LENZING

thue. la denominacidn solicitada *REFIBRA®, e sin lugar a dudss, absohutaments descriptiva del
referido products, ya que como denominacidn, se refiere a las caracterlsticas ¥ naturaleza del producto v
este, podria confundir al consumidor en cuanto a los productos a ser comercinlizados bao ests marca; no
pudigndose hablar asi de una Marca evoCIHIVE O BUGES VI et e

Crue, ahondando atn mas en el andlisis, el Dr. jorge Otamends, en su obra DERECHD DE MARCAS se
refiere @ la diferencia entre las designociones descriptivas ¥ las evocativas, diclendo: *Existe wna lnes
divisarta fenue entre fos signos evocativos registrables v los descriptivos gue no o son. Low signos
evorativos dan una ided de cudl es ol producto o senicio en cuestifin o solire sus componentes o
caracterishoas. A veces, mas Que ung ided, se trata de una ceffeza, ¥ esto & Idgico puesto que, de o
confrarin, & mama seria engeniosa. El signo descripten finbidn designa estas mismas caractericticas,
funciones, destino, origen. calidid, componentes. elcétera La diferencia estd en que la designacidn
descaptiva ex fa necesaria o uswal para aguelln que se describe. La pvocativa siempre tendrd en s
conformacidn alpun slemento que b hard, en menoro mayor grado. de fantasia. Al concederse ung marca
evocativa no se quita del domine pabiico ninguna palabes gue se wse par describir caracteristica alguna
de productos o servicios, Mo sucede lo misma si se registrase ina designacidn descriptiva”™, Respecto a las
designaciones gendricas, el Dr. Oamend expresa: *las designaciones gendricas definen no directamente &l
it en catsa, stoo la categorta, fa especie o of géneno. a fos gue parfenece eie oljfetn” -t i

Que, si bien la solicitud de registro "REFIBRA® ha sido concedida en otros paises, algunos de ellos
prnoipaimente de habla inglesa: en dichos paises, al conatituir la presente denominacion una palabra en
idioma extranpero, quizis el significado de 1a misma no se ha incorporado ol lenguaje comiin, no siendo
conocida por el piblico consumidor para describer al producto misme. Quee, o su vez, el hecho de haber
obtemdo el solicitante el regstro en otras clases solicitadas, no trae & aparejada la concesitn del regiatro en
otras clases del nomenclador, méxime considerando que el .mituu- ;m: la -.ruhﬂnhd e la concesitn debe
sier readizacls 3 ks lur del Principlo de Especlalidad. - rrerssrres renens b b

Que, seguidamente el doctnnano Lows Van Bunnen, exphca: *Aun cuando fa manca descrptiva
tabiando con propiedad, see ustal o gendrica, todavie es necessne que il no se reflers a wna calicad del
producto, f@n evidente o banal, v bajo wna forma tan directi. que una exclusividad de empleo pudiers
entorpecer notablemente en su lenguaje & b colectvidad v a los medios mm#mﬂm}rh
T |1 1 S maaq 5=

Que, & denominacidn cuyo registro se solicita "REFIBRA®, mourre en [a descripeidn y calificacitn del
productn ofrecido (Prohibicson establecida en el inc. e} del Are 2 de la Ley de Murcas). En ese sentido, jqué
dustintividad ostentaria pars consttuirse en marca y poder distinguir 4 los productos ofrecidos cuando en
su denominacidn simplemente describe y califica al productn ofrecido” Ademds, si esta Direccidn,

" TTHERTEHO E MART A - Jorge tnamenil ¥ [ DA, Alwbedn Moo, BT - Pag Te .
“VAM IMHNEN, Lonen La protection des moegues e haote oot i b deo) nlerse- e papeide la L‘l..h-u.{ntiu.m iy P
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* LA%7 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA

POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*REFIBRA", CLASE 73, EXPEDIENTE N° 06567/2020, A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, -—---

quienes se verian perjudicados por una “marca que describe ¥ califica™, sus propios productos, sin que
sicpuiera se pueda identificar ¢ origen empresanal de hos MIKMOE, --«ccscmmmiammm i

Chee, en base o ks consideraciones de hecho y de derecho expuestas. habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, &sta Direccidn amba a b conclusian de que no es viable su
registro en esas condicionss, por tnto, corresponde confirmar |a Resolucion recurrida dictsds por la
Direccidn o Marcas, por incurmir la solicitud de regstro en la prnhlhlmhn Il.'gll nl:l:lrl:bda en la 'llltl-n:m
parte del inc. ¢} del Art. 2 dela Ley N* 1294/98 de Marcas, - - hnan s

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art 1"  CONFIRMAR [a Resolucsin NP 1897 de fecha 17 de diciembire del 2020, dictads por la
Direccidn de Marcas. #n el expediente de solicitud de registro de marca "REFIBRA®, Clase
73, salicitsdn & nombre de LENZING AKTIENGESELLSCHAFT -t iat b ceasanssns

Art. 2* DORDENAR e archivoe de lu solicitud de regsto de la Miarca
Expediente N* 06567/2020, solicitadu o nombre de LENZING EN|

AL 1* Hm--._------------- rrrrerreT e e s gy ey




EIRECCEIN A HIAAL 111
FROPIEDAD & b GUBIERNG v |P.'4.ll..-l|.{; Al
m&;‘;EETUM' PARAGUAY | REKUAI

v0706

POR LA CUAL S5E CONFIRMA LA RESOLUCION N° LE96 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRD DE LA MARCA
"REFIBRA", CLASE 27, EXPEDMENTE N® 04564/2020, A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, -----
smaL

Asuncién, 3 SEP

VISTQ: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de LENZING
AKTIENGESELLSCHFT. en contra de la Resolucion N* LE96 de fecha 1T de dickembre de 2020, dictada pnrll

T T o

RESULTA:

Que, en fecha 08 de abrll de 2021 se presenta el representinte convencional de LENZING
AKTIENGESELLSCHFT. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidn N2 1.8% de fecha 17
de diclembre de 2020, dictada por la Direccitn de Marcag, —-----mesem e -

Que. ¢n fecha 24 de mayo de 2020 fue dictadd la providencia que concedid el recurso de apelacin
A e %

Que, en fecha 03 de sepiembre de 2021, e representunte convencional de LEMNZING
AKTIENGESELLSCHFT. expresd agravios; Esta Direccitn tiene por contestada |a expresion de agravios y
Hasma autos pata resalver en fecha 20 de septiembre de 2024, —————— e e -

CONSIDERANDOD:

Cuat, la mencionada Resolucion considers ques %) Que 3 solicited de registro de 13 marca
“REFIBRA" ha sido preserfads pare armparsr fos prodisctes de [a clase 22 Qe halvéndosze pealizado &
examen de registratilidad de ls citada marca, ésta Dvreccidn considera que fi mismd incurre e las
profiluciones de la Ley 1294798 de Marcas, que disporne que no pueden constitilr marces; A, 2 Ine. &)
s e consistan enferamente ¢n wn Sgno Que sed o nombre gendnco o designaciin del producto o
SAVICTO cle quie se frate, o que pusda sorviren of comero para califivar o descnbir algung caracterfstica ded
praducto o servicio”, L denominacian se considers descriptiva ¥ sin distintividad alguna con relacidn a jos
produchos que desea proheger. - En consecuencia no ha lugar a lo solicitadn, = =rrresresrrre s

Que, entre ofros argumentos. se agravia el apelante ¥ manifiestar ¥..) "En of presente caso con
"REFIBRA" para |3 Clase 22 extainos frente a uind marcs sugestiva, gue sorn signos que sagiensn o evocan de
manera indirects alguna idea scerca de las caracteristicas o propiedades de los productos o servicios que
pmmmnwm:wnmﬂmmanWLW
caracterfsticas, cuabidades o efectos del producto o servicio, exigiendile hacer uso de s imaginacidn y del
entendimiento  pard  melacionar  aguel  signo con oeste obyefollomi mandante LENZING
AKTIENGESELI SCHAFT, ha formade en Paragguay una Grmilie de mances, con b dendeminacion “REFIARA "
como parte principal de fa identidad A M mandante. [ firma LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, ha
formadks en Paraguay una familia de marcas, con la denominaciin "REFIBRA” como parte principal de 4
idertidad /.. Mi mancante, [ frme LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, o5 una ampress global que posee 83
afios de histora e innovacidn v se ha convertido en un lider mundial e tecnologia *
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POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRD DE LA MARCA
"REFIBRA", CLASE 22, EXPEDIENTE N° 065642020, A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, ===-=

Que, tal como |o expresa el Art. L de lo Ley N* IXWME, las marcas son signos quee sirven para distinguir
productos o servicios Sin embargo, se encuentran reguladaz en la propéa legmslacion marcaria, ciertus
restriceiones pars e registro di una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar [a viabilidad
del megistro marcario s encuentran para precavtelar ofros desechos o intereses, tan vilidos como o
derechics B OOMETIELF LN TTUITL ===t s s o5m mm oremterermr e e P e =P aohoto i

Que, se agravia la apelante y expresa que La firma LENZING AKTIENGESELLSCHAFT posee ef regstro
de la marca "REFIBRA" en varios padses del mundo. Asimisme, dice que 13 denominacidn cuyo reglstio se
soficita constituye una palabra de fantasia, cuyo significido no existe en ¢l diccionano ¥ aungue es
evocativa, no resslta gendnica m descriptiva ya que no es um producto o adjetive, ssssssseeemaa e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "REFIBRA” resulta genérica pars
los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos o dicha denominacidn constituye la
designacidn usual de los productos que desea proteger. El Dr. Clamendd, respecto a tas designaciones
genércas, expresa: “lus designacanes genéncas definen no directamente o ofyeto en causa, sino
categoriy, la especie o & género, 4 Jos que pertenece ese obfetn.” En ese sentida, tenemaos que [a marca
salicitante fue presentads para cubir los sigusentes productos de la clase 22 les coma: “Liber; Algodden en
brirte; Lana tratada; copos de seéda; handa de cordones enrmliados; lara desengrasada; pedo de conrjo; Yote:
Lara pesnada; Pelo de cachemin; Pelara de alpoddn; Mohain Fifamento de polidster; Malle plistica de
poligster para embalar mercancias; Lino en breto fagramadoj, Seda en brure: Lana en estado bruto
Despordicios de seda [relienof; Lana esquilada: Monofitamentos de polidster de sedy; Lana cardady;
Filamentos textiles sintéticos; Filamenton textiles; Lana en broto o tratada, Copos de lana; Bolsas vy sacos
jpara envasar, almacenar ¥ tansportar; Forros pars s wso en contenedores; Redes; Sopartes de coerda pars
colgar plantas; Exlingas y cintax; Cintas para atar las vides: Cintas no metdlicas pare envolver o atar
Hamacas, Holsay pars conservad los cadiveres antex de [ cremacion; Bolses de red para lavar Jencerfa;
Bolsas de malla para almacenamierio; Bolsds de embalafe [sacos] de muteria textil para trangporte a granel
Baisas de embalaje [sacos] de tefidn pars aliacBnamienin, —--- - - - st s

Que, |a clase 22 del nomenclador internacional, comprende: “Cuerdas ¥ cordeles: nedes; Hendas de
carmpafia y lovas: toldos de materas textiles o sintftcas; velas de navegaciin; acos para el fransporte v
almacenamiento de mercancizy a granel matertales de acalchada y relleno, excepto papel, cartan, caicho o
rmaterias plivhices; materias fextiles fitrosas en bruro y sus secedineos. NOTA EXPLICATIVA. La clwse 22
comprende prncipalmente bis lomis ¥ otros materiales para hacer velas de navegacion, la cordeleris, fos
materiales de acolchado y rellen, asi como las matenas rextiles fbrosas en bruto, Esta clase comprende en
particudar: fas cuerdas y cordefes de fibwas textiles naturales o artificiales, de papel o de materiay plistices,
las redes de pescar, las hamacas, las escalas de cuerda; fes finndas no ajusrables para vehiculos; ciertas bolsas
¥ sacos no clauficados en otras clases segnin s fumodn o Gnalidad, por ejemplo; Las bedsas de mally pars
bavar la ropa, las bolses para cadiveres, las savas postalex; las bolsas de materias textiles pava empagquetar; las
Hfbras de ongen animal ¥ las fibras textiles t*rrbmm,pare;em,r.du la erin, Mflpr:ﬂmdegumuﬂ-:ﬂﬁ_ in
tele de yute (8 lang tratads o o beuta, & seda en bruto % R

En ese sentido, tenemos que lo sobotod de cegiatro "REFIBRA® l:unFnrm_q'..h inidica
solicitante, no encuentra significado propio en el diccionario) sin embargo, elio no es dhice pa i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N L§96 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA

POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"REFIBRA", CLASE 22, EXPEDIENTE N° 06564/2070, A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. «-eee

wocabio cumpla la funcion de designar 2 un producto o servicio. Al fespecto tenemos que & denominacitn
"REFIBRA" consiste en la union del prefijo "RE® cuyan acepoiones son: “repeticidn, infensifeacin,
resistencia.” y o vocablo "FIBRA". * £ Cada une de los flamentos que entran en la compasicicn de Jos
tepclas organicos vegetales o ammales. 2 £ Cada ano de los filsmentos que presentan en sa fextura algunos
minerates, come el amianto, 1 F Producto bexti! sintdtice, par oposicicn af de origen natural 4, £ Filumento
sintitico de diverss naturalezs v distintas aplicaciones mdustriales ¥ o

Que, la denominacidn solicitada *REFTBRAS, es sin lugar & dudas, absolutamente descriptiva del
refenido producto, ya que como denominacidn, se refiere a lus caracteristicas v naturaleza del producto y
estn, podria confundir al consumidor en cuanto 3 les productos & ser comercializados bajo ests marca; no
pudséndose hablar asi de una Marcs EvDCELIVE 0 SUREELIVE - b e —

Que, ahondando atn mis en o anifisis, of Dr. Jorge Otamendl, en su oba DERECHO DE MARCAS se
refiere @ la diferencia entre lan designaciones descoiptivas v las evocativas, diciendo: *Existe urna linea
divisaria benite enire los signos evocativos regritrables y los descriptives que no lo son. Los signos
evocativos dan wna ided de cudl es ool producto o servicio en cuestidn o sobve sus companentes o
caraclerisiicas. A veces, masquuumdu;.nmadrumnnmrmnﬁmﬂrmpuﬁmqwdem
conrasio, @ marca sera engafioss. Bl signo descrptive fambién desypna estas musmas caracterfsticas,
funciomes. desting, ongen, calidad, companentes, etodftera, La diferencia estid en que b designacidn
descriptiva o8 fa necesana o wual para squello que se describe. La evocativa siempre tendré en su
corfarmmacian algiin elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fentasia. Al concederse una marca
evorahiva no se quita oel dominie paiice minguena palaba que se use para describir carscteristica afgina
de productos o servicios. Ne surede lo misme sl se registrase ume designacicn descriptiva™. Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendd expresa: *las designacianes genéricas definen ne directamente ¢f
odyero en causa, sino {3 categoria, I3 especie o el géners, 1 los que perfenece sse objefn” —-—

Tuet, 52 bien la solicitud de registo “REFIBRA® ha sido concedida en otros paises, algunos de ellos
principalmente de:habla inglesa; en dichos puises, al constituir [ presente denominacion wna palshra en
ichoma extranjero, quizds el significado de la misma no se ha incorporade al lenguaje coman, no sendo
conocida por el publico consumidor pars deseribir al producto mismo, Que, & su ver. ¢l hecho de haber
shtenido el solicitante el registro on otras clases solicitadas. no trae & aparejada la conceston del registro en
otras clases del nomenclador, mixime considerando que el andlisis para ks viabilidad de ks concesidn delbe
ser realizada 8 la hux del Principio de ESpecialidad, -sressssesssmsissrmssemssssssiasemsmromsmmnmer s aneme et ki

Que, seguidamente el doctrinario Louis Van Bunnen, explica: “Aun cusndo I marce descriptiva,
hahlande con propledad, sea wiral o gendricd, todavid ey necesario que efla no se refiera a una calidad del
producto, fan evidente o banal, ¥ bajo una formas ban directs, gue e exclusividay Eitatt
entorpecer notablemente en s lenguale 3 s colectividad v 4 los medios nteresagio :
LT 1 1 e L e S e A o AR AL X ST LRI KR AP P & bl S i i

et ey
Eigps olby jer gy kg = leyrm
P IEROCHD DE RANCAS = Jorge CHgreemili W Bl TABA, Al Peyrat, 07 = Pag T
FWAA BLMNEN, Lo, La profechon des maree e baee reramms dara e dices imiesne degays die ln CEF, Brusellee 1984, p 9697
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1896 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDMENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"REFIBRA", CLASE 22, EXPEDIENTE N* 065642020, A NOMBRE DE LENZING AKTTENGESELLSCHAFT. —

Que, la denominscién cuyo registro se solicita "REFIBRA®, incurme en fa descripcién y calificacifin del
producto ofrecido (Prohibicidn establecida en el inc, ) del Art 2 de fa Ley de Marcas). En ese sentido, [qué
dastingividad ostenturla pars constituirse en marca ¥ poder distinguir a los productos sfrecidos cuando en
su denominacidn umplemente describe v califiea 8l producto ofrecido? Ademibs, o estn Derecoidn,
autorizase ¢l registro en esas condiciones. estaria concediendo un njusto privilegio a un titular, mostrando
una aventajads supcemacia &l obtenar una marca que califique @ sus productos, acarreando con eflo un
riesgo para e consumidor pero tambign, pondrla e injusts desventsja o ks demds comerciantes del rubro
quienes s¢ verfan perpidicados por una *manca que describe y 1:=|I|Fi.'n siis prq:-lm [l]'ﬂd-t-lﬂﬂl sin qur
slquiera s pueda identificar el ongen empresarial de los mismos. - pras

Que, en base a las conmderaciones de hecho v de derecho expaestas, habiéndose realeado e examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dureccidn arnha o la conclusidn de que no es viable su
registro en esas condiciones, por anto, coresponde confirmar ln Resolucidn recurnda dictada por |
Direccidn de Marcas, por incurrir ks solicitud de I'I'E‘|I1:I‘I:l- = II |:l11:||'1|1'||r||:'|h 1Eg,|il nr.uHEﬂd.: i h L'Illlnn
prarte del inc.e) del Art. 2 de |3 Ley N [294/%8 de Marcas. - wee e e LLEELLL LA SE LR L,

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELYE

Art1* CONFIRMAR la Resolucidn N° 1896 de fecha 17 de diciembre del 2020, dictada por la
Direccidn de Marcas, en ¢l expediente de solictud de registro de marcs *REFIBRA®, Clase
22, solicitada o nombre de LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, - e e mmm et

Art2* ORDENAR el archive de la solicited de registro de la march “REFIBF
Expediente N* 06564/2020, solicitads s nombire de LENZING AKTIENGBESELRSCHAFT,----

AT ROTIFRQUESE. o os et g e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* LE%8 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DHRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“REFIBRA", CLASE 24, EXPEDIENTE N° 06569/2020, A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, ---—

Asuncion, 4 % 17 Vil
VISTO: ¢l recurso de apelacstn interpuesto por el representante convencional de LENZING

AKTIENGESELLSCHFT, en contra de la Resolucitn N* L8948 de fecha 17 de diciembee de 2020, dictada por Lo
Chreccitm dt‘ bdarcas, B e e e e e e e T TP T TR A S A a2 S L =

RESULTA:

Chee, en fechs 08 de abrl de 2001 se presenta ol representante convencional de LEMZING
AKTIENGESELLSCHFT. ¢ interpone Recurso de Apetacidn en contra de la Resolucidon N9 1,898 de fecha 17
de diciembre de 2020, dictada par 12 Direccifin de MUmeas, = s s s

Que, en fecha 24 de mayo de 2021 fue dictads b providencla que concedsd el recurse de apelacian
interpeesto. PP TSR R R B TR S I B W Sl R S LR MR -

Cuee. en fecha 03 de septiombre de 2021 el representante convencional de LENZING
AKTIENGESELLSCHFT. expresd agravios; Esta Direccion tiene pn: contestada |3 rxprmlfl-n de ngrams. ¥
Hama sutos para resalver en lecha 20 de septiembre de 2021, - W gl

CONSIDERANDO;

Que, la mencionada Resolucion considern que Y.) Quae Iz solicitind de registre de e marca
"REFIBRA® ha mide presentads para ampanar fos productos de la clase 24 Que habidndose reafizado of
examen de registrabilidad de [a oitada marca, é&sta Direcckdn consders gue a mismd e en las
profubiciones de s Ley 1204/98 de Marcas, que dispone que po pueden constiturr marcas: "Art. 2 Inc. e} ..
fos que consistan enteramente en e signo gue sep of hombre gendrico o designacion del producto o
servicio de que se frate, o que poeda servieen of comercio pans calificar o describir algume caracteristica del
producto o servicho” La denominacidn se considers descriptiva ¥ sin distintrvidad alguna con relacidn a los
priviuctos gue desea proteger.- En consectiencia ne hi fugar 2 jo saliettadn, ® e ee

Cuue, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: ¥_) “En o presente caso con
"REFIERA" para [a Clase 24 eitamaos fronte 3 una marcs SUBestivil que 500 SIEMOS que SLieren o evoean de
marera mdirecta alguna wdes acerca de i caracteristicas o propeedades de Ios productos o servicios gue
pretessden distinguir, gin lepar 3 describiplos Estas sugieren en of consumidor o en of wsiari ciertas
caracteristices, cualidades o efectos del prodiscto o servicio, exigiéndale hacer uso de & imaginacidn y del
erfendimiento  para  relacionar  aguel sfgme con  esfe olweto . mi mandante  LENZING
AKTIENGESELLSCHAFT, ha formade en Paraguay una familia de marcas, con la denominacidn “REFIARA"
como parte principal de la identidad _/. mi mandante, b firma LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, ha
formadio en Parageiay uma famila de marcas, can la denominaciin “REFIBRA" como parte principal de 2
dentided. /.. M mandante, b firma LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, e una empresa global que posee 83
afins de historia e innovacidn ¥ se ha convertide en un Uder muridial e feenodogia e

i

Que. corresponde a esta Direccidn resolver sobre |3 procedencia o no del recurss inte ;.':|——-
. /

= #
i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* LE98 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA

POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDMENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“REFIBRA", CLASE 14, EXPEDHENTE N® 0656%/2020, A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. -----

Quee, tal como lo expresa el Art | de a Ley N® 1294798, las marcas son signos que sicven para distinguie
productos o servicios, Sin embargo, se encuentran regulidas en la propia legisiacion marcaria. clertas
restricciones para el registro de una marca: ex decir, dichas imitacsones a la hora de considerar la viahilidad
del regiwtrn marcario se encuentran pars precautelar ofros devechos o intereses, tan vilidos como of
BEOECING @ COHIBTIEULT LITIA TI@ETR, = - m et e et oot -~

Que, s agravis |3 apelante y expresas que la firma LENZING AKTIENGESELLSCHAFT posee e registro
de |a murcs *"REFIBRA® en varios padsis del munds, Asimisme, dice que la denominacin cuyo registoo se
sohicita constituye una palabra de fantasia, cuyo sgnificads no exste en @ dicclonano y aungue es
evoCanvi, o resuli gendnca m descriptivi ya que no es un producto o adjetivo, = S

Quie, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marcs "REFIBRA" resulta genérica para
los productos que prefende amparar, debemos pregontaenos ol dicha denominacidn constituye la
designacin usual de bos productos que desea proteger. Bl Dr. Otamendi, respecto @ las designaciones
genéricas, expresa; “lay desjgniciones genérices definen no directamente of objero en causs, sino M
raregoria, 2 especie o ol pémens, 2 108 qUE PIETERECE P8 DO e -

En ese sentidn, tenemos que la marca solicitante fue presentada para cubrir los siguientes productos
de la clase 24 tales como: “Tejidos de barra; Productos textiles en pivéas pare sy gso en tapiceria; Teriiz (de
) Telas efdsticas de purito pava ropd interior de sefons; Tels ellstcas de punto pars corpifios, Telas
elisticas de punto pars ropa deportive; Telas-eldsticas de punto para ropa de gimnasia; Fleitro; Fieltro para
sir tso por febricantes de papel; Tela de feltre; Telas retardadoras de lama [que no sean de amianto))
Franela [tela] Toalla frextifes]: Matemales de incrustacidn de telas no tejidas; Tefidos para uso textils Tehidos
de encaje de punto; Punto (Tefidos de <) Tedas impermeables engormadas; Ropa blanca, Jersey [eehida) Telas
para mpdceriy Teddos para mobiliario en pezes; relas de teipdos mohiiarios; Feltro no tejido; Teldes de seds
para muebies: Telas para su uso en o confeccion de jerds; Telas de punte de hifo de algodin; Telss de
pimta de helo de lana; Telas fextiles pars sy uso e 3 fabrcackdn de camas; Telas rextiles piva (3 corfeccidn
it rofe e cama: 'il'il_-p'dm B ™ e e e e e e e s s e e

Gue, la clase 24 del nomenclador internacional, comprende: “Tefidos ¥ sus sucedineos: ropa de

feagar, cortinas de malerias fextiles o de matenas plisticas. Mota ﬂpfh:-m;- La clage .il'ql' mmj:mnd..-
principalmente las telas v lxs fundas de tela para oso doméstico.. " RN I e

En ese sentido, tenemas que la solicitud de registro *REFIBRA" conforme Jo indica el propio
sodicitante, no encuentra significado proplo en el dicconano; wn embargo, ello no es duce para que un
vocablo cumpls la funcién de designar a un producto o serviceo. Al respecto tenemos que la denominacian
"REFIBRA" consiste en |a umstn del prefijo *RE® cuyas acepoiones son: “repeticide, imtensifcacidn,
resistenciae.™ y el vocablo “FIBRA®, °L I Cad uno de fos filarmentos gue entran en s compasicidn de los
tejrdkas orgamcos vegetales o animales, 2 £ Cada vno de fos filiimentos gue presentan en so be algrnog

murterales, como of amiante. 1 F Producto textl! ssntéticn, por opossdn al de ongen natursf 4, £ Filymende
sirhéticon de diversa naturatesa y distintas aplceciones industriafes ¥, s —eeeeseee—eeee. — g e

[T T =TS | "':'.h'- I: T‘S‘?
kxpe s s g Ty v L ) ;

i |
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1.598 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
mummmwmmwmmmmmmm
"REFIBRA", CLASE 24, EXPEDIENTE N* D6565/2020, A NOMBRE DE LENZING

Que, |a denominacion solicitada *REFIBRA®, os sin lugar @ dudas, shsolutamente descriptiva del
referido producto. ya que como denominacitn, se refiere a Lo caracteristicas v naturaleza del producto v
est, podria confundir al consumador en cuanto a Ins productos a ser comercializados bajo est marce; no
pudiéndose hablar asi de una marcs evocativa 0 BIRESHVE - e eeaae S rrr— -~

Cnae, abondando aim mas en e andlisis, el Dr, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere @ la diferencia entre las designaciones descriptivas v las evocativas, diciendo: *Existe una lnea
divisaria fenue entre fos signos evocativos registrabes v og descrpiivos gue fo & son Lo sigenos
srocalives dan uma idea de cudl es of producio o senico en cuestidn o sofwe ST componentes o
caracterisficas. A veces, mds gue ung kdea se trta de una certera ¥ esto es Mgico puesto gue, de lo
covitrann, o marce seria engaioss, El sipno descnptive tambuén designa estes RUSTaS carsclersticas,
funciones, destino, orgen. calided componentes, eteétera. La diferencia estid en que o designacion
desenphiva es la pocesana o asual para aquelio gue se descnibe. La evocative siempre tendrd en s
conformacian algin elemenio que la hard, en menor o mayvor grado, de fantasfa Al concederse una marca
SYoCativE no se gty del dominte pdblice ninguna palsbrs gue se use para describir caracterfstics alguna
e provfuctios o servicios. No sucede lo musmo 51 se regisirase o designacion descriptiva ™, Respecto b ks
designaciones genérncas, el Dr. Otamend] expresa; “las desgnaciones genércas definen no directamenta ef
objero on causa, sino la categoria, i3 especie o ef género, 3 los Que pertenece ese oo - e

G, & bien |3 solicitud de registro *REFIBRA® ha side concedida en otros palses, algunos de elbos
principalmente de habla inglesa; en dichos paises, al constituar a presente denominacian upa palabra en
ikinma extranjern, quizds el significado de & misma no se ha incorporado al lenguaje comiin, no siendo
conockda por e piblico consumidor para describir al producto mismo, Que, a su vez, ¢f hecha de haber
ohtenido el solicitante o registro en otras clases solicitadas, no trae a aparefada la concendon del registro en
otras clases del nomenclador, mixime considerando quﬂ.-l analesas pm la vishitidsd de la concesian debe
ser realizada a la luz del Pincipio de Especiahidad, - =eevaaas rreeeneas et

Que, seguidamente &l doctnmano Loun Van Bunnen, exphca: "Aun coando b marca descriptnva,
hahiando con propedad, sea usual o gendrica, fodavia es necesario que el oo se reflers » una calided del
jproductn, tan evidente o banal, ¥ bago una foema fan divecta, que una exclisnaded de empleo podiera
ertorpecer nodablemente en 50 lernguate a fa colectividad y 2 Jos medios interesados del comercio v a
iﬂdﬂlﬁm‘d A P P P P (S PP S

Crue, la denominackiin cuyo registro se solicita “REFIBRA®, mcurre en |s descnipoidn y calificacion del
products offecido (Prohibecidn establecida en el inc, &) del Are 2 de |a Ley de Marcas), En ese sentido, jgqué
disgintividad ostentaria para constituirse en marca ¥ poder distinguir a los productos ofrecides cuando en
su denominacion simplemente describe v califica al producto ofrecido’ Ademds, s esta Direccin,
autorizase el registro en e condiciones, estaria concediencdo un injusto privilegio a un ttular, mostrando
una aventajada supremacia al obtener una marca que califique a sus productos. acarmeando cpn”ifﬁn,un
rieago para o consumdder pero también, pondra en injusts desventaj a los demibs uummml{:{dej

£

TIEREC R O MARCAE™ < iege CRemrndh. ¥ Bl CARA. Klwdebsi Perri. J00T = Mg T
A TN, Lirsie Lo proarctien des peegues e e reroremie dens b e inirese die pars die Lo CEE Brosebies, (8l pp -7
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 1598 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“REFIARA", CLASE 24, EXPEDMENTE N 06569/2020, A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. -—-

quienes s verian perjudicados por una “marca que describe y califica®, sus propios productos, sin cque
shquiera se puedn idennficar el origen empresarzl de 108 MEMOS, < e -

Que, en base o las conssdernciones de hecho v de derecho expuesias, habléndose realuado el examen
de registrabilidad de la sobicitud de regntro, &ta Direccidn armba a B conchmain de que no e viable su
registrn en esas condickones, por tanto, corresponde confiemar ln Resoluckon recuwrrida dictida por la
Direccion de Marcas, por incurnr la sobotud de mgmrn- en la prnhhmn‘m Il.'gnl establecida en la Gitima
parte del ine. e} ded Art. 2 de la Ley N* 129498 de Marcas. - eeeeeee e mmeereeenaas

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELYE

A1 COMFIEMAR la Resolucion 8" 1898 de fecha 17 de diciembee dil 2020, dictada par Ed
Creccatn de Marcas, #n el expediente de solicitud de registro de marcs *“REFIBRAS, Clase
24; solicitada a nombre de LENZING AKTIENGESELLSCHART, et ¥

ArtI* ORDEMNAR ¢l wrchive de la sollcitud de regutro d
Expediente N* Q856%/2020, salictadu s nombre de LENZING

ALY NOTIFIQUESE. -+
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 771 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “"APERD Y ETIQUETA", mnmmwm SOLICITADO
POR MARIA CECILIA LEFEBVRE DE NUNEZ

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por la representante convencional de DAVIDE CAMPARI-
MILANO S.PA. contra fa Resolucidn N° 771 de fecha 09 de noviembire de 2021, dictada por |2 Direccidn de
E T E T T, L ——

RESULTA:

Que, en fecha |6 de noviembre de 2021 s presenta o representante convencional de DAVIDE
CAMPARI- MILANO 5.PA. ¢ interpone recurso de apelacson contra la Resolucian N° 771 de fecha 09 de
noviembre de 2021, dictada por fa Direccion de Asuntos Marcanios Litihoses, ————sesm e “-

Que, en fecha 27 de junio de 2022 fue dictads [a providendia que concedid el recurso de apelacidn
T T B B = e e o e B 4688 S 1 3 ot g e e

Que, en fecha 25 de agosto de 2012, |a repredentants convencional de DAVIDE CAMPARL: MILANO
SPA expresh agravios; dictdndose an fecha 20 de septiembre de 2022 la providencia por la cual se tiene
por presentado el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contrapane por todo el témino
dr l'}ll L e e D e  aaa e PR R R T I TR R R T T T T e e sy

CQue, #n fecha 14 de juruo de 2023, fue acusada |a rebeldia de s adversa, por no contestar ef traslado
de |a expresidn de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho ql,;u: dept de smar y se llamd
autos para resolver en fecha 13 de jubio de 208 v

CONSIDERANDOD:

Que, la Resolucidn recurrida considera .0 Que, analizada Is opogicidn, marcia APERD ¥ ETIQUETA
(marca solicifada), clase 43 v& APEROL (marca oponente), clise 71, notamos que entre lay marcas. es
peesibie la coexwtencia pacifica en of mercado, en razdn de que fas mismas estin destinadas para affecer
servictosprodiuctos may diferentes, b marca solicitada para servicios de decoracidn de alimentos,
decmacidn de pastefes, infirmaciin ' asesorsmiente en matens de preparacicn de comidas, vervicing de
bangueles etc, mientray b oponente; productos de fa clase 33, bebwdes alcohidlices, come podermos apreciar
mruy difesentes uno de otro, par tamhe ao poded orear confusion l."pd'bbr:u interessdo o consumidoar . En
tanto esta direccidn declam improcedente 2.l oposicidn plirteads, {§7 -,

Que, se agravia el apelante, ¥ entre otros argumentos expresa: “(.) fos productos ¥ servicos o se
encuerHTan estrechamente relacionedos. /.. En efecto, e Jos servicios de bangueteys v crtering son servidas
bebhides, alcobhdlicas ¥ ho alcohdlcas, las cuales son comsumidas conjunimmente con alimentos {comida),
aclernds de que e lugares como bares, restaurantes y afines se efrecen lanto alimentos como bebidas . sean
extas afcohiiicas o ne. Asimisma, en ocasienes, las bebidas slcoldlicas son ingredientes en la preparacion
de ciertos dulees ¥ pastetes . Al contrario de b manitestadn, la marca APERO Y ETIQUETA af se halla
mcurss evy fas causeles profubittvas de registro estipelades en da Ley pues segidn fo estatilecido en moise EF
del Artivido 3¢ n"r fa Loy NP 13498 e Marcas, al cual detallar los signos que mpmtm-.n ar s
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 771 DE FECHA 09 DE NOVIEMRARE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “APERD Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N* 27596/2020, SOLICITADO
POR MARIA CECILIA LEFERVRE DE NUNEZ

b |

Crue, corresponde a esta dependencia administrativa resalver sabee la procedencia o no del recurso
T, i oo e et bbb b bbb e

Que, en primer término, las marcas en cuestidn deben ser analizadas en su conjunto, sin artficiabes
desmembraciones, de forma sucestva ¥ no simultines v, & resultado que arraje la viseon én conjunto es &
criterio que debe primar a ls hora de determinar si existe posibifidad de confusifn entre las mismas. En ase
orden de deas, analimndo e campo ortogrifico ¥ fonético de la solicitante *APERQ Y ETIQUETA® v s
marca oponente “APEROL ¥ ETIQUETA" al bien es clerto se evidencia que las denominasciones analizsdas
commparten los mismos grafemas, sin embargo, son muy diferentes entre si, mientras la solicitada presenta la
tilde en la leta "E%, ln oponente diftere en s parte final con la fetra *L" lo cual en su conjunto, 1o
necesaridments causardn confusian en ¢l seno del pablice consumidor pues. de dichas particulanidades
artograficas se genera una diferencia forética, debido que al pronunciarlas una » continiacyon de la otra,
terwrmos quee l3 impresion auditiva que generan, no #s similar. En el sipuiente cotejo se puede cormubsorar
las diferencias grafica y fonética entre las marcas en pugn.—-—-——— e R -

AFERD  (marca solicitada), y
APEROL (marca oponente)

Que, de gran relevancia # la hora de realizar el cotejo marcano es el significado conceptual de las
palabras que conforman las denominociones. En ese sentids, se puede conclulr con mendiana clandad
quie, las marcas en pupiAFf.muc-lmlhdi}. ¥ APEROL (oponente) no se leen de la misma mamera, como
se puede notar al cobejar dichas marces. por ende tampoco tendrin pronunciacidn semejante, i
repressntan b misma idea conceptual Siendo el vocablo similar APERD/APEROL teniemos que la solicitada
APERD “.es sindnimo de reunitie con amigos o fmmiliares en un ambiente relgjado anies. de 3 cona,
generalinente alrededor de lis 8 o 7 de |y tirde /., 52 dice gue loy pansinos como miirme wng ves a la
sewnana prachican ef Apero, aporfande algo mis de valor ¥ placer @ una sumpe cena o Bmierzo, ™ mentras
gque ks oponente APEROL “es ona beluds alcohdlica de orgen ftaliane produceda anginalmente por L
empresd Barlien con sede en Pedua Aperol ahord ey producido por ef Grigso Campani ™. B deor, |a
primera evocs una experiencid socal. en tanto @ seguands es una marce con una identidad smpliamente
reconacida v establecida en el mercado, no existendo por ende, el nesgo de confusion entre ambas
I'I'Iﬂrl:ﬂ.'lu ................................................................................................... =

Que, desechande el andlisy fonstico-gramatical, queda pendiente dirimir ks etiquetss en pugna. Al
redpecto, vemos que no existe simmdlitud suficlente nl mucho menos comsiderable o de sgniflcativa
magnitud, ya que la sobicitada poser umi etiqueta que contiene @ denaminacion en letrs de color blunco
dentro en un fondo de color negro, mientras que la marca oponente cuenta con la denominacin en letras
deé color amarille tode eso dentro de un fondo sl lineas v putrones de color rogo, vepde—y, azul. En
sintesis, al compararias en su conjunto ambas marcas en pugna son diferentes, dis :
distintivis una de la otra, en todos s plancs de comparacion. ~rres 7 e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 771 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

REGISTRO DE LA MARCA “APERD Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEIMENTE N Z75%/2020, SOLICTTADO
POR MARIA CECILIA LEFEBVRE DE NUNEZ - reeeemmrea AR et ~
maren solichtada marca oponente

Quee, igualmente. al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el cawo de sulos,
vemos que la cobertura de 3 marcs oponente se encuentra registrada en la glase 33 que protege los
uguientes productos: “Todos entre ellos bebidas alcoholicas (excepto cervezas )T mientras que la marca on
tramite de registro peetende obtener | cobertura de los siguientes serviciog de la clase 43 la cual
comprende: “decoracidn de alimentos; decoracidn de pasteles; informacidn ¥ asesoremiento en materia de
jpreparacidn de comidas; servicios de banguetes; servicios de bar; servicios de bares de comida ripida;
servicios de bebidas ¥ comidas preparadas; Hnmmdﬂrifemﬁi.ﬂmdm deunmng;m:mcﬁ-chﬂ"dr
cortng § domacilior Servicios de restaurantes™---———-— -

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sifema marcanio os el
conotido como wniciase en virtud del Art. 7* de [a Ley de Marcas, el cual supone la presentacidn de una
sola solicitud de regsstro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud medsante expedientes separados. De eflo deriva uno de los prnciplos marcanios fundamentales, el
de especialdad, e cusl constituye ks evencia misma de la marca poes. esta s6lo adjudica proteccion a la

categoria de productos o servichos para ln que ha sido creada. Las marcas en pugna po compacdens |a miama
clage del nomenclador internacional por tanto, resulta plenamente wable unad eventual coexistencia

pacifics entre lo marca oponente v fa marca sodicitante, : assmamias: ASpen i ]

Cee, es1a Direccian entiende que la solicitud de registro “APERO” ¢4 unas denominaciin novedosa v
original. bien podria culificarse 4 la misma comp evacativa del servicio sohcitado. Al respecto, el Dr. jorpge
Otamendl, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, dickendo: “1a marra svocativa
i .|1|;I||l: il |;-'..'|' ifi af LLI-.'?.'.-'.'lrl.'l.I'nlr it r.'_'rl.' clara sabre i'l'l.?_ll?l.l' prnpl:*n'.:-.ﬂ 0 caracieristica ||'|:-'_|' I||r|_|-.-_f|j|_ fe i

cosideradas pos .'r.lr trabiesnales covmo mar .::.'..*.l'-hr.l't'.l. F.I'ﬂ.'_r.,.l.lr:lr_l.r.ln_l en & gue 5o basa esta afirmsende o gue
cialquuer persona Dene of devecho de evocar en sus marcas las propiedades o carscteristicas de Jos
progucton o servicos que va F aistrgnar con elias, Exto hace gue of tiruler de umne marce evocativa deba

ACENE, & 1 |IIIJ|‘"-I.I!LI Jr."r_lllhﬂlr e (] L 1 P e L SV tambedn  [E5 mismas I|'||-'|-_'-||'u.g-.|_|'.'||-_||,|---|. i
Caraciorsticas ™ et e B e e i - i i i it i e i i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 771 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "APERO Y ETIQUETA", CLASE 43, mﬂnmwm&m SOLICITADO
POR MARILA CECILIA LEFEBVRE DE NUNEZ.- S R RS L P el i

Que, en base a laz constderaciones de hechs y de derecho expuestas; hatvéndose realiado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta [Srecodn considera que o8 un signo con caracteristicas
proguas, ¥ que no existe nesgo de confusein ya que, analizadas en conjunto, ro exte samilited suficlents
efiffe |a8 marcas en pu,-g:u. Conforme a lo anteriorments u]:-uﬁw, n:nr:e-lp-nnu:le confirmar la resolucsin
e ook P ¥ T L e P S E B LI T T Do Ll VR oy ‘

POR TANTD,
La HRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PFROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art, 1% CONFIRMAR la Resolucidn N* 771 de fecha 09 de noviembre de 2021 dictads por |a
Dereccaon de Asuntos Marcarios LISEEISn. --——mmmmmm s s

Art. 29 DISPONER lu prosecuctin de trimites de Ll solicinud de registro die ln marca "APERD
¥ ETIQUETAS, clase 43, Acta &v* z‘.rm.rmm solicitada a nombre de s firma MARIA

Art 3@ NOTIFIQUESE por Cédula—--
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCKIN N® 171 DE FECHA 9 DE ENERD DE 2020, DICTADA POR LA

DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “IMMUVIT,
mmﬁmwmanmmmummm
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VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por £l representante convenoonal de THE LATIN
AMERICA TRADEMARK CORPORATION en contra de ka Resolucidn N* 171 de fecha 9 de enero de 2020,
dectadka por | Tareccion de Marcas, ¥ —— e e s

RESULTA:

Que, en fecha I3 de sehembre de 2020 se presenta el representante convencional de THE LATIN
AMERICA TRADEMARK CORPORATION ¢ interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Ftrmlu.cldn i
171 de fecha ¥ de enero de 2020, dictada por la Direccitn de Marcas, —— s an -

Qua, en fecha 20 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedia ol recumo de apetacitn
|nt.p-rp:|_|,|:_|-5m____-_-—-—-——--— ...................................................................

Que, en fecha I3 de diciembee de 2021, el ropresentante convenconal de THE LATIN AMERICA
TRADEMAREK CORPORATION exprest agravios;, Esta Direcoktn Hene 1:|-|:|I' n:unlurt;rl.- |:| r:pn-qptm cher
agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de septiembre de 2003, -

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resslucion considera que: 7.0 Quae, la salfcitesd de registro de s marca
IMMLVIT® ha sido presentada de la citada marca, s# ha constatads [a existencia en dicha clase de b2 marea
INMUVITS, registrada con of nitnero 3364 en fecha M de finio de 2000 & favor de ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION 54, Comerdaria’ Que ambas denominacinnes san idénticas. cuentan
con adentidad plena, dando fa mmponbilidad de su inseripoidn, como Ntevo re!-uu-u Pur Iy q'lu' e
conformdad al atticido 8% de fa Ley 129498 de Marcas, o ha Jugar a Io solicitado - =

(Jue, entre ofrd argumentos, se agravia ¢f apelante y manifieste Y.} L mircs cifads como
impedimento NO s¢ enceein kr_gﬂnh_..f_ HA EXPIRADG EL .r.i:."[.a'.-'Eﬂi'l'] ¥ NO HA ST RENOVADG EN
TTEMPO Y FORMA®, = emrivsvnnas e At s el

CQue, corresponde a esta Direccion resolver solyre ks procedencla o no del recurso interpuesto, —-——

Crue, antes de entrar & analizar @ fondo de fa cuestin, cormesponde amalizar s la marea reglatrada,
buse del rechazo, se encuentra vigente, En ese sentido, seguin la base de datos de lu DINAPL, el Registro No.
14364 de la marca “INMUYIT, Clase 05 a noimbre de Zodie Isternational Corporaton Sa, vencid el [3.de
dicembee de 2070, venciends a su vez l!'l ph:n de gnm y la misma no ha sido renovada. hablendo
fenecido el plazo para poder hacerlo.- R et e R PEREE e memeet e -

Al respecto, |3 Ley 129498 de Marcas establece en s Articulo 1% *E! registro die une ma

(B2l bt | vTih
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 171 DE FECHA 9 DE ENERD DE 2020, DICTADA POR LA
DBIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMMUVIT,
CLASE 05, EXPEDIENTE N &49952018, A NOMBRE DE THE LATIN AMERICA TRADEMARK
Pk e e R o e e i TN S A o S PR A T NSRS 1) R U SO

formalicdades que para su regatro. Bl nuevo plaro se compitard desde b fecha del vencimiento del registro
anterios. Podrd solcitarse la renovacidn dentro de un plaze de gracia de seis meses posteriones 4 a fecha de
vencimiento, debterde en tal ciso pagarse o recargo establecidn ademids de la tass de perotacidn

COBNEDIOIAND S s s s b be b baddddb kg e rbdd S bdd kb kA bbb b g b n bk bd s b b b Ry

Consecuentesnente, halvendo desaparecido la base del rechazo, resulty inoficioso el estudio del
agravio ¥ no encontrindose |l solicitud de registro incunsa dentro de las prohibicones establecidas en el
Art. 2 de la Ley 8* 129498 e Marcas. cormesponde revocar la resolucién recurnda ¥ aotorizar la
prosecucion de tramites para el registro de la marca boy solicitads ---- S e

POR TANTO,
LA BHRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROFEDAD INDRUSTRIAL
RESUELVE
Art. 1# REVOCAR la Resolucion N* 171 de fecha 09 de febrero de 2020 dictada por la
ERPET AN A8 MBECRA, - mm et e b s b et oo -

Ar 2® CRDEMAR la prosecucidn de trimites de la solicitud de registro de la marca

“TMMUVIT", clase 05, Expediente 3* Hﬁﬂ?ﬂil soficitada a nombre de THE LATIN
AMERICA TRADEMARK CORPORATION. - e

AT NOTIFIQUESE

sl lishaitiu
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 315 DE FECHA 7 DE FEERERD DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MAPE]
.IHUAFLEHTEE[-IIJ-E ¥ EMIQUETA", CLASE D2, EXPEDIENTE N* 43074/200%. sm.n:mtmmnhmm
e e i

Asuncidn, 7 [ 477 Ak

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por e representante convencional de MAPEL E.p_ul.r:unr.r.'l
ka Resolucion N® 115 de fecha 7 de febrero de 2020, dictada por la Direccion de Marcas, y; - T

RESULTA:

Que, en fechs 09 de septiembee de 2020 se presenta la representante convencional de MAPEL S pA e
INSEIPRITIE FECUIFSD O np-!ta{mn en contra de la Recolucion N* 315 de fecha 7 de febrero de 2020, dictada por
la Direccian de Marcas. - = = e S

Que, en fecha 09 de actobre de 2020 fue dictada lo prtmdenm qu: concedid el recurso de .lpcl.tclen-u
mmtu D R R S G B 8 e e e e 2 e

Qe e fecha 30 de agosto de 2021, el representante convenclonal de MAPEL S.pA expresh agravios,
Esta Dareccion ticne por contestada la expresién de agravios y [Bama autos para resolver en fecha 10 de
L L T

CONSIDERANDO:

Que, L Ressducaon recurride considera: 5. ) Que, habiéndose replizacs la bibsgireds de antecedentes
e fa crtada marca se ha constatado la exstencia en dicha case de la marca “AQUAFLEX™, registrada con &f
nidrmiers L1155 en fecha 19 de ochihre de 2006 a favor de AKZ0 NOBEL ARGENTINA .4, Cormertario: (e
ambis dencminaciones son cas idénficas, muy semeantes, no podrin tener coextstencia pacifica, en uma
misma clase, s crear nesgoe de confisidn entre [ns consumidones; por fo que de conformidad af articalo 6°
die fa Ley N* 1394/98 de Marcas, o ha lugar 2 fo solicitado, «==--—=rrrrrressssssrsrre s e s ey

Que, se agravia ¢l apelante v expresa: Y.} Que, mi parte considera que fos derechos del otelar de 4
marca “AQUAFLEX™ o ¢l interés superior ded puiblico no se verin afectados por i inscripoiin de s marca
"MAPE! AQUAFLEX TECHOS™ | en plencidn a gue lr distintrerdad entre ambas denaminaciones se halla
asegurada tanto fonétics, como ortogrliica y visusmente. Fonélicunente, pewgue 13 marca registrads qiie
controvierte con mi aelicitd & vl que B omarca que mi mandante pretende registrar son
deraminaciotes compuestas ¥ de fantida./ . Oreogrifics ¥ visralmente, en virtid a quee @ simple vista se
dereran las diferencios que & matens de redaccion @ Inpacts visual posesn (3 marcs registrada v s marcs
soficitady . Asmismo, m mandante ya Bene registrada lr marca "MAPET AQUAFLEX TECHUS® Reg
AP0 548, Clase 17 "MAPET ..H.QI'.MFLE‘E TECFNIS™, ﬁ'i.-;. 499447 Claze O, Que, en Ll senfido, mi mandante
teme un DERECHE ADQUIRIDD sobve fa marca “MAPED AQUAFLEX TECHOS™ en noestro pala- Que, 1

marca “MAPE] AQUAFLEX TECHOS® Y ETIQUETA EN COLORES, constituye of NOMBRE COMERCIAL de
mi rendaste, oy fo o, e asste & Fegf!mu derecho de ulibrarlo coeno marcs p.-irl d::nn,guw Jors

prodesctos de s propda faboicacion (L%

Qe corresponde a esta Direccitn resolver sohre li procedences o no del recurso in
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 315 DE FECHA 7 DE FEERERO DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MAPE!

WMTHW&'MMWH‘MTWMW

Quae, en primer térming, las marcas en cuestidn debsen ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva ¥ no smudtinea y, ol resultado que armoje ks visidn en conjunto es el
criteria que debe primar & ka hora de determinar si existe posbilidad de confusion sntre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia admenistrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre lo solicitud de registro de la marca WMTECI-H}E Y ETIQUEI.‘&" coen ba marea hase de

rechago *AQUAFLEX® oo fai ST b b =

Que, analizando el campo artogrifico y fondtico de la solicitante *MAPE] AQUAFLEX, TECHOS ¥
ETMIQUETA® y la marca base de rechazo “AQUAFLEXT, tras &l andlisls en conpunto, vemos que ambas
contienen dentro de su estructura el elemento en comin AQUAFLEX. Si bien |s solicitunte agrega el
elemertn "MAPEL TECHOS" eitn no impide que el elemento principal y prtp-nndemnti:- s M:ﬁ.l&I-'LE!l."'
evidenciindose gal laexistencia del resgo de confisbin entre las marcas analizadas, —

MAPE] AQUAFLEX TECHOS ( marca solicitada), ¥
AQUAFLEX { marca base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que Ia denominacion solicitada *MAPE] AQUAFLEX
TECHOS ¥ ETHQUETA®, results indudablemente evocadora de la marca base de rechazo “AQUAFLEX". Esto
es asl, yi que el elemento en comin es lo suficlentemente fuerte para recibir fosda e atencidan sobre o,
asumiendo el papel principal y protagdneco en la denominacidn. Al regpecto, es importante traer a colacitn
docinna sobre la MOT VEDETTE: “En muchas fupsdtess nesuilts necesano centrar ef amdlisis n un sspecto
determinado del confunto cuando es notonio que of mismo tene agnificacin saperon ortero éste que se
ha aplicado tanto con referencia a lay Narmadas Mot Vedette ", “es correcto, por tanta, valorizar b
importaniia & predomimo de Jos camponentes de una marca compleia a fin de precisar so elemento
“decisiio” gue e fﬂglr-lmrm’r ﬂ'ql.lr d-.'f-:mprﬁarl- mn&mhhmmefpapﬂdudenhmmm :mn:rrm'd-,-
n”ﬂﬂm*l"""' it i = ——

e, psimibsmo, shondundo en el analisis relativo a s cobertura de productos. vemds que las marcas
e pUgna se encuentran compartiendo fa misma clase del nomenclador internacional, dlase 02 La marca
solicitante, *"MAPE] AQUAFLEY TECHOS Y ETIQUETA®, pretende cubrir “Agentes colovrhes Samues:
o agentes colorantes para alimentos ¥ bebudas; preparaciones para preservar metales y sus aleaciones del
herrinbre y preparaciones para prevenir la deteporecon de b madery: colerantes; mordienres resings
Laturales; ety e ol ¥ b polvie pars pontores 1 decoradores. Clase 02 (IS T mientras que la marca
base de rechazo “AQUAFLEX® cubre: “Todkos jos articulos de fa clase 2 comprendiendose entre elios
Larices MgEs preservatvos dnboxidantes v cantre 4 delecionicicn de 3 maders. matenias tintoreas

Inordienres. terings natuniles. metales en breto go hoas v en pofvo pac pitores 1 decoradongs ™ Con exta
comparacian queda demostrada la identidad de clase y de productos cublertas, e

(Jue, i este respectt, esta instancia consider gque se generarta la confusstn ideoldgica en la mente del
consumidor &l pretender, la solicrante, registrar ln marca *MAPE AQUAFLEX TECHOS Y ETIQUETA" para
productos estrechamente similares @ fos comprendsdos pos La marca base de recharo, En tal sentido, el
comprador podria caer en confusion pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortogrifica y
foevitica, sino que pﬂdrﬁin sef comercializadas en ks mismos ||q;arr:|., por lo que s ing
poshilidad de confusién, - S o — B R R

! Crampeed, e Dt b g Slarcas. Leicsbetion « Alutschi-Fem, Ao Tom) .-1-'- il ..
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resolucienn®l) | ()

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 315 DE FECHA 7 DE FEBRERD DE 2020, DICTADA POR
mumﬂmmmummmmmmmumw

W‘Iﬁﬂiﬂﬁ‘l’m CLASE 02, EXPEDIENTE N 43074/2019, SOLICITADA POR MAPE]

L. al respecto. ¢f iratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusin mds
ot sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenfn las semejanzas ¥ no las diferencias que existen entre las marcas Aclarando que “en efects, fa
similitug general eritre dos marcas no depende de fos edementos distinios gue aparezcan en eflas, sno de

lovs efementos semmerantes o de fa semefante disposicidn de exos elementos” Fundamenta esta regha, en que
en la mayoria de |os casow, W confiusidn mo es un hecho de la casualidad, wpo de ls intencidn de producir
conflisiones. ¥ de aprovecharse de la reputacidn de ura marca existonte y b inclusidn de elementos
distintas no tere ora finalidad gue afirmar o sostener que Jas marcas son inconfundibles, coando on o
foaricher L segumca praede ser una lmvtacidn de s primera™ e

Adicionalmente, se debe evitur la dilucidn de mareas coma la de autos, En efecto, of Dr. jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “ln feoria de b dilictdn ha sido creads para
defender la relecidn manca-products, especiaiments on cuanto aquéils implica & ongen de dste. Si se
PETTINGE QUE COEXISTT Con. é5fa otras marcas iguales, ef pibdico consumidor ya no sabrd o origen de los
PUPELICTERR ([ = w8 i i,

Que, en conclusion, tras el andiisis precedente, vemos que existe similitud suficiente, ya que las
marcas en pugna contienen elenventos bastante ssociables. Conforme a lo anteriormente expuesto, resulta
imviahle la coexistencia pacifica entre las mismas y corresponde confirmar L resolucion recurrida, -———--——

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 1® CONFIRMAR la Resolucicn N 315 de fecha 7 de febrero de 2020 dictada por la Direcoatn
g e | AT TG T N e A A R N T S T L L T S e N S B T r e R .

Art. 29 ORDENAR ¢l archivo de la solicitud de registro de la marca mwm
¥ ENMQUETA”", clase D2, Acta N* 43074/2019, solicituda a mhwm

Art, ¥ NOTIEIQUESE rve-s s emesernsnmnsessrscmeiissnssssnssasssscapminnse s:l.,l...j: ..............

g Dvtrina e Fropimbs! bl Sepermirmdesia de okt y Comerrs. Colambue. 30408,
CEFTAMERDS, |iwge, PERPCHD OE MARCAS. Farimn Axes. Abaleds Frirst Sl Sesia. drpeiidine 3010 by il Pag. #18
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2129 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ZIDAP®,
CLASE 0%, EXPEDIENTE N* T7885/2022, SOLICTTADO POR BALIARDIA S.A. ==s-scsssinsnmsessnssssnsssmmmersssasass

Asuncion, 9 LieFp bl

VISTC: El recurso de apelacitn interpuesto por el representante convencional de la firma BALIARDA
S.A contra la Resglucidn N* 2129 de fecha 04 de diciembre de 2023, dictada por [a Direccein de Marcas, y. —
RESULTA:

Quie, en fecha 04 de enero de 2024 se presenta ef representante convencional de la firma BALIARDA
SA & interpone recurso de apelacion contra la Resolucidn N° 2129 de fecha 06 de diciembre de 2025
dictada pof 1a Derecoitn de MarmaL — -t e e e e e e e S RS S 4RSS AL B R R A R

Que, en fecha 05 de marzo de 2024 fue dictada la FI'EI'H'II[!HH-L‘H que concedid el recurso de apelacian
|nt.HF|.]H1_ﬂ RN R NN TR S ST r R e - o e e e i B BB S S B

Que, en fechu 03 de sbril de 2024 ¢l representante convencional de BALIARDA BA. exprest agraviog
y esta Darecoian llamd autos para resolver en fecha OF de abril de 2020 meimccsinins

CONSIDERANDO:

e, Ia Resolucitn recurmida conasdera ) Quie. habidrmdose realizedo 2 busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constalado fn existencid en dicha clase de & marca Expediente 2009-1947453
Denominackin ZIDAFON Clase § Regestro 488124 Titular Laboratonios Bago 54 (AR). Comentano: (e las
deremiaciones son cast adénticas, iy semefanies, Do podrin fener coenistenciy pacifica, & ura miEnnd
clase, xin coear pesgo de confisda entre los mmum.ldm-n o fo e drrmﬁ#ﬁhdldl-r#ﬂ:uﬂn ¥ e
Ley [294/98 de Marcas. no ha fugara lo solicitadn - —re--ee- et

Que, se agravia el apelante, y entre otros. argumentos expresa *(.) & hecho de gue ambai
devtominacionss posesn un par de silabas en conin. ne significa que exista entre glies algun tipe de
sdentidad o pesgo de confundibiidad, que pe permita la coexistencia pacifica de las mismas./.
fondticamente se diferencian pies las tres fetras menclonades se feen v ge pronuncian “FONT fo cual 1o
diferencia notablemente de ls marca solicitada por mi cliente, que posee como ltma letra la P gue |
oforga una ferminacidn completamente diferente, Que, en ese AuEmo confesto, Mencondmos gue (@ marcs
imvocada como antecedente, extd formada con 7 wilabas Z{-DA-FON, Mientras gue la marca salicitada par
mi mandante estd formada con 2 sitabas 21-DAF. En donde a primers vista se denota la diferencia gramatical

¥ fanétics entre lus Ultimas silabas FON y DAP y que, en st conjinto, dan cormo resulteds lo ya manifestado,
gue [as denorminaciones se ven, se leen ypmﬁunr.urrdeﬁ:nm roraimente diferente st rr-lngr-m riesgo de
Axnriaciin o confisidn enfre fos Lgnoes = were— e e

Cue, comresponde 3 esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
|n|r1'P|_|H:|:|_ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quie, tal comn bo express el Art. | dela Ley N7 1294798, las marcas son signos que sirven para distinguir
productosd o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcana, ciertas
restriceiones para el registro de una marca; es decir, dichas fimitaciones a [a hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o Iﬂtﬂﬂﬂ Lan como el
diEree i @ CORSERTLLT LIRS IMATT S, mrm e e oo e e o e bt S b2 b R0 05 -:"-"F I T L E T e f—
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POR La CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2.129 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN Emmmmmmmﬂmnﬁumw
CLASE 05, EXPEDIENTE N* TIB85/2022, SOLICTTADO POR BALIARDA S.A, ----rrmrereerrnnnans ia
LJue, en primer t#emino, s marcas en cuestion deben ser analizadas &n su conjunta, sin i.|r|'|!'|1_'|;|.l|31
desmembraciones, de forma sucesiva v no simultdnes v, el resultado que armoje la visidn en conjunto es ¢l
eritenio que debe primar a |a hora die determinar s exste posibslidad de confuston entre las mismas. En ese
orden de ideas. analiande o campo ortogrifico v fonitico de | solicitante "ZIDAP® v la marcs base de
rechazo “ZIDAFON, se evidencia que en la denomimacin cuyo registro se solicin i desinencia e disimil a
la regestrada (P va. FON), de dichas partoularidades ortogrificas se genera una diferencia fonbética, debido
que al pronunciarlas wna a contnuscion de [ otr, tmemos que |a impeesidn auditiva que generan ambas
T O S

JIDAP {solicitda), y
ZIDAFOMN {marca base de rechazo)

Que, ahondando atn més en e andlsis, esta Direccriin considera oportuno raer o colacion al Dr.
Jorge Ommendy, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se reflere al uso comin vy menciena “Ling
particuls de vso comin no puede ser monopolicada por persona alguns, ex de Jibee emples ¥ no poede
mivocarse privilegio sobre elfa. EI titular de uns marca que contenga wna particuls de uso comiin no puede
impedir su nclusidn en marcas de ferceros. o fundar en esa sols orcunstanca 3 existencis de
confundibilidad, “ya que entonces se extaria otorgando al aponenite un privilegio ipositado sobre una rade
de uso general o pecesario”, Por ello, se colige que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas.-

Que asimismo i ey N® 2120/200% de “De Promocidn De La Utllizackdn De Medicamentos Por Su
Nembre Genérico® en su - art. 3* sefiala que: “Dispénese que toda prescripoin de medicamentos. sea éste
mono-droga o combinacién 3 dosis fiji deberd efectuarse por el nombre penerico o sea por la
Denominacidn Comin Intermacional (DCl) que se indique, seguido de s concentrackan, forma
farmacéutica y dosis/unsdad, asi como de la presentacatn soficitads =«

QQue, en base # lis consideraciones de hecho v de derecho expuestas, ests Direccidn considera que i
marca solicitada es (n signo con camcteristicas progeas, ¥ que no existe nesgo de confusidn ya que,
snafizadas en conjunto, no exite wmilitud seficiente entre [ marcas en Fmgu Conforme u |o
anterorments expuesto, comespande tevocar la Resolucion recumida «ooeeeeeees ST EEEERE

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Are 18 REVOCAR la Resolucsin N* 2129 de fecha 04 de diciembre de 2023 dictada por |a
thl-r.:r_qﬁn.h-mim------luu-L----------_ ------------------------------------- e

Art, I ORDENAR la prosececidn de trimites de la solicmud de regestro de B marca
“TADAF", clase 05, Expediente N* TTBE5/2022, solivitada o nombre de BALIARDA

Are 3@
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POR LA CUAL 5E REVOCA LA RESOLUCION N 1520 DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCHON DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA *ANIMATE
PARTY RENTAL Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDNENTE N TIST0/2022, A NOMBRE DE LAURA MARIA

Awncidn, 9 [ UF9 Al

VISTCE el recurso de apelacitn interpuestn paor el representante convencional de Laura Marda
Muoreno Rovira en contra de la Resolucidn N* 1520 de fecha 14 de setiembre de 2023, dictada por Ta
ml’ﬂmﬂl’ldﬂ”im;ﬁ:ﬁ nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn - P --- e E LR L L ER

RESULTA:

Crue, en fechs 15 de noviembre de 2023 se presents la representante convencional de Laura Maris
Moreno Rovira e interpone Recurso de Apelacidn on contra de fa Resolucidn N9 1520 de fecha 14 de
setivmbre de 2023, dictada por 1a Direccin de Maras. —— e

Que, en fecha 71 de noviembre de 2023 fue dictads s providencis gue concedid #f recurwo de
ﬁpﬂinﬁnint[wﬂtm --------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 15 de diciembre de 3023, el representante convencional de Laura Marfa Moreno Rovira
expresd agravios; Exta Direccidn tiene por contestada (o expresion de agravios y llama autos para résolver
en fecha 22 de ducrenvhne g 20, <

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: Y.) Que, habidndose realizado fa bisgueda de
antecedentes de fa citada marca. se ha constatado l» existencia en dicha clase de fa marca: Expediente
2019-1992352 Denormmacidn ANIMATE, TU PUERTA A LA INDUSTRIA DE LA ANIMACION EN PARAGLAY
(SLOGAN) Clase 41 Registro 523862 Titwlar Exteban David Pedrogo Ale (PY) Comentama: Que las
dennminaciones son casi iddnncas, muy semejanies. no podrin tener coexistenci pacifica, @ ua mitma
clase, sin crear nesgn de confimion entre los consumidores, por ke que drmni"iwmrchd#m:l'fufnﬁl' e la
Ley 1284/ de Marcas, no fa lugar 2 Jo sollcltRg, et e, -

Que. entre oiros argumentos. se agravia el apelante y manifiesta: 7. “evsten diferencias grifices,
artograficay v fondticas que a5 veehen muy disimifes, lo que permite fs coexstenca pacifica entre l
nismas. /. Qese, lampoco podein ser asociades o relacionadzs grificamente, temsendo en cuenta gue
poseen dementos Agurathvos altimente distintivos ¥ fotalmente disfimides L les marcas en ciestidn
protegen serviclos diferentes. /.. B marca anteoedente oF itilizada solamente en ef sector de formacidn
sibre animacidn, lo gue sirve para alefar cuslguier relactdn enire ¢lla § i marca, que centra sus servicaos
eh 2 orgamizcidn de eventos ¥ Sestas Por o que, s servicios mencionados estdn muy lejos de ser
confundidos debido 2 gue se offecen de m:nenmm;demnm&ﬂmu Drmn,gummn .Fn.uhranngp
de confirsian entre fos signos. -

ue, corresponde a esta Direccidn resolver sobre |8 procedencia oonn dil recurso interpuesto .-

Gue, tal comao o expresa of Art | de ba Ley N* E294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir

productos o servicios Sin embargo, se encuentran reguladas en lo propia legisiacion marcaria, giertas "-,|

1]
[
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1520 DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ANIMATE
PARTY RENTAL Y ETIQUETA®, CLASE 41, EXPEDIENTE N* 71870/2022. A NOMBRE DE LAURA MARIA
MORENG ROVIRA. A e

e

restricckones para ¢l registro de una marca; es decir, dichas imitacsanes a la hora de considerar la viabilidad
del regetro marcano se encuentran pnu pre-clulrehr otros derechos o Intereses, tan vilidos como e
derecha & CORSITUIT LN MArca, === ok e e e 00

Jue, on primer término, [as marcas en cuestiin deben sor analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva ¥ no simultines y, el resultado que arroge la visidn en conjunio es el
criterio que debe primar i la hora de determinar s exiate posibalidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de idews. analizando e campo ortogrifico y fondético de la solicitante *ANIMATE PARTY RENTAL® v Ia
marcd base de rechazo "ANIMATE, TU PUERTA A LA INDUSTRIA DE LA ANIMACION EN PARAGUAY
(SLOGAN)", se evidencia que | denominacion cuyo registro e solicita se encuentrs compuesta de fres
wocablos mirntras que la marca base de rechazo posee ance vocablos, siendo similar dnicamente el vocablo
"ANIMATE", lo cual deviene irrelevante al ser de uso comiin, coma se analiars en el pirrafo spuiente, D
dichas particulandades artogrificas se genera una diferenci fondtica, debido que 3l pronusciaras uns 3
continuacion de la otra, tenemaos que la impreson auditive que generan ambas no o5 simidlar, s-————seem-

ANIMATE PARTY RENTAL (sclicitacta), ¥
ANIMATE, TU PUERTA A LA INDUSTRIA DE LA ANIMACION EN PARAGUAY (SLOGAN)
{marca baswe de rechazs)

Quie, adicionalmente, exta Direccion considera oportuno traer 2 colacion bos argumentos doctrinanios
del Prof, Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro *Confussin de Marcas® explica respecto a las marcas
complefas cuanto sgue: “Ef mero hecho de gtilizar o dnico Sgno gue comipore UNe marca. para rilizarko
N OOMuUnie con offcs elementas, en ofrd maTa, DO necessTamente FpcE QUE eEE8 ICES Sean
corfundibles.”. Vemos que el hecho de compartis un signo, no es elemento suficlente para inchinar L
balunaa a favor del rechazo, mis a0n teniendo en coenta los demis elementos analizsdos en conjunto en ba
F_|.|I-|_|.u|!-_|l-|[|._|. BB CHREIT, = oma st detcicion b b im0t 00 0 B 0 0 e i 00 8 . e . 2

Que, desechando o andlisis fondtico-gramatical, queda pendiente diranir las etquetas en pugna, Al
respecto, vetos que no existe samilitud suficente nd mucheo menos considerable o de sigruficativa
magnitud, ya que B marca soliotads posee un logotipo con un fondo de color blanco que contene la
palabra *ANIMATE" en letra imprenta de diferentes tamarios y oolores, por encima se observan estrellitas
tambign en s mismas tonalidades, por debagjo s patabra “PARTY RENTAL® en letra imprenta de calor verde
claro, mientras que 3 macca antocedente cuenta con la denominaciden *ANIMATE" en letras de color rojo, v
|a frase “TU PUERTA A LA INDUSTRIA DE LA ANIMACION EN PARACGUAY® (SLOGAN) en color murquesa
con b fhjpura de un gato con wna camiseta mangas larpas y botas mds dos nubes pequerias, todo e firo
de un fondo crema. En sintesis, ambas marcas son diferentes, disimiles, ongnales v dlmnﬁﬁ':ﬁ LT
atra, en todos los planos de comparailm, - sheriooh =

! Adeng bk Horree, Amadvde. o ol daras” Ellbhiad La Loy Awanaiiin, 30419,
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Resolucién N* 'l._',

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1520 DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA *ANIMATE

PARTY HEMTAL "l"[-.'ﬂl}i.ﬂ:.'l‘.ﬂ' CLASE 41, EXPEDIENTE N* TI870/2022, ammmniummﬂa
MOREND ROVIRA, -

marca solicitaca

ANiMATE

FATTY RENTE

Que, por otra parte, sthondando en el andlisis relativo a las clases v a la cobertura, vemos que la marc
antecedente se encuentra registrada se encuentra regintrada en |3 clase 41 ¥ cuya cobertura protege los
siguientes servicios! "Esparcimisndo.organizacion v direcoidn de falleres de formacidn sobre anmacitn,
CBENQ SE REIVINDICA LA PALABRA PARAGUAY™ Y "ANIMACION" mientras que ln cobertura de ta marca
wnlicitada expresa: “Servicios de pargues de airscciones, servicios de pargies de diversiones; explotcidn
de instalaciones recreativas; puesta a disposicion de instalaciones recreativas; servicios de campamentos de
vacaciones [achividades recrestivas]; orgaruzscidn de eventos, fiestas y recepoiones, informacidn sobfe
actividades recreativas; informacian sotwe actividades de enfretenimiento; algeeler de equipos de awdio)
algeiler de matemal pars jueges; alguiler de elementos pare el entretenimiento, alguiler de juegos inflabies,
aluler de puguetes; servicios o salas de juegos.” se observa que existe una notable destingion en cuanto a
la cobertura, por ende, esta dependencia admindstrativa discrepa con la decisiin final 2 la que ha armibado el
A-quo, dis tener por rechazada la sodicihud de gUtos: — e e

Que. en base & las consideraciones de hecho ¥ de derecho expuestas, habiéndose realicado ef examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion considera que es un signo que posee las
caracterisiicas Necesarias para prosperar en registros por consdgulents, ¥ al no encontrarse inserta dentro
cle lan prohabiciones de la Ley N* 1294/58 de Marcas, corresponde revocar la Resolucidn rocurnida, =

POR TANTO,
La MRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art |® REVOCAR I Resolucion N* 1520 de l'ﬂ'l'ul 14 de H:I'.Irmhrr." de 2027 dictada p-ut la
Direceidn de Marcas, - B R T T T

Arti®  ORDENAR la prosecucidn de trimites de la solicitud de regotro de la marca
“ANIMATE PARTY RENTAL Y ETIQUETA", clase 41, Expediente N® 71570/2022,

saticitada 4 nombwre de Laura Murfa Moreno Rovirg ——-——---— "-___ e
f | P
ARTE  NOTIRQUESE. oo enined 'n#._:v i -Ilr(
" |;_f._""|.- In'
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
mMaummmmumwn-mlmm
e iR a T i I R e O R S rT T i

Asancior, Iﬁ 5|:|:I EL?H

VISTO: El recurso de apelacion interpuesio por el representante convencional del eponente contra la

Resolucion N° 313 de fecha 01 de agosto de 2023, dictada por lo Direccitn de Asientos Mascarios Litigiosos,
o

RESULTA:

Que, en fechs 08 de agosto de JOZ3 se presents of representante convencionsl del oponente e
interpane recursa de apelacidn contra §a Resolucida N* 513 de E-,-;h: 41} |;||.- .a.gmm de 2:}11 chictada qu la

Direcsidn de Asuntos Marcarios Litigoros, — AP PRLL T i

e, por proveldo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia " Exprese agraviog
el apelante™en fecha 03 de octubre de 200L v st b s st

Que, en fecha 0% de septiembre de 2024 fue dictado el nforme de | ACTUERIE, —-m-mmerrrirrrrrreaseass
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de |a Loy N* 1294798 de Marcas enunicia; “Er todos los asuntos fitigicses se peoducird de
pleno dereche s caducided de la jostancia administrative, st po se hobiere efectuade ningtin scto de
rocedimiento 3 partir de los sefs meses ol iltima actciin ) s

Que, la segunda instancsa se activa con la concesitn del recurso de spelacidn, por ls que desde ese
momento cotre e plazo par la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impubs
procesal de ls mstoncia. En ese sentido, al haberse pronuncisdo esta dependencia respectn a ks providencia
e autoriza al recurrente expresar agrivios, queds a nstancias del mismo expresar las razones o motivas
dque le causan agravio y que o motivan 2 slrarse en spelagidin - —rrrrmrs i e

Quet, analizands of expedrerie 3 Ta vista, se tene que la dliima actuacién del recurmente ha side L
interpasicion del recurso de spelacion en fecha 08 de agosto de 2028 ———— i innanaes

Cue, en ese senbdo, de scuerds al Informe de o Actusra, desde la fecha de ls omisidn de 1s
providencia que autoriza i expresa agravios, 05 de octubre de 2073, ha transcurride con creces «f plaza de
sitis mises establecdo en fa ley marcana. sin gue se evidencie immpuiso procesal por parte del recurrente —

Crue, en virtud a las consideraciones reafizadas, habséndose constatado la falta de impalso procesal
por parte del recurrente y, habiendo trangcurnido en exceso ef plazo legal estiblecido para las instancias
litigiomas, corresponde doclarar la caducidad de instancia por corresponder asl en dirseho. ——-eeeeeernes

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 10 DECLARAR operada la caducidid de ba instancia en of expediente de oposicion en la
salimud de regestro de mares “"ELEVA®, Clase 01, Acta NY 1997384, presentada por

Art. 28 ORDEMAR la prosecucion de tramtes de i solicrtud
Clase O, Acta N® 1937354, presentads por

Art 3¥ MOTIFIQUESE por Ciduda. -,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¥ 1.370 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MINICUOTAS®, CLASE 35, EXPEDIENTE N* 1736566, SOLICTTADA POR RIBEIRO SACLEA £ L-r---emreresrs

RO RACITRAL OF

.3 PROPIEDAD
INTELECTUAL
PRERROLAT

Asuncion, § G SOF 2K

VISTC: El recurso de apelacidn interpuesta por &l representante convencional de RIBEIRO
SACLEA e L, contra la Resolucson N¥ 1370 de fecha 19 de julio de 2018, dictads por la Direccitn de Marcas,

r. T L S Sy S — e

RESULTA:

Que, en fecha 31 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de RIBEIRD S.A.CLEA
e 1, & interpone Recurso de Apelacion en subsidio en contra de fa Resolucion N* 1370 de fecha 19 de julio
e 2018, dictara (0r I EHEECERA i MEFEER. ~—rrrrrereressresmrrrr ey prrass s b s tms s St st manes B PR

Que, en fecha I8 de octubre de 2008 fue dictada la providencia que cancedin el recuro de apelacion
L g R s -~ - T

Que, en fecha 20 de noviembre de 2018, ol representante convencional de RIBEIRD SACLFA e L
exXpresd agravios. Esta Dhreccidn tene por contestada la expresifin de agravios y llama autos para resalver
et feche B de-a b g B e e e e e e e i e L 2 L

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidn considera quet . éste Direcesdn considera que b musmae incurne on las
prohibictones de by Ley 1204/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marces: Art. 2 ine. el los
{ur conFISTAN enfrrAmenie @ o signoe gue ses e nombre gendrico o designacidn del producio o servicio
de gue se trate, o que preds servir on eof comercio para calificar o desceivir alguna caracteristica ded
producto o servicio, La denominaciin se considera descaiptiva y sin distintividad alguna con refackin a ks
servicios que desed proteger. En consecuencts, no fa lugar alo salicitado i

Quie, entre ciros arguimentas. s agravia ¢ apelante y manifiesta: 7.0 atendiondo o criteno gue debe
wer apficado pars valorar 5 una marce es gendrice o mo, Otamend explica gue puede formarse wna
denominacidn novedosa con e suma de palabras que carecerfan de onginalided por 5§ solax: “En by
clasificacion de rregstrabitidad debe aplicarse wn criterio muy estricto ya que no se estd frente @ una
cueshon de grado”.. En vanos falos la justcra ha determinado gue s desgnaciones necesamas pueden
fesrrrar parte de wn conjurito marcanio, siendp exte registrable.. B of comjunto ef signo registrabile v mo lox
etermettoy que ko compxvien, fos gue oo poede reivindicar con exchusividad ef Bular (L)% -sssssssssssnnans

ue, cormesponde & esta Direccidn resolver sobre [a procedencia o no ded recoarso interpuesto,--——

Que. en uso de las stnbuciones otorgades por la ey a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesian del registro de usa salicitud de marea, no sélo
debe considerar ln susencia de oposiciones o antecedentes, sino que ol signo no s encuentre inmerso
dentro de las prohibiciones que establece ki ley regulsdorn. velando siempre por

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N™ 1294/95, las marcas son signgs
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en L8 propia leg
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1.370 DE FECHA 19 DE [ULIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MINICUOTAS®, CLASE 35, EXPEIHENTE N* 1736566, SOLICITADA POR RIBEIRO SA.CLEA. @ Lovmmmmmmsnnee

restricciones para el fegiatro die e marca; es decr, dechay nstaciones i ba hora de conssdenir la viabslidid
del registro marcario se encuentren para precautelar otros derechos o intereses. an vilidos como e
TP i EU S IR LI TR T, === o o oo o e e ot o ottt o e -

Que, ¢n prmer hugar, de dceerdo 3 lo expresads por el misme apelante, vemos que fa selicitud de |s
marca “MINICUOTAS® es la combinsciin de dos vocablos: “MINT | pequeno’, ‘corto’ o breve!' y “CUOTAS".
Cantidad que se paga regularmente a asociaciones, comunidades, segundad socsal. etc ™, es decir. hacen
referencia a wn centro comercial dande se utiliza un sistema de pago a plazos que se le brinda a los clientes
o consumidares, con cuotas fijas mensuabes ¥ con wha tass de interés preferente. En ese orden de ideas, ¥
atendiendo a la defensa ded interts ded plblico consumidor, corresponde a esta instancla administrativa
realizar of andlisis de la solicitud en trimite ¥ determinar si ks misma se encuadra dentro de las restriccsones
pary el regeston de uns manca previstas e la Ley de Murcas - e

Que, & los efectos de determinar i | solicited de registro de marcs solicitada resulta gendrica para el
servicio gque pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denomimnacion constituye ln desgnacion
sual del servicko que solicits. En ese orden de ideas, la cobertura de serviclos solicitada dentro del
nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genencidad de la solicitud de autos. En ese
sentido, la murcy solicitante preétende obtener la cobertura pars servicios de la clase 35, que textualmente
describe; “Servicios de segunos; operaciones Sriciorss; Operacionss moretanas: negocos inmobilianos *
Recocdemos que s denominacion solicitads es “MINICUOTAS" v que en L descopcion de su solicitud
expresy: Servicios de publicidad; gestidn de negocios comencales: adminsrracidn comerctal frabajos de
L el L Sy L St WS S P U ekl I IR0 S T [ S XL

Que, la dencminacon sobcitada MINICUOTAS, es din lugar a dudus, absolutamente descnptiva del
referido servico ¥ de ninguna manera puede decirse que e simplemente evocativa, Y@ que oomin
denaminacion. sobko describe el sentido o significado concephual de serviclo 3 ser afreado, —————-—

Que, ahbindando alin mbs en el andlisis, el Or, jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a ka diferencia entre las designaciones: descriptivas y las evocativas, dicendn: *Exaste una fines
divisewia tente entre Jos sigroy evocativos registrabled v los desoriphivos que no fo son Los ugnos
evorativps den uma idea de coll es o producto o fervicio en cueshidn o sobre st companentes o
CRACTOTISTICAS. A Veces, Muds gue wna ide, se trata de una cermezs, ¥ oesto es gice puesto gue. de o
conframo, la marva seda engafios, Bl wgno descriptne tamivén designa osTas Mismas caracroristcas,
furciones, desting, ongen. calidyd, componentes, efcétera. La diferencia estl en que 3 desigriacion
descrptiva o5 fa pecesama o asual pare aguello gue se describe. La evocative sempree tepdrid sn
eotformmacion algin elemento guae la hard, en menor o o grado, de Santagia, Al concedense una mrarcs
Evocativa no se quits del doaminio paldico ningura pelabea que se use jrara deserifyr algira
de productos o servicws, Ne sucedr o misme s se registrase una designacidgssenpl f
dulgn.h.lmm fenéncas, el Dr. Otamends expresac " desigracianes genénitds def

TR TR
S RICHID D MARCAR — prope CEwmmns. ¥ 0l CARA, Ml Perm, T - Feg, 3
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION NP 1.370 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA
MINICUOTAS®, CLASE 35, EXPEDIENTE N* 1736566, SOLICITADA POR RIBEIRD SACLFA £ L--eeeee <

Que, respecto 4 las designaciones genéricas, el Dr. tamends expresa: "las designaciones genéricas
definen no dirvetamente of objeto on causa, sino f2 categoria, fa especie o of género, a los que pertenece exe

Que, en base al anifisis de los pirrafos precedentes, se colige que, la solicitud de dutos s define al
servicin que pretende identificar, por tanto, exsten impedmmentos insuperables para que la marca
soficitada pueda prosperar en registro, pues. se halla inserta dentro de s prohshicidn establecida en el ast.
1* inc. #) de la Ley N* 1294/%8 de Marcas que expresa .. )Wo podrin registrarse como mancas: ../ fos Qe
Consifar enleramente o0 N signo que sez of nomive genénco o designacion del prodicto o servicio de
que se trafe, o gue pueds servir en ef comercio para calificar o descrbir alguna caracterisnica del producto o
T e T P P IS S L T S S 0 N T 1 Ryl RS R R R B S R i

Que, =1 bign es clermo que el solicitunte pretende registrar *MINICUOTAS", para la clase 35 del
nomenclidar internacional, nemos como resultado que exiaten otras marcas registradas que coentan con
dencinimacionss umilares. En ese sentido, segon ks basgueda realizada en of sisterna informético de la
institucion, se encuenitran registradas las marcas MINICUOTAS RIBEIRO, clase 35, Registro N* 46618% a
nombre de RIBEIRD SACLEA e L siendo éste el mismo propieticio de la sobicitads; MINI CUOTAS
COINPA, clase 35, Registro N* 478150 a nombre de COINFA SA. - COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL PARANA
%A, MINICUOTAS BY ELECTROFACIL, clase 35, Registro N° 575079 a nombre de UNION COMERCIAL DE
PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA (UNICOMER PARAGUAY 5.A.); extremn que demuestra la corxistencia
pacifica de las mismas dentro del mercado ¥ que mal podria el tinodar de [a marca oponente. pretender
utilizar con-exclusividad un votaldo con ¢l cusl y3 Copxiste Proviamente, <o e --

Que, siendo asi, ol vocablo "MINICUOTAS® deviene irrelevante para ¢ cotejo marcano y debe ser
desechado en el andlisis a que los vecablos de wso comin pueden ser utilizsdos libremente, sn que nacdie
pueda intentar monopolizaries, tal ¥ como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N* 129471995 de Marcas
que textualmente express “Cuando lr marca consista en ume etigueta U ofro SIETO COMTPURSTE fr Ur)
conjurio de elementos, [ profeccidn de exclusividad no se extenderd i los slementos contenidos en ella
quie fisesen de G5 COMURN 0 MECESIFID BN B COMEANTOT < s AR b b s

e, en bade a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado e examen
de registrahilidad de la sohotud de registro, éaa Direccidn arriba a la conclusion de que no es viable su
registo on esas condiciones, por tanto, cormesponde confirmar la Resoluckin recurrida. e

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Ar. 1® CONFIRMAR [a Resolucion 8% 1370 de fecha 19 de pulio de 2088 dictads por la
LHreccidn de Marcas. —-- - e e

Art 10

Art. 38
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N"L477 DE FECHA 11 DE NOVIEMBERE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CINE
FAN Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N1855600, SOLICITADA POR CINEMARK USA, INC.-=--rr=see- —

ol I i b |

Asvecidn, 4 B SEP L0

VISTO: el recumso de apelacidn interpuesto por el representante canvencional de CINEMARK USA,
INC en contra de la Hesolucktn N* L47T de fecha 11 de noviembre de 2019 dictads por la Direccidn de
MmF_ -F: R R E A B BB 8 e B e B 8 e —

RESULTA:

Quee, en fecha 26 de noviembee de 2019 s presenta el representante convencional de CINEMARK
USA, INC e interpone Recurso de .l.pelitldn en contra de la Resolucion N?1.477 de fecha 11 de noviembre de
2017, dictacks Por 1 TREECCIAN B8 MEFTRR ———rrnrmrrmmemmmrrrmmrmememrmem e mrm s et e e s

Que, en fecha 13 de diciembre de 2019 fue dicads s providencia que concedid o recurso de
IF'E‘l-af“ltlﬂ !n"rin.ﬂm_-uu...rr--r------nr-—----r---n—r-—---—--— --------------------- —

Que, en fecha 09 de marzo de 2010, ¢ representante convencional de CINEMARK USA, INC exprest
apravios; esla Direcchan tene por contestada ln expresion de agravios y llama mitos para resolver en fecha
23 JUIMD it ZOH, e e e e e -

CONSIDERANDO:

Que. la menclonada Resoluciin  considera que: 7.) halidndose tealizado o examen de
registrabilidad de L citads marce, dsta Direccidn considers gue iz misma incerre en-las probibiciones de
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constitulr mancas: “Arf. 2 Inc, o) - o gue consistan
ENtErMTEnte on wn-signn que sea o hormlee gendrico o designacian ded prodieto o senvicio o gue se frate,
o e s servie en o comencio pars calificar o describir algune carscterstica del prodicto o senvaci,
En consecuencta No e Mgar i bo solfeitnen, .. ) —--s e

Qu, entre otros ergumentos, se agravia el apelante v manifiesta: Y_.) para determunar b calidad
gendrica o descriptiva de una marcs, debemos teper presentes fos conceptas de dsfos términos, de et
mattera, lenemos gue las designaciones gendricas son agqueliis gue = defimen no directamente ef objeto en
causa, sino la categora, l especie o género, 4 los gue perfenece ese objelo,® como hien dice ef
renombrads furfsta srgeniine fonge Cramend). Asimismne, nuestro colega, of Or, Gabriel Martinez Medrano,
sefiala en s fibro Derecho de Marcas, gue ls designaciones gendricas son aguetlas en las que " se establece
of gfnero del prvucto o servicios ol que perfenece.” Es erntonces, aquel término necesanao v oual, de
mranera tal que s un particelar registrase dicho tfrming, sus competidores no podedn continuer Sraéndose
del Unico térmime, s competidones no podrian contimar srviéndose del dnico drmine conocide por el
pritlice, constituyéndose exto en wn scto de competencia desfeal Y. e

Que, corresponde a esta Direccidn resolver sobre la procedencia o no del recurso interpaestn, -

Que, en uso de las atribociones otorgadas por |4 ley o esta dependencia m:lmlmutrnm: al momento
de analizar la viabslidnd para la correspondiente concesstn del registro de una
debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el &
dentra de las prohibiciones que establece ba ley regulatorsa, velando siempre
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N"L4T! DE FECHA |1 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CINE
FAN Y ETHJUETA®, CLASE 35, EXPEDIENTE N*1893400, SOLICTTADA POR CINEMARK USA, INC,———

Que, en primer lugar a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “CINE FAN Y

ETIQUETA" resulta gendnica para ol prodecto que pretende amparar, debemos preguntamaos s dicha
denominacidn constituye la designacidn usual del products que solicite. En ese sentido. la solicioud de
registro de marca *CINE FAN Y ETIQUETA" pretende obtener coberiura para prodisctos de b clase 5
“Programa de fidelizacion de cliemies para servicio de cine® ¥ recordemos sl mismo tempo que el
nomenclador mtermacional pars la clase 35 textualmente describe; “Publicidad) gestiden, onganizacidn v
administracidn de negocios comerciales, trabajos de oficina”, Que, en ese orden de ideas, y atendiends a la
defensa del interés ded piblico consumidos, corresponde & ests instancia administrativa realizar el analisis
de la solicitud en wimite y determinar s la misma se encuadra dentro de las restricaones para el regutro de
uria marca previstas &n la Ley de Marcas. De ollo se colige que. la solicitud de sutos si define al producta
que pretende identificar, por tanto, puede ser conssderads incursa en una de las prohibiciones previstas en
la normativa aplicable, especificamente el inc. e} del Art. 2o s

Que, desde o punto de vista grifico, la solicitud de autos es una sobcitud mixtd, viene scompafada de
una enquets que no aporta novedad ni onginalidad, que hage que el caso se excluys de la prohibicién
mencionada en ol pirmafo anterior, pues, dentro de la misma, contiene [a denominacidn “CINE FAN" sscrita
en betras maydsculas ¥ en neygrita de color rojo, con un fondo BN <=«

Que, en base al anilisis de los pirrafos precedentes, en conjunts con la denominacian salicitada,
vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, tree aparejado un motive de rechazn, pues al soliciter
“CINE FAN Y ETIQUETA® como denominacite, sdbo describen el sentido o significado conceptual del
seTviclo & ser comerclalizado. La denommacion solicitada es, sm lugar & dudas, absolutamente descnptiva
del referida producto y de ninguna manera poede decirse que es smplemonte evoCatvE - s

Que, shondando ain mis en el snibsis, el Dr, Jorge Otamendl, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas v las evocativas, diciendo: =Eiste tme linea
divisoria fenue entre jos signos evocafivos registrables v los descriptivos gue no Jo son Los signos
evocativos dan una wdea de cudl es ef producto o servicio en cuestidn o sobve sus componentes o
caracteristicas. A veces, imds que una idea, se [rata de wna certeza, y esto ex ligico puesto que. de fo
cantranio, @ marc seria engaftosa. B signo descriptivo fambién designa estis mismas caracferisticas,
funciones, destino, origen, calidad, componenies, etcétera, La diferencia estd en que la desigrucide
derTplive e 3 necesaris o usual para aquelio que se describe. La evocativa siempre tendrd en su
conformacidn algin efemento gue la hank, en menor o mayor grado, de fntasia. Al concederse 1ngs marcs
evocativa no se guits del dominie pibiico ningurs palabra que se wse para deseribir caracteristicn alguna
de prochuctos o servicios. Ne sucede lo mismo si se registrase urie designacidn deseriptiva™. Respocto a las
designaciones genéricas, el Dr. Damendi expresa: *las designaciones genéricas definen no directamente
abyeto én cauva, sino la categoria, la especie o ef género, a los que perfenece pse objatn” ———————— .

Que, &n base & lan conuderaciones de hecho y de derecho expuestas, habidn
de regotrabilidad de la solicitud de regutro, fsta Direccitn arriba a ka conel
registro &n esas condiciones, por tanto, cormesponde confirmar b Resalucidon

PORTANTO,

' THERECHG T MARCAS" = jowge {sammrall 9 4. CARL. Abelacks Prrral, 1017 = Fag, %



DeFi oo maT M AL OF

% PROPIEDAD {,1 GOBIERND pi | PARAGUAI
lw'n.y;crm - & PARAGUAY ' REKUAI

i/ 13

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N7LATT DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 201%, DICTADA

POR LA MRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CINE

FAN Y ETIQUETA", CLASE 33, EXFELHENTE N*1895600, SOLICITADA POR CINEMARK USA, INC.--—-sses-—
RESUELVE:

Art1?  CONFIRMAR la Resolucidn N*L4TT de fecha 11 de noviembre de 2019 dictada por la
DB i AP - o e o e

Art. 2¢ ORDEMAR ¢l archivo de la solicitud de reglatro de la marca "CINE FAN ¥

ETIQUETA, clase 35. Expedionte. NEIB9S600. solie
LA, T ensssesnssssnissnrpossnsseseesmcesirrors oo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N"L475 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTAD®
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CINE
FM?EWA'.Mﬁmmmmmmmmm
INC,---

Asncion, 3B OFP I

VISTO: el recurso de apelacidn mterpuesto por 2] repredentante convencional de CINEMARK USA,
INC en contra de la Resolucion 5% 1475 de fecha |1 de noviembee de 2019, dictada por la Direcoin de
Mdarcas, B T e b b e e e o ot s

RESULTA:

Que, en fecha 26 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de CINEMARK
USA, INC e interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resoluckiin N¥1L475 de fecha 1) de noviembire de
2019, dictada por 1a DHrecciim de MaRCs. - - -

Que, en fecha 13 |:||,- diciembre de 2019 fue dl::ﬂd.i la prmud:m:u.; qur mﬂnrdbﬁ el recumio de
il[lnril-l'#'-ﬂ |mﬂ]1m PrTrEEEIEEERIAEIEECCTEREEEREaE - ani i et etk

Chae, en fecha 09 de marzo de 2000, & representante convencional de CINEMARK USA, INC expreso
agravios: esta Dwrecodn tiene por contestada o expresidn de agravies y llama autos para resolver en fecha
P T L | . U S PSP RO PU— -

CONSIDERANDO:

Que, |2 mencionads Resolucidn conmdera que: ) hatwéndose realizado of examen de
registrabilicad de Iy citada marca, ésta Direccidn considera gue 1z missma incorre en fas profubiciones de fa
Ley [294/98 de Marcas, que dispone que po pueden constihar marcax: *Art. 2 Inc, e) - fos que consistan
erfferaments en un signo gue sea ¢ nombre gendrico o designaciin del producto o servicio de gue se frafe,
o quie paseda servir en e comercio pars calificar o desonivr alguna camcterstca ded producto o servicio,
Ert cansecuencld no ha lugar s fo selicitado Y. ) —---smee- FLH S

Qe entre otros argumentos, se agravia el apelante ¥ manifiesta: ) pors determing: 2 calicdad
gendnca o descriptng de una marca, debernes fener presevtes fos conceplos de éstos fémmnes, de esta
raterd, tenermon gue s designaciones peméricas son aquellas gue *.. definen no directamente o objeto en
cause, sine b categors, & especie o génevo, 4 los que perfenece ése obpeto.” como brerr dice of
renombrade jurists angentino forge Otamendy. Asimizsmo, noestro colega, e Dr. Guabriel Martinez Medrano,
sefada et su b Derecho de Marcas, gue las designaciones gehésicas son aguellas en las gue * se estalvece
& género del prodicto o servicos al que pertenece ™ BS enfonces, dguel MErmmo pecesano ¥ usual, de
miaera fal que 5 wn prarticolar regrstrase dicho férmine, sus competidones no podrin continiar sraindose
de! dlrico términngg, sux competidones o podiian continear siviéndose o daice témine comocido por ef

judhilice, constituydéndose et en un acto de competenci deseal ¥, L P
Chee, corresponde a esta Direcciin resolver solire I procedencia o no del recurso interpuestn, ——
Que, en uso de las atribuciones otorgadas por La ey a esta dependencia admjdi rativa, i omento

de analizar la vishitidad para la correspondiente concesidn del registro de una soljgstud d

debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no-se en

dentro de fas prohibiciones que establece li ley regulatoria, velando siempre por el lﬂH'l'l_"El -
Ahg
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N'L475 DE FECHA 1l DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CINE
ETM‘.MEWWWMMM

Cpue, en pomer ligar a3 los efectos de determinar v la sohcitud de registro de marce “CINE FAN Y
ETHMUETA® resulta genénica para el producto que pretende amparar, debemos pregumtarnos sl dicha
denominacion constituye la designacidn usual del producto que solicita, En ewe sentido, la solicitud de
registro de marca *CINE FAN Y ETIQUETA® pretende obtenier coberturs pars productes de la clase 35
*Progroma de fidelizacidn de chéntes para servicho de cine” v recordemos al misms tiempo que o
nomencladar internacional para la clase 35 textualmente descnbe: “Publicidsd gestidn, orgarneacidn |
administracidn de negociod comerciales; rabajos de oficing”. Que, en ese orden de ideas, ¥ stendiendoa ls
defensa del interés del pablico consumador, correspande a esta instancia sdmirustrativa realizar of andliis
de la soliciud en trimate y determinar si la misma se encuadra dentro de s restricciones para el registro de
una marcy previstas en la Ley de Marcas. De ello se colige que. la solicitud de autos s define al producto
apee pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incurss en una de las prohibiciones previstas en
in normativa aplicable, especificamente el inc. e) del Art. 2o s

Que, desde el puntc de vista grifico, ls solicatud de autos es una solictud mixta, viens acompatiada de
una etiqueta que no aporta novedad ni origimalidad, que haga que ol caso se excluya de la probibicidn
mencionada en el pirrafo anterior, pues, dentro de ta misma, contiene ls denomenaciin SCINE FAN" escrik
en betras mayisculas y en negrita de color negro, con un fondo blaneo. e

Que. en bade ol anblisis de los pirmfos precedentes, en conjunto con la denomimacidn soliciada,
vemnos que. desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazn, pues al solicitar
"CINE FAN ¥ ETIQUETA® como denominucion, sobo describen el sentido o significado conceptual del
serviceo @ ser comercializado. La denominacion solicitada es, sin lugar o dudas, absolutamente descriptivi
chel referido producto ¥ de ninguna maners puede decirse que 25 simplements evocaiiva

Que. ahondando ain mas en el anilisis, el Dr. Jorge Otamend, en su obra DERECHO DE MARUAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas v las evocativas, diciendo: =Eviste une finea
divisona tenue éntre los signos evocativos registrables v lox descniptives gue no fo sone Los sgnos
evocativos dan una ddea de cudl es of prodiscto o servicio en cuestin o sobve sus companentes o
Caraclerisficas. A veoes, mis gue ura ides, se frata de una certeza, y esto e ldgico puesto gue, de o
covitrane. fi marca serls engaftosz. El signo descriptive tambidn desiing estas mismas caracteristicas,
funcinnes, destino, angen, calidad, componentes. etodters. La diferencis estl en gue Ja designacidn
descripiva s fa necesaria o usual para squello que se describe. La evocative siempre fendrd en su
conformaciin alguin elemento que fa hard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse wna marca
Evocanva no se quits del dominig piibdico mingena palabra que se use para describur carscterstica alguna
de produchos 0 servicies, No sucede fo mismo 51 se registrase tna designacion descptiva™, Respecto a las
designuciones genéricas. el Dr. Otamend| expresa: “las designaciones gendricas definen ne directamente o

ohjelo en causa, stno Ja categoris, la especee o el género, Imwcmrﬂuﬁ!‘r’rﬂ'?--r-"“

Crue, o0 base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, hnbiﬁﬂdnm rea Sxamen

de ragistrabilidad de ls solicitue de registro, &sta Direccion arriba 2 la conclusion de s

registro en esas condiciones, por fanto, carresponde confinmar la Resalucién recurnda, S -—g-——fooe
hg ™

" TTHORE CHD TE MARTAT" — |orpe deaimamiad, ¥ Tall O, Aol Perrrl ST = Pag, T
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POR LA CLAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N®1475 DE FECHA 11 DE NOVIEMERE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA *CINE
FAN Y ETIQUETA®, CLASE 135, EXPEDIENTE WN°I1895&02, SOLICITADA POR CINEMARK USa,

[N = A T T R ST, R Tl s T i R S i T S B R =
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROFIEDAD INDUSTRIAL
RESUELYE

Art. 10 CONFIRMAR |a Besolucidn 81475 de fecha 11 de noviembre de 2019 dictada pnrh
e T Tn o T T LT T R ——

Art 2v ORDENAR ¢l archivo de ls sohicitud de regsstro de s marca *CINE FAN Y

EHQUETA' clase 15, F_tpr.:hmm MH?E&I]I. I.u|h.|l.idl a nimbee de CINEMARK
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1417 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

REGISTRO DE LA MARCA “INMLUNOVA®, CLASE 05, EXPEDIENTE N 28936/2021, Eﬂ-l.ll'.‘lTAI:h'i Fﬂiﬂﬂ:ﬂ}
ANTONKY LEZCAND CANTERQL--- e mmrrrr e s s rmm s a s s pmmn m s amms

ammcian, ] ] Sif 202

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convenchonal de LUCIO ANTONID
LEZCAND CANTERD en contra de la Resolucidn N* 1417 de fecha 28 de diciembre de 2022, dictada por la
Direccidn de Asuntos Marcurios LI, ¥ ----------rereese s s

RESULTA:

Que, en fecha 16 de febrero de 2021 se presenta la representante convencional de LUCIO ANTONIO
LEZCARNG CANTERO e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resoluckin N* 1457 de fecha I8 de
dicsembre de 2022, dictada por la Direcoion de Asuntos Marcarios LIEZIosns. « e

rQue, #n fecha 22 de mayo de 2023 fue dictads & providencia que concedit ef recurso de apelacion
m!H'PT-I-l'luTﬂ. ..................................................................................................................

Que, en fecha 21 de punio de 2023, la representante convencional de LUCID ANTONIO LEZCAND

CANTERD exprest agravios; ¥ en fecha 14 de diciembre de 2003, fue contestada |3 expresion de agravios.
Esta Direccidn [lamé autos para resolver en fecha 20 de diclembre de 2023, e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidn considera que: *AJ ansfizer fas marcas en pugna; INMUNOVA
(solicitada) vy INMUNOVA (oponentel se apreca que entne las mismas existe identided en o aspecto
denominative, comparten infegramente sus denominaciones ¥ pretenden identificar productos/servicios
relacinrados. o que las vuelve confimdibles on los aspectos visual, fondtico o ldeoldgico ../ s marca
ExTranjers podes o regtro de sy mancy INMUNOVA en la clase 42 y solicitudes de regtstro en la clase § gue
datan del 31 de fulio del afto 2020 en Argenting, en af sentido. se halls amparada por lo dispuesto en art. 18
irv fime de fa ey de marcas ¥ dermds concordartes /. esta Direccidin mr:lf.fu,ﬁ' qth'hﬂpﬂlﬁ:lmlprﬁt'ﬂﬂ'di
debe ser declarada procedente, ™ «———rrserrrr—re e

Qui, #nire ofros argumentos, se agravia e apelante, LUCIO ANTONIO LEZCANO CANTERG y
manifiesta: “Ciando of piblico consumidor se encuentre con prodictos guoe Jeven o denomimacidan
INMUNDVA, creerd que se tratan de productos de mi represenitada o fabocados con su autarizecidn, ef
corsimidar MO caeniln en la creencia de que fos prodictos de L firma oponente secin de & msma calidad

que los productos fabricades por mi mandante /. reiteramos ef heche gue no resuita crefble gue of

|:I||:I'|'Ir'l'l"l'11'l' descanoicd (3 TLce prup.ubd.ir:l' de it marnclinte ,|.-.1- qu la PreismE .ﬂ'pfp_'n;l.lﬂ.r'nrr' nedova o
ﬂwm'r]‘m;‘. T e . Lo L Ll - e — ] . —

Crue, @ wu ver, el oponento contesta la expresion de agravios y. entre otros argumentos, expresa; “Ef
solicitante, tenia tal conoomiento pleno por o que ha actuado de MALA FE pretendiendo tal ver
agwoprarse con au solicited de registro de derechos afenos. pees en mingedn momento ha podido demastrar
que tuviese fegitim interés en el registro. Pero i parte 5f ha demostrado ser [z creadora de a rarca, Tanto
la titudaridad de s marca en frvor de mi mandante, como 2 notonedad de qu-tgm:._l_gu_.-u;gmml
arigen han sido sobradamente probadas con los cerificados de registro en ll.‘.!'r
misma en la clase 08 gue acreditan el derecho de prélacian a finvor de iwu
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1417 DE FECHA 28 DE DICTEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA MRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “INMUNOVA®, CLASE 05, EXPEDIENTE N* 28936/2021, SOLICTTADA POR LUCIO
AN LA N AT IERO e i s e i i e e 204 S e e

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobwre la procedencia o no del recurso Inferpusito, tras
realizar &l cotejo de fas marcas en pugni 'l]'vIHLmﬁl'l-’.h [l|:||ll:|1.=|:||;| #n n.-lnu.- 051 v "INMUNOVA® {marca
extranjera en la clase 42 y solicitades en la clase 05} - sexsmrrrrerrrres e

Que, en primer lugar, vemos que al wiciar el andlisis de las denominaciones debe tenerse presente
gue el mbimo sea realizado desde una vissdn de conjunto, com es regla general en el derecho marcario, sin
artificiales desmembraciones ¥ cuyo objetiva s advertir si la percepcidn de una de los marcas puede ser
asociada con b otra, En et sentido, analando el campo ortoprifico v fondtkeo de la solcitante
TNMUNOVA® ¥ la marcs oponente STNMUNOVA®, se advierte que en la denominacién cuyo registrm se
sobicita se reproduce integramente & la marca oponente. A ello se suma el hecha de gue la marcs solicitads
Ao clehta con etiquets slguna que pueds sportar distintividad - -

INMUMNOVA (marca oponente extranjera)
INMUNCVA  (marca solicitada)

Que, enire otros argumentos, alega ademas el oponente: “Tanto & ooularmdsd de la marcs en fvor de

mi mandante, coimo  potoneded de que gose en Argentinn, pais de omgen hén side sobredamente
prodadas” Que, ahondando a0n mibs en el anilisis respecto a las marcas notoeias, & De. Carmelo Modica, on
su ofra “Derecho FII‘J.E!.II:H:F e Muorcas”™, dice '.f_u .[l'.;.l'r:l.;.lda.f marcas nodieTas. L. panden sor defendicis
i ; ¥ ocish

h.-spﬂ‘m a Fmﬁir!m o servicios no ,h.l'nrrgm"mpdrm :'rgid:u ¥ ean 4'r:-.'-' ruah-l nin -Ilhlll-? refapiin fexcepoidn
A PTG B0 e e e

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas®, con relacion a las
FIArcas noterias: “Cuande 8 marcs base ded reclaco es ung marca intensamente wilizada, de gran difiesian
o goia del cardcter de notors, gl oiterio gue se aelic o el COtEi0 o OPUIGSO o s esnong, con
finalided de evitur ef sprovechurmiento del prestgio sjeno, fucer valer f2 lealtad, buena fe camercial ¥
proteger los intereses del prtdice consmidor” y en este sentido |2 casualidad milagross no puede exstie
Pura otorgar la calificacidn de notoria o una marca se deben conjugar tres elementos: “La artigiedad de fa
marca, un empleo extendide y un esfurnmn publicitaro importante™. En el caso de autcs, adembs de Lo
manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizor una investigaoon mas adentrada
sobre la notoredad de la marca oponente extranjera INMUNOVA, tenemos que: Tramanova fae fiundads en
2% por centificos ¥ centificas proverdentes de la Fundackin stifuto Leloer, woo de Jos centros de
investigacider mids destacados de Latinoamirica, con lz visidn de dar respuestas 3 enfermedades con altay
hecesrdades mddreas. Inmunova es ung compariia biotecrialdgics argenting dedicada a s investigacion ¥
desarrofio de medicamentos innovadores para enfermedades infecoissas poco frecuentes n apokan de
grataniento,Somos. parte de Iri':ul:l'. L ecosistema erpresanal con mportante presencid oo la duseris

! FIIAF IR PO AT AN D R R — Cavpidi Wil &, Apenilisa Bkl JOUT - Pag 199
' IHEECIEG O MARTAL™ — fargs Pramenil, W Fal CAUh &lsdeslio Peenil Ao
L U R
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1417 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “INAMUMOVA®, EI,A.EEIH MWMMLMFUHM
ANTONIO LET AR CRAIN TR nt st s e+ s i i

Que, habléndose realizado el examen de registrabilidad de la citacks marea, ésta Direccién considera
e la misma mcuwrre-en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que disponen gue no pueden
constituil marcas: et & e gl los signos que constifuyan ana reproduceide, imitacdin, raduccidn,
transiiteracidn o transcrpeidn totael o parcral de un signn distintivo, idéntico o smilarn, notenamente
cotocrda #n of sector pertmente del pdblicn, que pertenece a un tercem, cualesquiens que sean los
productos o servicios a los que se apliquen of signo, coande sa wso ¥ registro fuesern suscepiibles de caisar
COMfEIoN O wn resgo de asciacin con ese tercem, o signifiquen un aprovechamiento de la notonedad
ded sigro o Ja difician de sy e distintiva, cuslquiers sea ls manens o medio por & coal se hubiese hecho
corrcids & H.I.."ml T a',.l fovs :J,gnm :,ltrl' ser hlr-hlcrrn l-r.u'r-rrﬂdn o r-ema'mdr.lpu:qur.ﬂen 13 FUviese Irgﬂuﬂu
Irderes oo Tl : ) ST [ . v

Que, fimalmente se destaca que se pretends ¢l registro de INMUNOVA, o3 decir, sin otro elemento
dismintivg que [s haga espectal y Gnica, por lo que refuerza la tests de que nos encontramos ante un posille
usa indebido de una marca ya eastente. lo cual II1'I|:H:|-II|:H|I1..l la wiabilidud de su re!L-;rm e E5a5
O] U, st b e e it

Gue, en base & las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidsd de la sobcitud de registro, ésta Direccidn armiba & la conclusidn de que no es viable su
registro en esas condiciones, por tanto, correspande conflirmar la Resoluciin recurmida ———-—rreres

POR TANTO,
LA BHRECTORA GENERAL INTERINA DE LA FROPIEDAD INDLUISTRIAL
RESUELVE:

ArL1?  CONFIRMAR la Resolucidn N* 1417 de fecha 28 de dicembre de 2022 dictada por la
Direceldm de Asuntos Marcarios LIEMOsms, ------s e mmms e e et s

Art. 2% ORDENAR el archive de la solicitud de registro de ks marca "INMUNOVA®, clase 05,
Expedients N* 28936/2021, sohicitada por LUCKO ANTONIO LEZCANG CANTERC.--—

Art. T8 MOTIFIQRUESE por Cédula, oo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIKON N* 1418 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE

REGISTRO DE LA MARCA "NMUNOVA®, mas.mmmu'ﬂnuammmmumn
AN O L AN CAN TR R e rrrerrrerrrerrreaetssasis S

Que, encontramas ademis en la doctnina marcania otras consideraciones aplicables &l caso de autos
que impedirian una posible coexistencia. Respecto a la confusion entre marcas que no distinguen idénticos
productos, manifiests e Dr. Otamendl: “En clases distintas, & conflidn puede darse por algunas de las
stgiientes circurstahcias Misre génere de productos.. Mismg fnglidad Afinidad: Producteos de distintas
clases pueden lener par su paturelezs, fincidn o eso ona misma fnalidad y empuedemr famrludn e
fuente de error o confusicn - Confogdn entre prodictiss v servigios: U servicio de reparacidn de

tefevisares por 50 refacicn fmkima con fos Welevisores poede dar .I‘ujplr a peteflasadn sf fas mancas dr:m.hn.:
son confimdifles. = e e ——————————— e

Quie, habiindose realizado ¢ examen de registrabilidad de ka citada marca. ésta Direcchén considera
que ki misma incurre en las prohdbiciones de la Ley 1394/98 de Marcas, que disponen que no puaeden
constituir marcas: “wt 2 ne @) los sgnos gue constifirvan ung reproduccidn, innifacior, traduccidn,
tramsliteracion o tanscripoon fotal o parcial de un signo distingve, idénticn o sinlen nolomamentes
conocide en el sector pertinente del piblicn, que perfenece 3 wn fercern, cualesquiers gue sean los
productos o seracios @ los que se apliquen of signo, cuamde 0 uso ¥ registro fiesen suxceptibles de causar
confisidn o un Aeggo de ooclacidn con ese fercern, o sgmifiguen um aprovechamiento de ln netoniedad
de! signio o da difucide de su fireres distieniva, coslgquien sea b maners o medio por el coal se hubiese hecho
conocido ef :J'mn:l. ini r.l lox !I:E?T:I.'.l!! quic s hubvesen ﬁr.l-ﬁl:':'!idﬂ ﬂ-reginr.ida ;.ln-r q‘u.tuﬂ #her PErVIesss J'e_gr‘.:.lrtm

Quee. finalmente s destaca gue s pretende el registro de INMUNOVA, es decir, sin otro elemento
distintivo que la haga especial y tinica, por bo que refuena la tesés de que nos encontramos ante un posble
usn Indebido de una marca ya existente, lo cual impessbilta la viabibdad de su regstro en esas

ln gt [al o R N A L N T T L N M e e s e gt [ L PER T} hag

Que, eni base a las consideraciones de hecho ¥ de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabibidad de la solicitud de repistro, ésta Direccion arriba o la conclusan de que no es viable su
regutro oh esas condichones, por tanto, correspande confirmar b Resslucion recurrida. - SF=E—=T

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art, |® CONFIRMAR la Resotucion N* 1418 de fecha 28 de diciembre de 2002 dictada por Ta
Direccidn de Asuntos Marcamos LIgiosos, —-- e AR

Art, 2 ORDENAR el archuve de |z solicited de registro de la marcs "INMUNOWVA®, clase 15,
Expeciente N* 1893802021, solicitada por la firma LUCIO ANTONIO LEZCAND

P TERECHI DERARL AN — b Orsinwebill & Bl Ok Alseleds Bersad. 101




DT Lo haCiOhAL DE

(:}FE['IHEDAD " GOBIERNO v | PARAGLUAL
INTELECTUAL PARAGUAY  REKU

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1418 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

REGISTRD DE LA MARCA "INMLUNOVA®, MiimWMLﬁmmmm
ANTONIO LEZCAND CANTERID) st s s st e et

asuncion, 7 7 Sif 1A

VISTO: ¢l recurso de apelicidn interpuesto por el representante convencional de LUCIO ANTONIO
LEECAND CANTERD en contra de [u Resolucién N* 1418 de fecha 28 de diciemnbre de 2022, dictuda por 1a
Dareccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, v,

e e R R E R E T T E T N e 8 ok o e v o e o e o

RESULTA;

Que, en fecha |6 de febrero de 2023 se presenta el representante convenoional de LUCIO ANTONIO
LEZCAND CANTERD e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucktn N* 1418 de fecha 28 de
dicrmbre de 2002, dictada por In Direccidn de Asuntos Marcarion LIGIosos. —---— s

Que, en fecha 21 de mayn de 2023 fue dictads la providencia que concedit el recurso de apelacion
mtupuu:.iu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fechu 21 de junio de 2023, o representante convenclonal de LUCKD) ANTOMIO LEZCANG
CANTERD expresd agravios: ¥ en fecha 14 de dickembre de 2023, fue contestada la expresicn de agravios,
Esta Direceldn lamd autos para resalver en fecha 20 de diciembre de D023 oo

CONSIDERANDO;

Que, la mencionadas Hesolucidn considera quer A/ analizar fas marces en pugra: INUNDVA
(soficitada) ve INMUNCVA foponente), se aprécia gue entre s mismas existe identidad en of aspecto
denominative, comparten integramente sus denominaciones ¥ prevenden idemtificar productos/servicios
refacionados. lo que las vielve confinndibles en fos aspectos visual fondtico @ sdealthgieo L lr marcs
extranjera posee of registro de sy marca INMUNOVA en Ir clase 42 v soliciiudes de registro en la clase § que
datan del 31 de julio del adio 2020 en Argentina, en tal sentido, se halls amparada por o dispuesto en art. 1§
it firve cie L fey de marcas v dernds concordantes L. esta Dreccivin mn:hu*rmhmmxﬂnmmndn
e s e R P B I, ™ e

Quie, enfre ofros argumentos, ¢ agravia e apelante, LUCIO ANTONIO LEZCANG CANTERQ y
manifiesta: “Cowndo & piblico consumidar se sncuentre con prdluctos que Neven 3 denominacion
INMUNCVA, croend que se tratan de productos de me representads o fabricados con sy autorzacicen, ef
cormsmnidor MO caerdn en b creencia de que los productos de la frma aponente serdr de 1z misma calidad
que fos productos bricades por mi mandante /. retteramos o hecho que no resulta creible que e

oponente desconmaca la marce propiedad de mi mandante ya que fa misma es plenamente notoria en
nuesirg I|:L.;-;I'_-a_ e T PR TP T e T 1 FCEUor B TU e P S ST RN =l W TIPS W T R S B USRS bi DR

Qe 2 su vez, ¢l oponente contestu la expresidn de agravios ¥, entre otros srgumestos, expresa: &/
solicatante, teria tal conocmiento pleno por o que he actuado de MALA FE pretendiendo tal vez
apropiarse con su solicitud de registro de derechos apmos, poes et nimgln momento ha podido demostrar
que frviese legitima (nterds en el registro. Pere mi parte s/ ha demostrade ser fa creadora de la marca, Tanto
fa tirwieridad de la marcs en fvor de mi mandante, covno & notoriedad de gue goza en Argenting, p;.rn;tr
arigen han sida sohradamente probadas con los certificados de registro e fa chu{.".'yfau gt
mitsia en la clase 05 gue acreditan of derecho de prelacion a frvor de IN
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1418 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITHGIOSOS, EN EL EXPEIMENTE DE SOLIOITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “INMUNOVA®, CLASE 35, EXPEDHENTE N" 28938/20121, SOLICITADA POR LUCIO
ANTONI LEZCAND CANTERC. s - -

Que, comresponde 4 esta Direccidn resolver sobre |a procedenon o no del recurso interpuest, ras
realizar # cotejo de las marcas en pogna; “INMUNOVA® (soliciteda on cluse 35) y “INMUNOVA® {murcs
mittanjera e la clase 42 ¥ solicitudes en la ¢lase 05), - ——— s

Que, en primer Jugar, vemas que al miclar el andlios de las denominaciones debe tenerse presente
que el mismo sed realizado desde una vision de conjuntn, como es regla genersl en el derecho marcano, sin
artificiales desmembraciones ¥ cuyo objetivo es sdvertir sl |a percepcbon de una de las marcas poeds ser
asociadd con la otra. En ese sentido, anilizando el campo orografico y fonéticn de B solicitinte
"INMUNOVA® ¥ la marca oponente "INMUNDVA®, se advierte que en la denominacion cuyo registro se
solicita se reproduce integramente a la marca oponente. A ello s suma el hecho de que |3 manca solictada
no cuenta con etiqueta alguna que pusda aportar distintvidad. oo e

INMUNOVA {marca oponente extranjera)
INMUNOVA  (marca solicitada)

Qua, entre otros argumentos, slega ademds el oponente: “Tanto la titdandad de la marca e favor de
pu mandante, como i@ notonedad de gue goza en Argentima. pals de ongen han sdo sobradameriie
probadas”. Que, shondando aln mis en el andluas respecto a las marcas notorias, e Dr Carmelo Madica, en
sii obra *Derecho Puagu.t].'-:- de Marcas®, dice “Las farmadsy marcas m.lm-nu 3 ﬂﬁfgﬂ_ﬂjﬁ&ﬂ.ﬂdﬂ

rﬂpq.ﬂu i ,nmuj‘l.rr:fm o mh‘m n:.rpm:'ﬂ.uin-.lpurm rqgﬁ'm: ¥ con los LMH no .I'Ji_l-".ﬁ' .r-r.'-.l.mun fn'tfqm':hl
af principio de FERECERAETLY e e

Que, asl también, expresa ¢l Dr. jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas™, con eelacion @ ks
marcas notonias: *Coando f marca base del rechaszo e una marca infensarmerite ubilizaols, de gran difisisn
o gora del cardcter o norond, of (OO0 Que 5¢ ADACH on ¢ CORo e NEURTIo 0 e asnero, con i
fimatudard de evitar el aprovechamiento del prestipin afeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial v
profeger los (ntereses del poblico consumidor™ v en este sentido la casualidad milagross mo puede existir.
Para otorgar ba calificecian de notoria 8 vna marca se deben conjugar tres elementos;: “La antigdedad oe fa
mares, un empleo extendido v un esfiserze publicitano importante”. En el caso de autos, ademias de b
mandfestuciones obrantes en el expediente administrative, tras realizas una investigacion mas adentrada
sobre la notoriedad de la marca oponente extraniera INMUNOVA tenemos que: “larminovs fue fndads en
2009 pow clentificos y clentifices provententes de la Fundacion tnstinite Leloir, uno de los contros oe
investigaciin més destacados de Latinoamérica, con la visidn de dir respuestas 3 enfermedades con altas
necesidades médices. lrmenova s wna compadita hiotrenoligics argenting dedicads & & investigacioe v
deserrollo de medicaméntos innovadives pars enfermedades fecaeses poco fectientes sin opodn de
tratamientoSomos parte de Insd, un ecosistema empresarial con importante presencid en iy indusiria
farmacdiiiee en mds de 50 paives™, Que, en base 2 bo mencionide, tenemos que 3 marca ogefienfees una
marca intensamente utihzada, de gran difusidn y goea del cardcter de notoria,- zrewaans

THABCHO PARACGU AT LE MARCAT = Carrerle bbb Aisilora Bl 240 = Pag, 09
THIRECHO [ PLARCAR" - puipgs Clasammdl, % il. LA, Mleifodis Pernd. D1
- LRI TTTIEL TR TR TIE TR P EATLIRT]
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION NY 511 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022, IHCTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "BREXIPRAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N 101104/2019, A NOMBRE DE QUIMFA 5.A. -

Asncin, 7 7 5{7 L

VISTO: of recurse de apelacidn interpuesto por fa representante convencional de OTSUKA
PHARMACELTICAL CO, LTI &n contra de la Resolucaon N% 311 de fecha 30 de junie de 2022, dictada por la
]]'Il'l'.'l.'l::lﬁll.l:'.EMlJ.l‘lTl'll. Marcanos ht[ﬂnm R T s

RESULTA:

Que, en fecha 06 de julio de 2021 se presenta e representante convendlonal de OTSUKA

PHARMACEUTICAL CO,, LTD, & interpone Recurso de Apelackin en contra :l:lnﬂnulu-:lﬁn N* 511 de fecha
30 de junio de 2022, dictada por s Direccitn de Asuntos Marcarios Litigiosos, - St -

GQue, en fecha 20 de julio de 2022 fue dictada 3 providencia que concedid el recurso interpoesto -

Que, en fecha 25 de agosto de 2022, o representante convencional de OTSUKA PHARMACEUTICAL
€O, LTI expresd agravios: y en fecha 30 de septiembra 2021, fue contestada 1a expresion de agravios. Esta
Direceidn [lamd autos para resalver en fecha 18 de octubig de 2022 o e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resaluoidn considera ques “Se prommueve oposicion cantra fa salicitud de registro
de marca BREXNIFRAL clase 05 sobre (3 base del lérmino gendnico BREXPIPRAZOLE, clave 05 L/ Ia
presente jolicitud de registro de marce o5 un nombre de faetasls que hace aliidn &l compuesto
farmacdutico gue b compane, asimmizsmo ef opanenfe no puede profider ef aso de un termino de uso comiin
en denominsciones de Gntasly, va que dichas denominaciones rednen Jos slementos gue 3 hacen
registrables, origimalidad y novedad ... es criteno de esta Direccidn que fa oposicidn presentads debe ser
deciarad MnproredEnie s e e e i

Que, entre otfos argumentos, se agravia ¢l apefante OTSUKA PHARMACEUTICAL CO,, LTD. ¥
manifiesta; “BREXPIPRAZOLE mo o5 un Mrmino fae sdlo gendnico. sing gue corresponde a Ui
Deniiwniracudn Comdn Internscional ambién Hanada DO exte #s o nombve oficlal no comercial o
Eendrice de une sustancia fermecaltgics (medicamento o droga) /. BREXIPRAL es extremadamernie

sinlar @ la Denonirscivn Comibn Intermacianal (DCT) BREXPIPRAZONLE o BREXPIPRAZOL /. contradigo
diarmetralmente gue la derominacion BREXAPRAZOLE sea un térmimo de tso comdr, _Pl:.rr_'r no se halla
tnciurela o ofray marcas, T T A sd A R R [T -

Que, contesta b expresion de agravias ¢l solicitante §, entre obros argumentos, expresa: *La macs
solicitada posee sufictentes slementos gue fa hacen distintva L/ s presente denomuracidn hace alesidn al
RREXNPIPRAZOLE que es wn antipsiciéicn atipico; “La promocin de fa utifizacidn de medicammentos por su
nombve gendrico” gque- dispone Jo siguiente en s Ar 1 "Dsponese que tods prescripolan de
mrdicamentos, sea eshe mono-droga o comiinacidn de dosis @, deberd efechuarse por ef nombve genénco
i sea por denomitacian comin internacional (DO gue se indigue, seguide de su concentracidn, forma
famnaceutics v desisfunsdsd, Asl como de B prescripeidn soficitads, of oponente no pusde
moanapalizar of uso de una marca que alude al compuesto quimco que i3 oo
realizarse en su cOnMiG ¥ 1o de forra separads e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCKON Ne 511 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DE ASUNTOS MARCAREDS LITRGIOSOS, EN EL EXPEDENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "BREXIFRAL®, CLASE 05, EXPEDIENTE N9 HII104/3019, A NOMBRE DE QUIMFA SA -—

Qui, correspande a eare Direccion resalver sobre la procedeéncia o no del recurso mterpuesto,——-—-—--

Cue, o analizar pormenorzadamente estod autos sdvertimos que la oponente se presenta a plantear
resistencia @ la pretension de la solicitante sin invecar un derecho personal y aducr un eventual perpuicio
subjetivo, sino slegando un interds general v difuso. En resumen, lo que pude la oponente es gue se
deniegue |3 marca solicitads -BREXIPRAL- por consideraria genérica v de uso comiin. Surge con clandad
que la oponente no tiene un interés legitimo pard oponerse al registro de s marca BREXIPRAL pargue no
Invoca un mglil'-rn marcario umilar o déntico que se pul:her: ver perjudicado por la concesidn de la
AOCIEL], === r e e s s s s R s e e B i

Que, de un estudio sstermatico de la Ley de Marcas podemeos afirmar sin temaor a equiveco que li
legitimacyin para plantear una opossciGn &l registro surge de s vtuleridad de un reglatro en el Paraguay, la
titularidad de un registro en ¢l extranjero v por haber ingresado una solicitud anterior. En ese sentido @
Art. 1§ de fa Ley de Mircas dispone cuanto sigue: “El registro de tuna mancs hecho de acuerdo con exta ley,
concede 4 su Htular of derecho 2l ueo exclustve de la misma ¥ a slercer ante los deganos fersdicoinnales las
aeciones ¥ medidas Que CorTespondan conira gluen lesione sus dereclios. Aunmamo concede el derecho a
opanerse al registro § al usa de cualquier ot signo que paeda inducir direeta o indirecaments
COMITURIGN O & asociacidn entre los prodeictos o servicios cualgurens sed fa ol en gue Seuren, sieme gue
tengan refacidn entre elfps” Como se ve, no 38 necesita muchs esfueroo para extraer o significacdo del texto
legal: quien tiene un regstto de marca tene derecho @ openerse sl regotmo de otro signo que pudione
menoscabar sus derschos surgidos del pegistrm - oo

Que, realizado e repaso de la legislaciim pertinente es innegable que la oponente debe basar su
resistencia @ k& solicitud en base ! un registro concedido en el Paraguay, un regiitro concedida #n el
extrunjero o una soficitud previa, pemo de ninguna maners puede invocar of mterds general Esto solamente
puede ser hocho por expresa disposicion legal -y, sobre of punto, el Art & de lo Ley de Marcus ey
absolutamente esclarecedor al instourar que 4 la Dipeccion de Prnp-n}.-d In:luu.rml Ia q1;|r tiene |s
pretrogativa de denegar el registro de una marca en mteres del pablico - e e

Que, asl pues, OTSUKA PHARMACEUTICAL €O, LTD. mal puede sducir que repeesenta un interés
general y difuso porque la ley no le concede el derecho de hacero. Por consiguiente, la oponente carece de
legitimacidn para ser parte en el presente pm:edumenm admmindstrativg v s npu:u:ldn asl como su
apekacido, son inadmigibles. - —oemmaeeee T P

Criset, para mayor flustrackin nos permitimos aludie 3 la mis autorizads Doctring Nackonal que ensefia:
“La opowicidn ha de ser promovide por quien renga un nterds feginmo en impugnar v sobicifud
presentada gn vieleeidn de b profibicionss establecidis por Je Ley de Marvas. El legitimo Interds del
oponente puede darse por su condicidn titular de un derecho directamente afectado por b solicatund fes
par efernplo, of caso del propéetano de tna marca jgual o muy similsrs b depositada ¥ que cobre fos mismo
PrOGiACIos & SEFVICIos, O reldcrones entre W) o por reselfar indires tamente afectado por  solct ef
casn, por epeniplo, del duedo de marca en o mismo .#ectaremnﬂmmmquure.ﬂu solicitade ef Ay rfﬁbk-
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCHON N¥ 511 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA

DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "BREXIPRAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N9 101104/2019, A NOMBRE DE QUIMFA 5.4,

DIAECLaf e MACICH AL BE
+ % PROPIEDAD (:}unmm'mm |PMUL'E Al

Que, en cuanto al andlisks del arguments de la genericidad alegada, esta Direccidn General entiende
que fa solicitud de registro *BREXIPRAL® para la clase 05 (TODOS), es un vocablo que provects uns
denominackiin novednsa v original ¥ aleja cualquier cardcter descriptivo o genérico. Asimismao, ¢ signo
solicitado no designa al género o a 3 especie de los produsctos cuya proteccidn solicite, ni constituye b
designacion necesaria usual & calificativi de |68 FRISMOE. - e e e

Que, la Resofucidn recormda 2 funda en lo preceptusdo en el inchio ¢} de la Ley, Al respecto, lo que
dicha incise impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizsr la ferma directa,
myostayable, de que el comeroiante o fabricante debe valerse parn difundir la naturalera basica, o las
caracteristicas especificaciones tecnicas principeles de su productn o servicin, obligéndole a recurmr a
circunboquios para lograr aquells Analidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace
referendcis a la naturalers baucs o eapecificaciones tBericis principales de dus servicios, es eminentemente
de fantasia, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras ¢ identificar un producto, linea
de productos o el conunto de productos (0 servicion ) que provienen de Uns M Smpees - - .-

Que asimismiz la ley N* 220/2003 de D¢ Promovcidn De La Utilizacidn De Medicamentos Por Su
Momibre Gendrice” en su art. 3° sefials que: “Dispdnese gue toda prescripeion de medicamentos, sea dsfe
mane-droga o covnbinacidn @ dosis fm, deberd efeciuarse por o pombre genénico o sea por la
Denominaciin Comun  Internscionsl (DCT) que se indique, segindo de sy concentracidn,  forma
farmacéurica y dosis‘onidad asdf como de la presentacide solicitada® De esta forma se vuelve
précticamentes inposthle cualgusers tipo de resgo en los prodoctos de laclase 05— mreeesrees +

Que, én base 3 las consideraciones expuestas, es criteria de esta Direcchdn General que la accrdn es
impracedente, desde of punto de vista de & falta de legtimacion del oponente para articulsr unas oposicidn
basada en intereses penerales y difisos, Se susma el indlsts sobre |3 genericidad alégada de la solicitud de

restro “RREXIPRAL", en consecuencia, correspionde confirmar (s resolucidn recurrida, s
POR TANTO,
LA MRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art, 1¥ CONFIRMAR Ea Resolucian N® 511 de fecha 30 de jumio de 2027 dictada por la
Direccitn de ASUnTos Marcanos LIQZIoRm. < oo e

Art, 12 ORDENAR la prosecucion de tramotes de la sobotud de registro de la marca
"BREXIPRAL", clase 05, Expediente N* 101104/2019, solicitada a nombre de QUIMEFA
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POR LA CUAL BE REVOCA LA RESOLUCION N* 1536 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA

DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LEMON

ELLY QUALITY PRODUCT Y ETIQUETA", CLASE IS5, mpmnmw:mnmnmm
- PRODUTORA DE COMPONENTES PARA CALCADO, S.A. e

F.l’h.HAG J:-[[I

AT 1, I l|| | :I'JL

VISTO: ¢l recurse de apelacidn interpuesto pot ol representante convencional de PROCALCAO -
PRODUTORA DE COMPOMNENTES PARA CALCADO, 5.A. on contra de li Resolucidn N° 1536 de fecha 23 de
mayo de 2017, dictada por 1a Direccidn de Marcas, y; —-———-———— et bt

RESULTA:

Que, en fecha 30 de mayo de 2007 se presenta ol representante convencional de PROCALCAO -
PRODUTORA DE COMPONENTES PARA CALCADO, 5.A. ¢ interpone Recurss de Apuluu':m e tontra de |.1|
Resolucidan N7 1536 de fechs 29 de maye de 2017, dictada por la Direccion de Marcas, - -

Que, en fecha 28 de punio de 2017 fue dictada la providencia que concedio ef recurso interpuestio, -

Que, en techa 13 de |ulio de 2017, el representante convencional de PROCALCAO - FRODUTORA DE
COMPONENTES PARA CALCADO, S.A. expresd agravics. Esta Direccion tiene por presentada fa expresidn
de agravios y llama autos pars resolver en fecha 21 de agosto de 20T, s cesan e -

CONSIDERANDO;

Que, ka3 mencicnada Resolucion considera gque: “Que, habiéndose realizade o bisgueda de
antecedentes de (o citada marcs, se ha constatado fa exfstencia en dicha clase de s marca “JELLY BEANS®,
registana con ef N* 76T 3 fivor de KEMSA CLEA. Comentanvy, (ear ambias denominaciones son cast
idénticas, Ry semeanies, na,'l-:-r.l'rin fener coexisienci praciiice, BN nd mikma clise, sih crear resgo de
fﬂnﬂ?sﬂdﬁ: efttre feas coramdores tl'emrrl'-"'-'hm'fnq'.l.l'-r."r ﬁl.‘l'l.‘l'ﬂfl'.l-' Hfﬂl'ﬂli'r:'# Marcas, o fua Fug:nk:-
1A [ [ L EEETREETEIEEEEEEE e e R T LR e ————

Croe, entre ofros argumentos, s agravia el apelante PROCALCAO - PRODUTORA DE COMPONENTES
PARA CALCADO, 8A. y manifiestar *A primera vista podemos resaltar law diferencias fondticas v visuales
entre fas marcas Ctadas, yo que fas palabras LEMON JELLY Quality Product y etiqueta v JELLY BEAN
stieran v e ven diferentes ../ fa solicitud no ba recibido aposiciones. par parte de jos otulares de fas
marcas que figuran como base del rechazo _ /. la marca solicitada por mi mandante ya ha sido concedida
oft las clases 10 ¥ 18 en muestro pals bajo fof nimeros de regutrn L28006 ¥ 426007 /. mi representada es
lna emjpresa de origen portugues de mas de 40 ados de experencia en of negocto de fos calkados”™, - -

(Jue, corresponde a ésta Direccidn resolver sebre ln procedencia o no del recuran interpuesto, -

Chat, #m primer lugar, respecto &l cotejo entre lis marcss LEMON [ELLY QUALITY PRODUCT Y
ETIQUETA (solicituda) v JELLY BEANS {murca oponente) vemos gue al iniciar el andlne de las
denaminaciones debe tenerse presente que ¢f mismo sea realizado desde una visién de conjunto, coma es
regla general en el derecho marcano, sin artificiales desmembraciones y cuvo objetive s advertir s la
percepoidn de wna de las marcas puede ser asocisda con |a ot En ese orden de ideas, g bien es cierto que
entre las denominaciones analizadas s comparte el vocablo [ELLY. no es menos cierto que mientras que la
oponente esth compuesta por dos vocablos, la solicstada se compone de cuatro vocablos acompaniado de

una ethglieta, que en su conjunts dejan una impreson fonétics v wisual muy diferente que toda
posibalidad de que exista una confusidn entre dichas marcas. Se poede percibir o smple vista dh difereficia
BEIATEIITE SEREEE LS FUISTLER - e mre m s e e ot e y -.n_-'-‘-c--'—--—--- ------- -I.__-T-
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1536 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017, DICTADA, POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LEMON
¥ QUALITY PRODUCT ¥ ETIQUETA® MHMH'W?MAWDE

= PRODUTORA DE COMPONENTES PARA CALCADY, 5.4, ~eremessssnmasammscmnnsenaaas
LEMON JELLY QUALITY PRODUCT Y ETIQUETA {sodicitaca), v
JELLY BEANS {marca base de rechazo)

Que, mientras que la marca base de rechazo es una marca denominativa, la marca solicicada cuenta
con una etguets dderenciadors con un fondo blance con s denomimacidn *LEMON [ELLY™ en letras
mayisculas de colar negro. con a denominacion *Craality Product” en la parte inferior, tensendo una figura
que hace alusdn a un limon cortado con una corona en & pare superior, v lineas paralelss en la pare
supenior ¢ inferior de la denominacion, la cual en conjunto dejs una lmpn-unn diferente, dv ello se l:l.'rhgt
quie no Rcesdriamente causaran confisidn en of seno del piblico corsumidor: -

marca solicitnda marca base de recharo

demaminativa

Que, en base 3 las consideracionss de hecho v de dececho expusestas, exta Direccion considera que la
marca solicitada e un ®igno con caracteristicas propas, ¥ que no existe nespo de confusién ya que,
analizadas en conjunto, no exete umilitud suficiente entre las marcay en pugna. Conforme a o

antenarmente expuesto, corresponde revocar [a Resolucion recummida, = —smrimiiomi i
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELYE

Art 12 REVOCAR la Resohacidn N* 1536 de fecha 23 de mayo de 2007 dictada por la
IR R i BT, - m oo e e

Art. 20 ORDENAR lu prosecucion de trimites de le solicitud de registro de la marca
"LEMON [ELLY QUALITY PRODUCT Y ETHRUETA', clase 25, Expedwnte N*
24247/2004, solicitada & nombre de PROCALCAD - PRODUTORA ]::IE
COMPONENTES PARA CALCADO, S A ———:-"1"—_“-\..—

Art.32  NOTIFIQUESE G’,,._.._,,_T
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIAON N® 2222 DE FECHA 21 DE DICIEMERE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKEA",
CLASE 05, EXPEDIENTE N* 18114/1021 A NOMBRE DE PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA. o

||_".:.L

Aruricadn, 1]‘ P

VISTO: el recwrso de apelacion interpaesto por el representante convencional de PALD ALTO
SOCIEDAD ANONIMA ¢n contra de s Resolucsin N* 2222 de fecha 21 de diclembre de 2021, dactada purila
'D|r|:-rc||;'|.;r|d_=| bdarcai, e T e T T T S S ik

RESULTA:

Que, en fecha 09 de marzo de 1023 se presenta el representante convencional de PALO ALTO
SOCIEDAD ANONIMA e interpone Recurso de Apelacion en contra de |3 Resolucstn 8* 2222 de fecha 21 de
diciembre de 2021, dictada por ks Direccdn de Marcas, ————————eree - e

Quie, en fecha 30 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso interpuesto,-----

Chue, en fecha 27 de septiembee de 2001, ¢ representante convencional de PALD ALTO SOCIEDAD
ANONIMA express agravios. Esta Direccitm tiene por ]:lnwnhdl la expresan de agranos v llama autos
para resolver en fecha 06 de octubre de 1073, - Tprpen iR LR L L

CONSIDERANDD:

Que, la mencionada Resolucion conudera gques "Que. habiéndose realzade la bisqueda de
antecedentes de fa citada marca, se ka constatads 13 existencia en dicha clase de s marca SCA, registrada
con o nimers 378379 g favor de SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA; Comentaro; Que, ambas
demaminacionss son cas! idénbicas, muy semefantes, no podrdn fener cosxistencts pacifics, en na misma
CIASE, SN Crear mesgo de confirsidn enire los cansumidiores: por fo que de conformidad af articulo 6° de la
Ley N* [294/98 de Marcas, no ha lgar o 1o Solicitmeo, ® e e e -

Cuee, entre otrok argumentos, se agravia el apelante PALO ALTD SOCIEDAD ANONIMA v manifiesta;
‘La marca solicitada e sumamente distinguitde con fa marce registrada /.. entre los productos que
represenitan cada tihlar nio existe conexidn competitiva por o que ambas marcas podrdn coexistr
paclficamerte L. fa marca base de antecedente se encuentra 4 la fecha vencida, por o tanfo o existe
impedirmento suficeemie pana rechazar la presente $aICTR. o s s s .

Quse, cormesponde a esta Direcoién resolver sobre |a procedencia o no del recurso interpuesto, -

(e, en primer lugar, comresponde analizar si |3 marca registrada, base del rechan, se encuentra
vigente. En este sentido, segin [a base de datos de la DINAPL, el Registro No, 378379 de la marca "SCA Y
ETIQUETA" a nombre de SVENSKA CELLULOSA AKTHEBOLAGET SCA vencia o 310/20322, venciendo a su
vz el plm de gﬁ:ln }' I misma no h.l '||dl:| wnm':da. :lr nAseve, hnblrndu El:nm.-ll:tn- el pla:u p-m'l p-:d#r
hacerla, - - " il e

Comsecuentemente. habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso ¢l estudio del
agravio, por lo que correspande revocar b resolucion recurrids v ordenar §a continuidad de los trimites del
registro de la marca “SKEA", solicitada por PALD ALTD SOCTEDAD ANCNIMA
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2222 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SKEA",
CLASE 05, EXPEDIENTE N® 1811472021 A NOMBRE DE PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMAL «=-asssmmmee -

g

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELYE:

Art1®  REVOCAR la Resolucidn N° 3222 de fecha 21 de diciembre de 2021 dictsda por la
BTy T T L L L B

Ary 78 ORDENAR la prosecucian de los trimites de s solicitud de registro de la mancs
“SKEA®, clase 05, Expediente N* 181142021, solkcitads o nombee de PALD ALTO

Art 30
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POR LA CUAL S5E REVOCAN LAS RESOLUCIONES N™ [789 DE FECHA 11 DE NOVIEMERE DE 2009 Y N® 1887
DE FECHA 11 DE NOVIEMBERE DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CORPO A CORPO DERMO Y ETHUETA®, CLASE 03,
EXPEMMENTE N° RI6032018 A NOMBRE DE MAXMIX = PRODUTOS DE BELEZA LTDA = EPP, cossmmasnmiiances

Aguncion, 2;‘ Z-.il LS

VISTO: ¢ recurso de reconsideracion v apelacion en subsidio interpuesto por ¢ representante
comvencional de MAXMIX = PRODUTOS DE BELEZA LTDA = EPP en contra de I Resolucidn M 1789 de
fecha 11 de noviemnbre de 2019, dictada por ls Direccion de Marcas, y; ---o-esees st

RESULTA:

(Jue, en fecha 29 de noviembre de 2009 se presenta el representante convencional de MAXMIX -
PRODUTOS DE BELEZA LTDA = EPP ¢ interpone recurso de reconsideracion y apelaciom en subsidio en
contra de la Resolucidn N (789 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Direcckdn de Marcas -

Quee, ln Hesolucidn N* 1857 de fecha 11 de noviembre de 2021 confirma lo dispuesto por la resalucion
crtada p:eredmrrmmte.—------- v b i Trr

Quee, en fecha 14 de diciembre de 2020 fue dictada la providencia que concedid &l recurso de
ip‘"lil:lﬂ:ﬂ Inti‘rj:H.l.l.'Etu R 8RR R R BRS¢ R B E  f

GQue, en fecha 16 de febrero de 2022, ol representante convencional de MAXMIX — PRODUTOS DE
BELETA LTDA ~ EPP exprest agravios. Esta Direccitn bene por presentada la expresidn de agravios y lama
autns pard resobver en fecha 02 de marzo de B0ZL. - rrmmrrrrsss e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionads Resolucidn considera que “Que. hatwéndose realizado fy bdsqueda de
arecedentes de fa citada marca, se ba constatado 2 exitencia en dicha clase de o marca CORPO A
registrada can el nimers 343522 4 favor de LABORATORIOS BUSSIE SA: Comentario: Que, ambas
denominaciones son cas) idénhcas, meuy semejanies. no podrin tener coextrtencia pacifica, en una misma
clase, uift crear pesgo de confusidn entre los tmu‘urrmﬁw:.pn.r o que de conformidad al artfcuio 6° de L
Lev N* 1294/98 de Marcas, ro ha hugar a o solicrtado. * -+ ree

Quie. entre otros argumentos, se agravia el spelante MAXMIX ~ PRODUTOS [HE BELEZA LTDA - EPP y
muarifiesta’ “La renovacidn del registro otorgade a fvar de LABORATORION BUSSIE S.A, pars (a3 marca
CORPO A, concedide bajo N* 345522 de fecha 10 de mayo de 2001, ha expirado en fecha 10 de mayo. A da
fecha, mo se ronstatan presentaciones correspondientes of pedido de renovaciin del registro de la marca
antecedente, cuyn plaxo de gracia ya ha expirmioo Com Creces”, — -t et

Quie, corregponde a exta Diveccion resalver anbre i procedencia o no del recurso intespuUesto.----—------
Que, et premer lugar, corresponde analizar wi lo marca regstrada, base del recharo, se encuentra

vigenite. En este sentido, segon |a base de datos de la DINAPT, el Registro No, 345522 de la marca "CORPO A”
a h|:|m|:||1' de LAHL':IFLATCIHIEIE BUSSIE 5.A. vencid e J0M0S202L, venciendo 3 su vez pla:m ia, v la
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1789 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 201% Y N* 1887
DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEIMENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CORPO A CORPO DERMO Y ETIQUETA®, CLASE 03,
EXPEDIENTE N 81603/2018 A NOMBRE DE MAXMIX — PRODUTOS DE BELEZA LTDA = EPP. ~-csseessaaneacs

Comnsecuentements, habiendo desaparecido la base del rechasn, resudta moficiosn & estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar las resoluciones recarridas v ordenar la continuidad die boi trimites
del registro de la marca *CORPO A CORPO DERMO ¥ ETIQUETA”, solicitida por MAXMEX — PRODUTOS
D BELEZA LTDA — EFP. w e e st s T Py Hrr 2

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERIMA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Are 10 REVOCAR las Resoluciones N 1789 de fechs 13 die noviembire de 2019 y N° 85T de
fecha | de noviemnbre de 2021 dictaduas por la Direceltn de Marcas -———--——eee

Art, 2% ORDENAR la prosecucion de Jos trimites de la sobcitud de regstro de la marcs

*CORPO A CORPO DERMO Y ETIQUETA®, clase 0F, Expediente N* B160%2018,
solicitada a nombee de MAXMIX = PRODUTOS ]
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCTIONES N* 1377 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2019 ¥ N® 1299 DE
FECHA 04 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE

SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GC Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N* Hﬂﬂﬂllh
NOMBRE DE GREEN CROSS HOLDINGS CORPORATION.

37 4Ep

ARLmaidm,

VISTC: el recunso de reconsideracidn v apelacidn en subsidio interpuesto por of representante
convencional de GREEN CROSS HOLDINGS CORPORATION en contra de |a Resalucidn N* 1277 de fecha 14
de octubee de 2019, dictada por s Direccidn de Marcas, y; —------ s et

RESULTA:

CQue. en fecha 13 de noviembre de 2019 s presenta e representante convenoional e GREEN CROSS
HOLDINGS CORPORATION e interpone recurso de reconsideracion y apelscidn en subsidio en contra de s
Hmluﬂ':l'“ Hh I.Eﬂ 'dE ﬁ!‘l:hﬂ ]" Ij!' I.'II:“."."TE dE ICII'?, dlﬁ.ﬂdﬂ !',Hﬂr I..] D‘Ll'ﬂl,;ﬁ'ﬂ d[' rihrl'.'iﬂl b ELEEE S LTI PP PO R

Que, la Resolucidn N° 1239 de fecha 04 de agosto de 202 confirma |o dispuesto por la resolucién
citada precedentemente; y en fecha 04 de agosto de 2021 fue dictada la prmudﬂmu que concedit el
recursd de apedacion NEerpaesto.- - e e e R ‘-

Crae, en fecha 24 de noviembre de 2022, ¢ representante convenclonal de GREEN CROSS HOLDINGS
CORPORATION expresd agravios. Esta Direccidn tiene por presentads la expresidon de agraveos v llama
atitns para resolver en ficha 15 de diciembee de 2002, < e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: "Que, habidndose realizado la bisgueds de
anteeedentes de [7 oitada marce se ha constetade i existenctd en dicha clave de v marca GC FLLUL
regitrada con ol mibmero 388068 a favor de LIBRA PARAGUAY SA. Comentanc: Qoe ambas
derEraciones son casl idénticas, muy seapeantes, N podrdn ener coexistencia pacifica, B0 wna misma

clase, sn crear mesgo de confusion entre Jos :'q:ln.-:um.lu'n-rm, |r:-|:u'1|:| qq.u- de r.ur;.r'.nm-ud.p.u‘.;fm-.f.p.:r.tr.u 4" de la
Ley N® L294/98 de Marcas, no ha lugar a ke solicitado. ®- B et AT T L s

Quig, ehitre otros argumentos. se agravia o apelante GREEN CROSS HOLDINGS CORPORATION v
manifiesta: “La sohared de registro de & narcs en referencls, cabe destacar gue [a fimma LIBRA PARAGUAY
SA ha trapsferdo en su totaldad la marca GC FLU @ favor de mi mandante, GREEN CROSS HOLDINGS

CORPORATION /- en covsecuencs, ¥ condderando que la marca antecedente también cormesponide a mi
reprresentada acthaimenie. Do encontrames mﬂjwnﬁ Jmpedlm-r.-ﬂh:-.-.' pulr.'r qu.rh solicitid de reg'utm de fa
farca oy ﬁrquru corafirride con oy framiles” ———-

Que, corresponde 3 exta Direccion resalver sobre la procedencia o no del recurso mterpoesto. -«

Que, antes de entrar & analizar of fondo de la cuestion, esta Direcoan considera que no puede ser
pasado por alto el hecho de que los tulares de las marcas en pugna: GREEN CROSS HOLDINGS
CORPORATION {titular de 'a marca base de rechazo) y GREEN CROSGS HOLDINGS CORPORATION (titular
de ta marca solicitada) son la misma persona, Adl también, en la base de datos de la Dinapd, se puede
corstatar que la marca base de rechazo GC FLU ha sdo transferida-al titular GREEN CROSS HOLDINGS
CORPORATION: en fecha 25 de noviembre de 2003 “Que Libra Paraguay 8a. con domicibio en Prof, Dr
Pedro Clancio 1443, ha transferido 4 nombre de Green Cross Holdings Corporation. con domicilio en 107,
thyeon-ro Ibeon-gil, Boeongdong Gieung-gu, Yonginest Gyeonggi-do, Repdblica de 0 i
propiedad de su marca GC FLU repistrada con of ndmers 2012- 368068 en fecha mmﬂﬂﬁy:n;pﬁﬂk;\
jrodiectos de L clase 57




DA BT CHE WA T DAL DD

+ 3 PROPIEDAD GOBIERNO b PARAGUAL
INTELECTUAL PARAGUAY  RERUAI

mﬁmm:a'_u_z 2 3

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1277 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2019 Y N* 123% DE
FECHA (4 DE AGOSTD DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GC Y ETIQUETA®, EI.ASEU‘! EXPEDHENTE N 4487972018 A
NOMBEE DE GREEN CROSS HOLDINGS CORPORATIOM. ———rrrerrrmrrrrrs s r s ss s s s e aeens

Que, dicho esto, nos resulta ldghco supaner que ambas marcas GC FLU (marca antecedente base de
rechazo} y GC ¥ ETIQUETA (sodicitud en cuestién) pertenecen a una misma familia de marcas, propiedad
del misenn tatular ¥ que si permitisnos la covslatences de las mismas, no existe desgo de confusion alguns, m
muchn MEnas Perjuicko Para s Propietarin, «-=-s s —————e e

Que, por lo tanta, en base a las consideraciones reahizadas y on vista a que no se mourme en ninguni
de las prohibiciones establecidas en ¢l Art & y demds concordantes de la Ley N* 1194098 de Marcas,
corfesponde revocar la resaluchin rectirmda. —————————— e -

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA FROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR tas Resolucionss N* 1277 de fecha 14 de octubre de 2009 y N* 1239 de fecha
(4 de agosto de 2021, dictadas por la Dyreccidn de Marcas, - ——eemeeemmeeoeee

Are 28 ORDEMAR la prosecucitn de los trimites de |z solcitud de registro de La marcs *GC

Y ETMIQUETA”, clase 05, Expediente N* 448792018, solicitada a nombre de GREEN
CROSS HOLDINGS CORPORATION, «+vveseoeaneee OSTER— —
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCHKIN N* 1037 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2011, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDMENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BOOSTER", CLASE 11, EXPEDENTE N® 43421/2007, A NOMBEE DE RAIMUNDO DANIEL
MANOTTI WENINNGER, -

Asuncibn, 77 SEP J0AA

VISTC: El recurso de apelacitn interpuesto por |3 repredentante convencional de RAIMUNDO
DANIEL MAROTT] WENINNGER en contra de la Besolucidn N* 1037 de fecha 15 de noviembre de 2011,
dictada par la Direccion de Asuntox Mancarios LIEKROsms, §; «=-----eee e e

RESULTA:

Crse, e fecha 27 de margo de 2002 se presenta la representante convencional de RAIMUNDO DANIEL
MANOTTI WENINNGER ¢ interpone Recurso de Apelacitin e contra de ls Resolucidn N9 1037 de fecha 15
de noviembre de 2011, dictada por la Direccion de Asuntos Mircasion Litigiosos ————--————---———

e, en fecha 10 de agosto de 2012, of representante convencional de RAIMUNDO DANIEL MANOTTI
WENINNGER expresd agravios: v en fecha 09 de noviembre de 2001, fue contestada la expresidn de
agrivios, Esta Direccion llamd sutos para resolver en fecha 24 de octubre de 2023 —————eomoev

CONSIDERANDO:

Quie, la mencionada Resoluckdn consbdéra que! “Se promusve opasicids contra bs solicitud de registoro
ae la marca BOOSTER. solicitada para la clase 1L, en base al registro de las marcas H-BUSTER mscriptas en
lax clagey 99 /. entre lax mismay se observa ung identidad absolits en los plancs visual canceplual,
aetogrifico ¥ fondticn, que las foman muy confundibles ... es susceptible de caisar conflssdn entre los
consummdares /.. corresporde hacer lugar a la oposicitn dediaciola”, s

Quie, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "M mandante en mingun momerio
Iha vilnerado derechos de terveros poesto gue Jo dnice gue pretende e extender b profeccion marcir
gue detenta en nuestro pals ./ entre las denominacioness en pugna ne se ohservan ura sdentrdad absoluta
i bt Ol H-BUSTER, A solicitada para cubrlr productos de fs clase 9, ¥ se encuenira himitads pars la
cobertura de Ins siguenfes prodictos radios, casetera. alto parlantes; en tanto que la solicitud de mi
mandarrhe BOOSTER fie presentad para cubrir todos los prodoctox de b olase T ———ermeereeeeees

Qua, contesta la expresidn de agravios el oponente ¥, entre otros argumentos. expresa; Wi mandante
Hepe solteitads rt neestro pady (a denomnacion H-BUSTER en clase 9, bafo & Acta N° 202208 o fecha IV de
noviembire die 2000, of presente registro basts pars aoreditar o inferds que Hene mi representada en que b
preseme soticitud seq rechazads 2. Lis semeraridas existentes enfre b marca solscitady v L marca de mi
mandarite poeden ser Geilmente comprobadas al hacer un simple cotefo entre ambas ¥ aprecar asi que fa
marc# solicitada es on peprodeceion de fs registrada /. las marcas resaltan md':parfﬁ sipmifituches lrut-
presertan anted gie por sos difrenctas /2 Ja marce de mi mandante se ha convertide an notorfa” -

e, correspondes o estn Dreccidn resolver sobire s procedencia o no del recurso interpugsto,: e

Quie, snites de entrar & analizar el fondo de la cuestidn, corresponde anahizar w1 la marca registrada,
base de ln oposicitn, se encuentra vigente. En ese sentida, segiin la base de datos de la INNAP], el Registro
Mo 370059 de o murca *H-BUSTER®, clase 09 u nombre de¢ H-BUSTER DA AMAZONIA INDUSTRIA E
COMERCID LTDA vencid & 16 de ocpubre de 2023 vencienda & su ver el pﬂa:ud«e gracia. ¥ la
sidko renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, - e

:h“l"iﬂ bl




P Coe WA TRl [H

% PROPIEDAD 2% GOBIERNO o |mlw; Al
!HEI;ELTU.!;L PARAGUAY REKUAIL

wmw_ﬂz 2 4

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1037 DE FECHA 15 DE NOVIEMERE DE 2011, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "BOOSTER", mumwm AHﬂhMEDERMHLﬂIﬂDMﬂEL
MANOTTI WENINNGER e et E T 4T84 Lk S

Consecuentermente, habiendo desaparecido e base de la opasiclon, resulta moficioso e estudio del
agravio ¥ no encomtrindose la solicitud de regstro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el
Art, 2 de |la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucién recarmda v sutocrear ks
prosecucian de trimites para el refstro de la marea hoy selicitada. e cassan

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRLAL
RESUELVE:

AL 19 REVOICAR |2 Resolucion N° 1037 de fecha 15 de noviembre de 2011 dictuda por Ls
Direccion de Asuntos Marcaros LISgiosos. — e

Art. 28 ORDENAR la prosecuckin de trimites de la solicitud de regstro de la marca

"BOOSTER”, clase |1, Expediente N® 434212007, solicitada & nombre de RAIMUNDD
DANIEL MANOTTI WENINNGER

Art. 3¢ Hﬂ“ﬁmmpnrcmml_ e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA EESOLUCION NT 519 DE FECHA 21 DE DICTEMBRE DE 2015, DICTADA POR
LA DIRECCIHON DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
mummwwnmwm EﬂLﬁ:ITAMPCHLUEAHT'HLm

Asuncian, ;
2 1 SEF Lis
VISTC: El recurso de apetacydn mterpuesto por el representante convencional de COOPERATIVA
COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. Y SOCIEDAD COOFPERATIVA COLONIZADORA
MEULAND contra la Resolucatn K° 519 de fecha 2] de diciemboe de 2015, dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios Litiiosos, § <= et st “nee ---

RESULTA:

Que, en fecha 30 de diciembire de 2015 se presenta o representante convencional de COOPERATIVA
COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. Y SOCIEDAD COOPERATIVA COLONIZADORA
NEULAMND ¢ interpane recursa de apelaciin en contra de la Resolucion N® 519 de fecha 21 de diciembse de
2-III!!|'.|:|1|:1'.|-|:|;|.|1-|:|[ la Direcoidn de Asuntos Marcarios LifIgIosns, —rrrresms s s s s s g s

Que, en fecha 24 de febrero de 2006 fue dlrnllullpﬁ.l-wu:[unm qu: concedid el recurso de .lpr.-lnr_-n'.':rl
interpasesto, - i e e R

Que, en fecha 03 de mayo de 2006, el representante convenoonal de COOPERATIVA
COLONEZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. Y SOCIEDAD COOPERATIVA COLONIZADORA
NEULAND expresd agravios: ¥ en fecha 24 de mayo de 2016, fue contestada la expresian de agravios. Esta
Direccidn lams autos para resolver en fecha 24 de junio de 2006, e

CONSIDERANDO:

Que, la Resoducion recurnda conssdera: “Entre lag denominaciones RIFFY (solicibeda) v TUFFD
ETIQUETA (oponente), encontramos que s bien ox certo gue comparten algunas fefras en comiin, no &5
ddwce prara afiernar que las prsmas pecesaramente causardh confuside, lax raices de fas marcas difieren
ampdimnente TU/RD /L. Ly marca solicitads fue destineda parg cubrir prodioctos de la clase 12, mientas gue

la aponente se encuentra obrando en la clase 39 /. vs onteno de esta Direccidn rechazar la opasicidn
R e R T e R s

Chie, se agravia ¢l apelante y, entre otros argumentos, expresa: “Entre o marca BIFFY, cuyo regisiro se
pride, ¥ la denomiracidn TUFFT de mi representada, existe un elevadizsino fesgo de confisidn directs, ya
giie al ser cofejadas una despuéy die la otn, defan practicamente & mismo recuerdo /. fa denominacion
solicetady RIFFY, &5 una transeripoadn cast Mteral de la denominacidn TUFF! registrada por mi mandante /.
e sev concedido ¢f registro de la marca RFFY en [a clase 32, clase estrechamente relacionada por su
furnewhn v maturaleza cown la clase 2% en L que ¥ se encuentra egistrans s denomimacidn TUFFT de mi
wmardarte, of piihlico congamidor podria ser inducido al ergaio”, ————rrrrr e

Que, contesta |a expremdn de agravios el solicitante ¥, enftre otros argumentos, expresa; “Las clases
e amparan son absolutamente diferentes, nadie va 2 i 2 buscar bedsica Bctea en jos anagueles de
cervezas, aguas minerales, gaseosas v aumo de fritas /. s denominaciin RIFFY es RL en camivo la ratz de

TLFF s TU, mo existe atisbo de simulitud ./ 15 aposicidn dedvcida asi como s expresion de agravios
CAMECN e AR . T e ey b

Que, corresponde a &sta Direccion resolver sobre la procedencia o Tlli"ﬂl:ff'-"':'ihli' imy
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POR LA CUAL S5E CONFIRMA LA RESOLUCION N® 519 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2015, DICTADA POR

LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “RIFFY". CLASE 312, EXPEDIENTE N* 09979/200%, SOLICITADA POR LUIS ARNALDO

RAMIREZ REQUELME, —rrrrrrrresremsssserrrr s remsam s s s s e a0 R AR S0 SR S48 S04 b

Crue, en primer termino, las marcas en coestidn deben ser analizadss en su conjunio, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva ¥ no simultinea v, el resultado que srroje la visidn en conjunto es ¢l
criteno gque debe primar a la hora de determunar s existe posibilidad de confusidn entre bis mismas. En ese
orden de ideas, analizando o campo ortogrifico y fonético de fa solicitante “RIFFY” v a3 marca oponente
“TUFFI Y ETIQUETA®, se evidencia que en tn denomimacitn cuyo regestro se solicita of radical e disiral ala
registraada Rl ve TU ¥ que s bien o8 cieno que entre las denominaciones analizadas se comparten algunas
letras, no necesanamente causarkn confusién en el seno del phablico consumidor pues, en su conjunto, son
diferentes una de la otra. De dichas particularidsdes orogrdficas se genera uni fuerte diférencla fonética,
dehido que al pranunciarlas una a continuacion de ka otra, tenemos que la impresion audiny que generan
bl it A g e B gl 1] T S S S S T P P S P S L S S L P LU E S B S S S

RIFFY (salicitada), y
TUFFLY ETIQUETA  (oponente)

Crue, al realuzar ef coteo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que s
marca opanente “TUFFL Y ETIQUETA" registrada en la glgge 29 cubre “BEBIDA LACTEA ' mientras que la
marca en tramite de registro "REFFY™ solicits cobertura para productos de la clase 12 *Vodos fos artleulos de
fa clase 32 comprendjendose entre elfos cervesas, aguas minerales y gaseosas v otms bebidas no
afcohdlicas, behidas ¥ zumos de frutas, siropes ¥ otres prepareciones pars hacer beliday -

Que, en ese sentido, en virtud del Art, 7 de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase.
sisterna por ¢f cual se debe contar con un registre en cads clade 2 ser protegada, requisito que no cumple la
marca oponente al no tener registradda 3 marca “TUFFL Y ETIQUETA” en la clase 32, cdlase donde s pretende
registrar [ marca solicitads “RIFFY", De ello se colige qui las marcas en pugna og comparten |2 misma clase
del nomenclador internacional, pudiendo eventualmente coexistie pacificamente en o seno consusmidos, al
no poseer und conexion competittva directa (rubmo de bebidas alcohdlicas ].' gaseu.w. pnr |.1ur|: de la
sohicitada y rubro de behidas licteas poe parte de la oponente), e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habséndose realizado e examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esti Direccidn considers gue es un signo con carscteristicas
pregaas, ¥ que o exaste nesgo de confusidn ya que, analizadas en conjunto. no existe simibitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo anterorments expuesto, carresponde confirmar a3 resolucidn
T e e e e e ErTE——————

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 19 CONFIEMAR la Resolocion N° 51% de fechs 2 de diciembre de 2015 :|.||::;||:|:| '|:|-|:|r ||||.
D‘l:l‘ﬂ'.“l':l-lflr'l.d.l:.n'u.l.l.rlh'.rl H.ll.'-rarqnp “W.H‘H eas S PTILTETE] - kbt s

Art.2®  ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de regustro de lo marca “RIFFY™, «lasa
32, Acta N* 099792009, salicitada a nombre de LUIS ARNALDO RAMIREZ RH]‘:';H__‘E.E —

Art, 18 NOTIFIQUESE por CBulE seesssssssssmsiosiiinnmeoo s _tx\l Ilr___\
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 998 DE FECHA 71 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
mmummvmrmummwmamm
BITFLRY CROUP LIMITED, —— s esrrretmririrssssemmmannssasssba

Asuncien, ] ] CrP N

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por of representante convencional de ALDO FABIAN
CRISTALDO KEGLER contra |a Resalucion N* 994 de fecha 25 de diciembre de 2021, dictada por la Derececidn
‘k Agunisal Hﬂ:h.'m I_Itlgj.ﬂl.m, F e R L e e T T T e T L

RESULTA:

Que, en fecha 1T de junio de 2022 se presenta ¢ representants convencional die la firma ALDO
FABIAN CRISTALDO KEGLER & interpone recurso de apelacsan contra s Resolucian N* %96 de fecha 23 de
dhiciembre de 2021, dictada por la Direccidn die Asuntos Marcarion LIRIosas. s e

Que, en fecha 13 de Iuﬂlr.'l die 2073 FLu.- dictada la Fn:r'l-'ll.'lrnm quc concedit el recursn de lpﬂmﬁn
interpaesto, - : R AP e R U S 1 Ed b S -

Quee, en fecha 17 de agosto de 2023, el representante convenoonal de ALDO FABIAN CRISTALDO
KEGLER exprest agravios; ¥ ¢n fecha 21 de septiembre de 2023, fue contestids la r!q:rl:.;.lﬁ-n d.p AETAVIOE,
Eita Direccidn lamd atitos para resolver en fecha 30 de octubre de 2083, e

CONSIDERANDOD:

Qe |3 Resolucidn recurnsda consldera: “Al realizar of cotefo de las marncas B Y ETIQUETA (solicitada)
vi 1Y ETIQUETA (aponemte} en un anddisis en conjunio, se puede notar tas diferenclas en fos aspectis
visual e scfeoldgioo Ll marca solicitada poetende ef registro para fos servicios de disefio de bases de
datos; provision en linea de programas informdticos (roftwaee) mo descargabies para wso en of disedo,
desamollo e implementacion de codenay de blogue (blockehaing) v similares; b oponente, por so parte,
identifica los servicios de elaboracidn de planos ¥ asesoramiento para fa construceida, anreprayechos, fos
servicios son plenamente diferenciables /., las etiquietas de las marcas en pugna poseen un grafla v diseflo
tatalmente distinto ../ st direcoidn concfye gue [ opasieide detwe ser declarads improcedente, =-

Que, s agravia el apelante, y entre otros argumentos exprosa: *A) raliaar oo cofepo simple v rpido
entre ambas denominscionss, podemos observar gue las marces son pedcticamente idénticas ../ ambas de
encuentran conformadas por una sola fetra, a "85 ex url,n'mh.'tqtu-ew.'r servicios po se confundan con los
dle mi mandante, estando s dos comprendidas en l misma clase”, - Rkl bk ha a4

Que, contesta o expresion de agravios el soliciante y, enire otros. argumentos, expresa: 50 béen
cormparten les mismas letras, o existe identidad algona entre las marcas dado que comi se demesin, fas
npograflas y diserhos son extremadamente distintos L 185 snpresas en cusstidn o son coenpeticonas
directas, sendi o oponente progletaro uns etnpress dediceda a la arquitectura vy muy conocrida BAUEN en
nuestD pals mieTiras que mi mandante se dedica a desarrollar y entregar soliciomes de software ¥
hardwire de vanguardia ... la marca B Y ETIQUETA Registro N* 497610 propiedad de mi mandante ha sido
registrads e La clise P on e i’ e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 996 DE FECHA 23 DE DICIEMERE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EM EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRD DE LA MARCA "B Y ETIQUETAS ﬂmmmmm !LHII:FHHHEI:IE
BITFURY GROUP ERMITED, £ e e i

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas B'Y ETIQUETA (marca solicitada) v B Y
ETIQUETA {marca oponente), vemos que al miclar el andlisis de tas denominaciones debe tenerse presente
que el mismo sed realizado desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcarnio, sin
artificialies desmembraciones ¥ cuvo objpetivo ea advertic s la percepcion de una de {as marcas puede ser
ssociada con la otre. En ese orden de ddeas, g1 bien es clero qgoe entre las denominaciones analizadas se
comparte ka misma letra “B* el mismo deviene irrelevante al ser de uso comdn, como se analizard en o
parrafo dgulente, ¥ ademas, no o8 menos cefto gue, en s conjunto, deben ser tenidas en cuenta las
coberturas de Lis mbimas ¥ el Coteo o8 e e e

Que, otro criterio @ ser amalizado 2 fa hora de determinar a3 pouble confundibitidad es 51 existe
coexistencia previa en o nomenclador solicitado, 51 blen es ciérto que entre las denominsciones B Y
ETIQUETA {marcs sodicitada) v B'Y ETIQUETA (marca oponente), se comparte la misma letra “B°, existen
TS marcas rejgistradas que cuentan con Lt misma denominacion. En ese sentido, segin la basgueds
realizada en &l sistema informitico de b Institucidn, también se encuentran registrsdag las marcasc B Y
ETIQUETA, clase 42, Registro N* 576341 a nombre de BRENNTAG HOLDING GMBH; B Y ETIQUETA, clise 42,
Registro N 588962 @ nombre de BLUETOOTH SIG, INC: B Y ETIQUETA, clase 42, Registro N® 5204851 &
nombre de B LAB COMPANY, B Y ETIQUETA, clase 42, Registro N* 513784 4 nombre de ANHEUSER-BUSCH
INBEY S.A. extremo que demuestra fla cocwstencia pacitica de las mismas dentro del mercado v que mal
podria el ttwlar de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual va coexiste
F"-'""‘"“E"“'- o T e e s o f E ra s E s mrrm oo S SR S R S Se———— [ P

Que, siendo asl, ¢l vocablo "B deviene irrelevante para el cotejo marcano v debe ser desechado en ol
anilisis ya que kos vocablos de neo comin poeden ser utibzados libremente, sin que nadie pueda intentus
monapolizarios, tal ¥ como lo expresa claramente o Art. 16 de la Ley B 129471998 de Marcas que
textualinents express “Cuamdo [ MEnca COMSED 871 U SOGHE 1 oinn SN0 COmpeesio por L conjunto
de elementos. la protecoidn de exclusividad no s extenderd a los elementos contenidos en effa que foesen
(e L COFITLIN © MEeCesaro & & Comercin®, —--- mea e e e mreaaae

Quie, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente *B Y ETIQUETA® registrada para servicos de l glgge 43 Flaboracide de plants §
ARCSOIEMIETIN Nard fa coNSIrUeCian, anteproyeciog, DroyIcins, SSEsoramientt apurectinicg Comrciivo
de cuakpuer edificio o estrictura, Anglatectura, Jevantomentos topogrigicns, pertajes de trabaos de
Ingenienes § anputectos” endentras que |a marca oo tramate de registro "B Y ETIQUETA® salecita la cobertura
para los servicios comprendidas en |a lase 42 "Cifrado v descifrado de datos; codificacidn ¥ decodificackin
de datos; disefo de beses de dabos; provisides en linea de programas informidticos (softwane) no
descargaliies pars uso #n & duedo, desarrollo & implementacion de cadenas de blogue (Wockehaing v
aplicacaones informaticas basadas en cadenay de blogue (Blockchaims), bases de daras elecirdmicas no
descargadiles para tso en & disefio ¢ implemerntacian de cadenas de blogue (hlockchains) y aplicactones
Informaticas basadas en cadenas de blogue (bockchairs); % Aeste respects, st bien ed derto que debe ser
mantenido wn cntenio estncto v nguroso a la hora de otorgar registros para servickos Que & encuentran
compartiendo la mivma clise del nomenclador, atendiendo a la defensa del interés del pablico consamaduor.
eeta instancia considera que l coberturs solicitada se encuentrs debadamente lmitady, pudiendo
eventuslmente comastir pacificamente en o seno consumidor, al no poderr una conexidn ¢
directa (Pubro deé desarrollo de software ¥ hardware por parte de ks solicitada v rubro de o
arguitectura por parte de la oponente]. - :
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PaRAGLAY
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 996 DE FECHA I3 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LIMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "B Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N" X2804/2019, A NOMBRE DE
Hmﬂ“? GHBUP LIMW_ o — e —— TR S L e e ——

Cue, desechando el andling fonétco-gramatical, queda pendiente dinmir las enquetas en pugna. Al
respectn, vemos que no existe similitud suficiente i muacho menos de considerable o significativa
magrituid, ya que |3 primera (marca solicitada) coenta con un fendo cusdrade de color negro con la letra
b* mintsculs de color blanco v con una tipografia estileada; mientras que la segunda {marca oponente)
cuenta con fondo an fondo cusdrado de coliss mope con ls letra “B° maydscula on color blanco ¥ un
1'|'|:rn‘.1nl-::-:|'1|:_l;ur.|r|'| o de color blanco on la parte supenor derecia, — - e

marca solicitada manca sponente

Que, en base a fas consideraciones de hecho ¥ de derecho expuestas, esta Ditecoidn considers que la
e seHlieltnda o8 un ﬁl.‘:lrl'lf.l COEn CAracIeristicas propizs. ¥ que no exisie nesgo de eonlusitn va e,
anabizadas en conpunto, po existe similitud sificionte entre las marcas en |'_II.|E|'|,I: Canfurme 6 lo
atiteriorments expasesto, comesponde confirmear L Rescducadn recurmida. —------—-armmrmmrrm s reenaeas

POR TANTD,
LA MRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

At 12 CONFIRMAR i Resoluckin N® 996 de fecha 23 de dickembre de 2021 dictada por la
Dereccion de Asuntos Marcanos Liigiosos T P T PR

Art, 20 CORTENAR |a Fll‘l_‘l-'lil"'||_l_||:||'_||'| de trémites de la solicitud de regstro de la marca "B Y
E'TTQ'LI'ETA‘ clase 42, Acta N° 22806/201%. solicitada & nombre de BITFURY GROUP

LIMITED. - e — — FrErrameEmarerrrEsErEeTaIIITI L Lkesssgsas II;/‘“H-" ______
F d e

A3 NOTIFIQUESE por Cidula. - e e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIHON N* 528 DE FECHA 18 DE MAYD DE 2020, DICTADA POR LA
HRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CONFORT
MASTER", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 71291/2007, SOLICITADD POR CCM INDUSTRIA E mmmnnt
PRODUTOS DESCARTAVELS LTDIAL «=csecasanssmmancnannn.

Asuncién, 7 7 SFp 104

VISTCe El recurso de apelacidn Interpuesto por el representante convencional de la firma CCM
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVELS LTDA. contra la Hesolucion N* 528 de fecha 18 de
maye de 2020, dictada por la Direcchim de Marcas, y; ———+ s s s s s s snsses

RESULTA:

GQue, en fecha 20 de agosto de 2020 se presenta el representante convencianal de [a firma CCM
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVELS LTDA. £ interpone recurso d.-.tipﬂmm Curitra
la Resolucson N* 528 de lecha 18 de mayo de 2020, dictada por la Direccisin de Marcas. -

Cue, por proveidn de fecha I3 de septiembire de 2020 se concede el recurso interpuests, expresando
agravios el apelante en fecha 09 de noviembee de 2020, Y por providencia de fecha l.‘l‘i-de iichembre de 2020
eatil areccion lama Aulos para Resolver e

CONSIDERANDO:

Gue, |a Resoluckdn rectirnida considera “Que, haluéndose reallzack 2 belsquarda de antecedentes de
la citada marca, se ha constatado la existenca en dicha clase de s marca “COMFORT, registrada con ef
mriimeny S7492F & favor de UNILEVER P HOLDINGS B\ Comentanio: Que ambas denomtinaciones son cas)
idénncas, muy semesjantes, no podein terer coexstenca pacilicn en wha misma clave, 51 Crear iesgo dae
confuside entre fos consumidores, P'EIF anr.re |:I'I." conformidad af Art. 8* de la Lt'}' 1294/98 de Marcas. no ha
hagara fo solicttada® === dan

CQue, manifiesta la apelante en su escrito de expresidn de agravios, entre otros angumentos: “Ambas
marcas conbenen sementos fefalmente distintos ¥ no comunes LA I marca de mi mandante estd
conrpaiesta de dos palabras, le marea citada como obstdcwls solo de 1 I dmica gue coincide s confort que
estadt escrvta con M oen ver de N L mo represertyda propeetana de s macces CONFORT MASTER ¢
ampliarmerhe FEConoda . sl marca gue convive paciiicamente con fz marca que ha side citada como
OB Ly e PR ) BRI e m e e s e e e s

Que, corresponde a ésta Direccitn resolver sohre la procedencia o no del TECUSS INTEPUesto. <

Que. en premer berming, los marcas en cuesnon deben ser anabizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva ¥ no simulbtanes v, el resultado que arroje |a vision én conjunto s el
criterio que debe primar a la hora de determinar 1 exmte posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de deas, analizando el campo ortografico v fopdtion de b solicitants "OONFORT MASTER" ¥ la marca
antecedente *COMPORT Y ETIQUETA", s bien e cierto que entre fas denominuciones analizadas se
comparte ¢l vocable CONFORT/COMPFORT, ¢l mismo deviene irrelevante al ser de use comin, como se
arlizari en el phrrafo sigmente. Ademas, mientras que o antecedente esth compoesto Gnicamente par un
vocablo, ka solicitada se compone de dos vocshlos, la coal ensu conpunto dejan una tmpresps
visual diferente que alefa la posbilicdad de que exista una confusdn rh&rﬂmﬂm

CONFORT MASTER {marca sobicitada), y
COMFORTY ETHJUETA  (marca antecedente)
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIN N* 528 DE FECHA 18 DE MAYD DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONFORT
MASTER", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 71291/2017, wmwmﬂmasmﬁmm
FROOLUTTOS m&mm N 8 18 et S B .

Que, otfo crteno a ser analizado & la hora de detésmmar fa pesible confundibabdad ex s existe
coexstenciy previa #n el nomenclador solicitdo, Siblen es clerto gue entre las denomimaciones CONFORT
MASTER (solicitada), y COMFORT Y ETIQUETA (antecedente), se comparte of vocablo
*CONFORTI/COMFORT", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En
#se sentido, segin la bisqueda realizada en el stistema informatico de [ Instifucion, tamibeén se encuentran
regisradas las marcas: PAMPERS CONFORT SEC, clase 05, Registro N* 414849 a nombre de THE PROCTER &
GAMBLE COMPANY; COMFORTIS, clase D5, Registra N 490884 a nombre de ELANCO US INC:
COMFORTIF, ciase 05, Registro N* 537525 a nombre de CB FLEET INVESTMENT CORPORATION. UNA
CORPORACION DE DELAWARE, DULCOCOMFORT, clase 05, Registra N* 532507 & nombre de
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH; extremo que demuestra la coexistencis pacifica de Las misimas
OETFETT Chil T PETREIE, sansnssasia otk b a0 00 0 bt 0 .. . bbb e e bbb e s

Que, siendo asl, el vocablo “CONFORT/COMFORT™ deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe
ser desechado #n el unalisis va que los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que
nadie pueda intentar monopeslizaros, tal v como ko expresa clarmmente € Art 16 de [z Ley N* 129401998 de
Marcas que textualmente express <Cugndo s miarce consists en Ui ehgueta @ ofo S compaesio por
uin comyurito de elementos la protecodn de exclusiided no se extendlerd 8 los elemnentos conteridos en
efla que fuesen de e comuin o recesario en of comercio - TR

Que, shomndando atkn mas en el andlisis, esta Direccidn considers aportune tréer a colackon al Dr
Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, queen se refiere 3l uso comin ¥ mencions “Ling
particula de weo ovndn no puede ser monopolizids por persarte digiha, e5 de Shre smpleo v no puede
mvocarse privilegio sobre elfa. £ trufar de una marcs gqoe conlenga unae particuls de uso comidn mo pueds
impedir sy inclusidn en marcas de ferceros, ) fundar en oa sola circunataneia fa existencia - de
confundibeldad, ye gue entonces se estarls stargands al opanente un pevilegio Imstado sobre una ralz
e Lo peneral o necesaro”. Por ello, se colige que podria darve una coessstencia pacifica entre las mivnas, -

Quie, e base a las consideraciones de hecha ¥ de derecho éxpuestus, esta Direcorin considera que [a
marca solicitada es un Jigno con caracteristicas propias, ¥ que no existe nesgo de confiskdn ya que,
analizedes en conpunto, no existe simditud suficlente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
antenarmente expucsto, corresponde revocar la Resolucion recurmida. - e

POR TANTD,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art, 1# REVOCAR 3 Resofuciin N* 828 de fecha 15 de mn}'-n de 1020 dictada |:||:|r s
Dirdcciin de Mareas, --------eeeeee - S

Art. 29  DISPONER la prosecucidn de trémites de s solicitud de registre de la morca
“CONFORT MASTER", clase 03, Expediente N* ‘.I'IHLI'I'DH m!lnmh a nombre de la
firma CCM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROJ AVETSTD
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POR LA CUAL 5E REVOCA LA RESOLUCION N* 100 DE FECHA 22 DE ENERQ DE 2021, DICTADA POR LA
mwmmnmmmmmmmum'mm
ALTA®, CLASE 41, EXPEDIENTE N™ 15273/2020 A NOMBRE DE TV ACCION A, ~rer--rremrreesssnmsnas g

Asuncion, 17 SEP Hi

VISTCE el recurso de apelacsdn interpuesto por el representante convenconal de TV ACCION 5.A. en
cemitra e b Resolucidn N* 100 de fecha 22 de enero de 2021, dictada por la Direccidn de Marcas, y; -eeee-

RESULTA:

Gie, en fecha 02 de maren de 2021 se presenta ¢ representante convenclonal de TV ACCION SA. &
interpone Recurso de .A.pul.:nﬁn en contra de la Resalucion N 100 de I’-u,-tj'u 111:1:,-. E=her d-: o2, d:ll.‘n-ﬂﬂ
por la Direceitn de Marcas - T ————————

Que, en fecha 15 de marzo de 202 Ful' I:In:tirh ka pr:rw.'rmrn que concedid el recurso
|mm srrErrEEEAEES T e sttt P P Y PP P S e P R

Qruie, en fecha 22 de abnl de 2021, el representante comvencional de TV ACCION SA. expresd agravios,
Esta Direccldn thene pur -P!u:h!.l-d:l- Lt E:I!prtnm de ngm-im. v Harna autos para resalver on fecha 03 de
LD '.'ll' 20K, - cee g T T T T TTTIIIIIEE B S T

CONSIDERANDD:

Quie, la mencionada Resolucion considers que: "Que. habiéndose realizado fa bivqueda de
antecedentes de la citada marce, se ha constatado a existencia en dichr clase de la marca "SLAM DE
POESEA EN VOZ ALTA”, registrada con of N* 492932 3 favor de Gabriela Analia Arcendo Closs y Maria faliana
Quintana Paviicich Medicina Prepaga, Comentirio: (e amiss denaminaciones son casi idémticas, migy
semegantes, o podein fener coexistencia pacifica, en una misms clase, sin credr nesgo de confuuds entre
ks consurmidores A de conformidad al art. 8 de la Ley 139498 de Marcas, no ha lugar a o solicitads® -———

Que, entre otros argumentos, se agravia of apelante TV ACCION SA. v manifiesta: “La sodicirud
presentads por i mandate se trata de wn programa de radre que se emmite desde o afio 2003 en RADIO
MONUMENTAL /. mi mandante ya posee registrada i3 denominacidn EN VOZ ALTA, REG. N* 515738, clase
i8, por lo que mo se le poede negar of registro de una denominacidn sobre la cual ya posee dr-rrrhm
[ e g e R L L N I LA R A RS RS M A AR L LA L S NS L N L SR R R R L AR AN A SRR R NS

Que, corresponde o ésta Direccbn resolver sobre [a procedencia o no ded recurso interpuesto,————

CQue, en primer bermino, lis marcas en cuestitn delsen ser analizadas en su conpunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva ¥ no simultines v, ol resultado que arroje B visidm en conjunto es ef
crtenin que debe primar a la hora de determinar s existe posibilidad de confisidin entre [ mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortagrifico ¥ fonético de la solicitante "EN YOZ ALTA" v ld marca
antecedente "SLAM DE POESIA EN YOZ ALTA", vemos que 51 bien es clerto que entre las denomimaciones
aralizadas se comparte abpunos vocablos, ks extensidn de s mismas son disimiles, estundo la solicitads

compurstas de 1 vocablos mientras que la antecedente cuenta con 6 vorablos ¥ no TamEnte
catsaran confiskon en el seno del pibdico consumidor pues. en su conjunto, son difers ot~
EN VOZ ALTA (marca solicitada). y / wm—b\\_@(r
SLAM DE POESIA EN VOZ ALTA  (marca antecedente) .:‘ ; 4
niin®

N 4

-
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POR LA CUAL $E REVOCA LA RESOLUCION N* 100 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021, DICTADA POR LA

PE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EM VOZ
ALTA®, CLASE 41, EXPEDIENTE N* 35221/2020 A NOMBRE DE TV ACCION 8.A. -

Quee, en el anidlisis de autos no podemos degar de manifestar gue in tnalar solicitante actual ya cuenta
con la marca registrada EN YOZ ALTA en uma clase relacionadas a la marca sobotads siendo esta EN VOZ
ALTA en clase 18 s cual cubre: Servicios de difisidn de programas por relevisidn ¥ radio”, Registro N°
515738 Es decir el tular de la solicitud de autos ya coenta con un registro concedido bajo la minama
denominacian ¥ en una clase relacionads, por lo que la solicitud en curso, senallamente, pretende la
proteceidn de otra versibn de una marca qus ¥a JE Perte B - s e

Qoe, en base a lns considersciones de hecho ¥ de derecho expuestas, esta Direcoiim conasdera que ki
marca solicitada es un signo con caracter(sticas propias, ¥ que no existe riesgo de confusldn ya que,
anahzadas en conpunto. no easte similitud suficiente entre las marcas en pugne. Conforme a lo
anteniormente expuesto, correspande revocar ln Resolucidn recumda, <--———rmmrme e

POR TANTO,
LA DIRECTORA GEMERAL INTERIMNA DE LA PROPIEDAD INDUSTHIAL
RESUELVE:

Art. 17 REVOCAR la Resolucion N° 100 de fecha 27 de enero de 2021 dictads por L
ERreCOiOn dee MIEEUES, -- - e

Art 20 ORDEMAR la prosecucidn de trimites de la solicitud de registre de la marca "EN
VOZ ALTA", clase 4|, Expedicnte N* 252232020, solicitada a nombre de TV ACCION
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 961 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CATEYE Y
ETIQUETA®, CLASE 11, EXPEDIENTE N® $5970/2018 A NOMBRE DE CATEYE CO. 1TD.

psmcitn, 17 S0P 10K

VISTC: el recurso de spelacidn nterpoesto por ¢l representante convenconal de CATEYE CO., LTD.
en contra de la Resoluciin N* 961 de fecha 03 de septiembre de 2009, dactada por la Direccion de Marcas, y:

RESULTA:

Que,-en fecha 24 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencianal de CATEYE CO.,
LTD, e interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucidn N* 981 de fecha 03 de iepn-i'mhn- de
2019, dictada por 1o ERReCiOn die MATTER. - -rsrrrmmem e e -

Cue, en fecha 22 de octubee de 2009 fue dictada la providencia que concedid el recurso interpuesto.—

Quee, en fecha 16 de mayo de 1024, ¢l representante convenclonal de CATEYE €O, LTD. expresd
agravios. Esta Direccidn tiene por presentada la ﬂprﬁmn de agravios y llama autos para resolver en fecha
23 ce mayo de 20, e Ces N i'

CONSIDERANDO:

Que. s mencionads Resolucwin consadera que: “Que. halwdndose realzado la bsgueda de
antecedentes de la ctads marce, se ha constatadn e existencia en dicha clase de la marca CATEVE
registrada con el neimern 792566 en fecha |l de marzo de 2014 3 fvor de D GROUP IMPORTACION 5A.;
Comentaria: Quw, ambas denominacaones son dénbices, cuentan con idenbided plena, dando [x
impoiblidad de o inseripoidn, como maevo registeo; por lo gue de conformidad &/ articwio 6* die I Ley N*
1294798 e AMarcan, o D RgEar 8 10 FoliCi R, s e e o e -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CATEYE CO,, LTD. y manifiestac "M comitente ha
plasitedds fufcio de Nelidad en contrae del Registro N® 793566 v dicho proceso judicial se encuentra
culminede 4 I fecha cortande con & Sentencia Defrtivie 6 258 de fecha 17 de pendo de 2021, mediante
cral se hizo fugar 3 s demanda y en consécuencid, of Registro N° 393666 de ls marca CATEYE fue deciaado
NULED /. de sata marera bi marcs andecedente, va no se cormstituye en un abytdculo para que fa solicetud
dhet I comibernhe puedi COMETTUAT CON SIS UEMAES T =ttt ettt oo =

Que, corresponde & esta Direcoitn resolver sobire b procedencia o no del recurso Interpuestio -

Que, en primer lugar, corresponde analizar s o marca regutrada, base del recharo, se encuentra
vapente, En este sentido, segin la base de datos de la TINAP, el Registro No. 193686 de la marca "CATEYE" &
nombre de D, GROUP IMPORTACION SA. se encuentra con Estado Administrativo “Anoleds™ en
cumplimiento de la 5.0, N 258 de fecha 17 de jundo de 2021 |o quee copladno textualmente dice: “EL JUEZ (X
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL ¥ COMERCIAL DEL DECIMO CUARTD TURNG, quien suscribe, se
dinge & Ui, en fos autos caratulados; “CATEYE COLTD OF D GROUP IMPORTACTON S.A. 5/ NULIDAD DE
REGISTRO DE MARCAS", a fin de comumicar para fa toma de randn en ef registro de dicha entidad de fa
J-Ir.rllr.!.rddr.' Li marca "CAYETE ¥ ETIQUETA", Registro N* 193684, concrdido o 17 de MARZO de 2004 en la

e cual se encuéntra firrme ¥ efecuiorada - e sy e e g i
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POR LA CUAL 5E REVOCA LA RESOLUCION N* 961 DE FECHA 03 DE SEFTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR

LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CATEYE Y
ETIQUETA®, CLASE 11, EXPEDIENTE N* 55970/2018 A NOMBRE DE CATEYE CO,, LTD, ===rr=rremssmmsssmsrnnnss

Consecuentemente, habiendo dessparecido la base del rechazo, resulta Inoficoss el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resoluctdn recurrida v ordenar la continuidad de los trimites del
regiitre de la marca *CATEYE Y ETWQUETA", solicitada por CATEYE CO, LTI - eems e -

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. j2 REVOCAR la Resolucidn N* 961 de fecha O3 de 1r]'.|r|rr|1t'n'-|;= che 200% chrtada |:|-|;|-|' la
Direccion de Marcas, ———rrrrerees T P S S L

Art. 20 ORDEMAR la prosecucian de los trimites de la solicing de registro de fa marca
*CATEYE Y ETIQUETA®, claze 11, Expediente H'.'i:i'!i:ll:ln.rmlu, pnlhrl:-.nd: a nombere de
CATEYE COL LTD.

Art 30 NOTIFIQUESE. - emmme e e o .} ............... Ery
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 450 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CAMPESING REDUCETE", CLASE 05, EXPEIMENTE N® 7969772015, SOLICTTADA
POR YERBATERA CAMPESING SA <o Lhsie

asncign, 77 Cif s

VISTCE: El recursn de apelacion interpuesto por el representante convencional de HERBORISTERIA Y
LABORATORIO SANTA MARGARITA S.A. contra la Resolucion N* 450 de fecha 20 de noviembre de 2020,
dictada por ka Direccion de Asunted Marcanon LIBZionns, §; —sms e s s

RESULTA:

Que, en fechs I3 de dickembre de J020 se presents el representante comvencional de
HERBORISTERIA Y LABORATORIO SANTA MARGARITA S.A. ¢ interpone recurso de apelacidn en contra
de la Resalucidn N* 650 de fecha 20 de noviernbire de 2020, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios
L.j'nmmu.ﬁ., e L I ool o s I s S e L L

Que, en fecha 17 de marzo de 2021 fue dictada o providenca que concedid el recurso de apelacion
TR LLL . - e e e e —————

Cuse, en fecha 19 de mayo de 2021 ol representante convencional de HERBORISTERIA Y
LABORATORIO SANTA MARGARITA 5.A_ expresd agraviox; ¥ en [echa 21 de octubre de 2021, fue contestada
la expresin de agravios. Esta Direccian [lamd autos para resolver en fecha 10 de enero de 2022, s

COMSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida comiders: * Amalizando by aposicide contra fa solicitud de registro de 1
marcd CAMPESING REDUCETE (saficriada) v, ADELGAZATE GUARANT foponentel enconframos que
entre I35 Iarcas on pUgTS no existen semeantas en of mpecto denaminative, viaual ¥ fomdtion L2 s marca
solreitada contiene elementos propios que o hacen en & un signe registrable L/ es eniterio de edls
Erevesdn rechaear iy presethe apaiciin . ——— e e e —

Que, s agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: “La marcs registrade ADELGAZATE
GUARANY estd confovmada por dos palatvas, donde GUARAN! designa la titulandd de fa misma. Lo mismo
octre covy CAMPESING REDUCETE, en la que CAMPESIND tambrén va ex marca de la solicitante; existe
igual disposicidn ¥ orden de palabras dewtro de ln marcs solicitads pudiendo generar uns gran confiida
et el puibdico consumidor /. ambay marcas se encuentran dentro de fa misma clase 05, por lo que e
gerera una cordfiisiin directs

Qae, a s vez, el sobcitante contests b expresian de agravias v, entre otros argumentos, express £/
rrming ADELGAZANTE s¢ encuentra presente en varias mrrcas reglstrades 2 nombre de disfintos Hiulares
¥ para dixtiretas cluses, s decir, pxastiendn otros registros concedidos con Jos coales 3 oporente comparte
[antss semeanms como con fe marcs soficitads por e mandante, resultaria absurdo negar of registio a la
selicitacla por mi parte ... o elemento mis notorio estd presente en Ofras marcas previamente registrads,
POF I I 8 O e R W e e e

Que, corresponse 4 exta Direcodn resolver sobre la procedencia oo def recursa iterpuaes
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 650 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGHISOS EN EL EXPEDIENTE DE SOUICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA *CAMPESING REDUCETE", CLASE 0f, EXPEDIENTE N* ™&%7/2015, Eﬂll.lL'I.'['.ﬁ.D.l..

Quie, @n primer termino, las marcas en cuestidn deben ser analizadas en su conjunto, sim amificiales
desmembraciones, de forma sucesiva v no simultines v, el resultado que arroje |3 vision en conjunto s el
criteno que debe primar a la hora de determinar  este posibaldad de confusidn entre lag masmas. En ese
orden de ideas; analizando el campo ortogrifico v fondético de la solicitante *CAMPESING REDUCETE" v |a
marca oponente "ADELGAZATE GUARANL s evidencm que si bien ambas estdn compuestas de dos
vocablos, los mistnos son totalmente disimiles, siendo dmilar Gnicamente lo dedinencia “TE", la cual
deviene irrelevante al ser de uso comin ¥ no necesariamente caussrn confusion en o seno del poblico
consurmidor pases, en su conjunta, son diferentes una de la otra, De dichas particulandades ortogrifices se
genera una diferencia fondtica y visial debedo que al pronunciaras una a continnaciin de ka otra, enemos
QU l-'i |m]_-|m-|:i|j|-| (s BETHOTAT mh.p_q 5 |'|,i_|'|m|| N R L A A B LA A b el EE A REEddaaEicag

CAMPESING REDUCETE  (solicitada), v
ADELGAZATE GUARANI  (oponente]

Que, en el andlisis de autos no podemoy dejar de manifestar que el titukar solicitante actual yu cuents
con las marcas registradas CAMPESING TE FITHESS, clase 05 Registro N* 4628764, CAMPESIND
PROGRAMATE, clase 05, Registro N* 43685%; CAMPESING, clase 05, Registro N* 44%910; entre otras, Es decir
el titular de La solicitud de autos ya cuenta con vanos registros concedidos bajo denominaciones similares,
con 2l mismo vocablo preponderants *CAMPESING®, v en la misms clise 05, incluso cuenta con una marcd
con un vocablo similar a adelgazate: CAMPESING TE CUIDA - ADELGAZANTE, clase (15, Registro N° 434863,
Por ko que lo solicitud en curso, sencillamente, FrE'l'l:m:lell _|'.|-n.1|:r|::.||!||| |:||: atra verson de una marca que va
I.u Fmﬂ'ﬂnﬂg ......................... S LR B R L EIEE LR AR T TS P T i O A P S e I Tl o T e P e e

Quie, en base a las consideraciones de hecho y de cerecho expuestas, esta Direccion considera que la
marca solicitada i un signo con cErcteristicas propias, ¥ que no existe riesgo de confusion va gue,
anabzadas en conjunto, no existe similltud suficients entre b marces en pugna. Conforme o o
antericrmente expuesto, corresponde confirmar ka Resolucion recurrida -

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA, DE LA PROPIEDAD [INDUSTRIAL
RESUELYE

Art. 12 CONFIRMAR fa Resolucion N* 650 de fechs 20 de noviembre de 2020 dictada pur L
Direccadn de Asuntos Marcanios Litigiosos, ———————rrrrrrrrrrreesree

Art. 1% ORDENAR |3 prosecucion de trémites de la sobeitud de registra de i morca *“CAMPESING
REDUCETE", clase 035, Acta N* T9&97/2015, solictada a mombre de YERBATERA

CAMPESING S st eeiomeemanminaiancis i e PO ;
AL NOTIFIQUESE por Cédula, ——msrseremerees —-——_H‘—-l HLT
}:' =
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 448 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEMENTE DE SOLICTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “CAMPESINO TE CUIDA - DIABETES", CLASE 30, EXPEDIENTE N 19723/2015,
SOLICTTADW POR YERBATERA CAMPESING S A e g

Asuncidn, 9 7 orp 00

VISTCx: Bl recursn de apelacion interpuesto por el representante convencional de HERBORISTERIA Y
LABORATORID SANTA MARGARITA S.A. contra la Resolucion N® 648 de fecha 20 de noviembre de 2020,

dictada por la reccion de Asuntos Marcanos LIgIoss, ¥ s st nbinias -

RESULTA:

Guat, en fechn 23 de dicicrnbre de 2020 se presenta ol representante convencional de
HERBORISTERIA Y LABORATORID SANTA MARGARITA S.A. ¢ interpone recurso de apelacidn en contra
e |a Resolucsim N° 648 de fecha 20 de noviembre de 2020, dictada pnr la Direcestn de Asuntos Marcarlos
LI“E‘D“ EE R EEEEEEEIA TR TR IR IR nam T L I T T pp—

Jue, en fecha 17 de marzo de 2021 fue dictads [s prowvdencia que concedid el recurso de apelacidn
||T|.'ﬂ'|JL|l.'Hﬂ .................................................................................................. —

Que, en fiecha 19 de mavo de 2021, ¢ representante convencional de¢ HERBORISTERIA Y
LABORATORIO SANTA MARGARITA 5.A. exprest agravios; v en fecha 21 de octubre de 2021, fue contestada
la expresion de agravios, Esta Direccidn Hama autos para resalver en fecha 01 de noviembre de 2021, ————

CONSIDERANDO:

Qusee, la Resaluctin recurrida considers: = Analizando s oposieidn contra 1 sodicirug de registro de
marca CAMPESING TE CUIDA - INARETES (salicitadt) v DIABETE GUARANY foponents), encontrames
qur enive s Marcas w0 pUgna no existen semejanzas o0 of agpecio denowinative, visual y fondtico . fa
marca soltcitads contiene elementos propios gue o hacen en &f un signo registralle .. o5 critenio de esta
Diirecentn no hacer Agar & L oo o QeI — e e et cc s iiiirnias

QQue, s agravia ef apelante y, enfre otros argumentos, expresa: “La marca regrstrada (NABETE
GUARANG, estd conformunds por dos palabras, dovde GUARANI designa la ntvlanidad de s misma. Lo mismo
octTe con CAMPESING TE CLIDA DIABETES, on fa que CAMPESING tarmbién ya ex marca de 12 salicritanie;
existe jgual disposicion v orden de Ir:.rhbfm destro de Lo marce solicitads puditendo generar wna gran
crfirsidn en of peidico comsemidor /.. ambas marces s¢ encusntran deodro de e misma clase 30, por fo
LI Hr AR Tna Confidn i’ srrrrrrr e —————————————

Q. o su vez, of solicitante contesta la expresion de agravios v, entre obros argumentos, expresa: "5/
tyming ITABETES se eficuentra presente e varias marcas regisioidas a nombre de distintes titulones ¥
para distmras clases. es decir, exisbendo otres registros concedidos con fos ciales fa oponente comparte
faritas semelanras como con o marca solfcrtada por mi mandante, resultads abwurdo negar el registro a i
seilicutada por mi parte 4. o elemento mds potono -EiEJ'F‘Eﬂ':I'JFE £11 Ciras mm.uprem.munte- re,gmun'u.
F||'_|r Lo faride sid coershEnNCLE sorky viahe® - R N R RS RN S .

Que, cormesponde a esta Direccion resolver sobre la procedenciao soded recursos
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POR LA CUAL 5E CONFIRMA LA RESOLUCION N* 648 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “CAMPESING TE CUIDA - DIABETES®, EL'LSEN EXPEDIENTE N* P9T13/2015,
SOLICITADA POR YERBATERA CAMPESING 5.4, coaus

Que, en primer terming, las marcas en cuestidn deben sec analizsdas en su conjurto, sin armificiales
desmembraciones. de forma sucesive ¥ no simultdnes v, e resultsdo que arroje ka visidn en conjunto es el
critenio que debe primar a la hora de determinar si existe possbilidad de confusitn entre las mismas. En ese
orden: de wleas, analizando &l campo oftogritico ¥ fenétco de L solicitante “"CAMPESING TE CUTDA -
DIABETES® ¥ la marca oponente “DIABETE GUARANL se evidencia que, st bien es cierto que entre las
denominaciones analizadas se comparte ef vocablo DIABETES, no necesariamente causardn confusidn en ¢l
gienn del publico consumidior pues, mientras gue la oponente esta compuesta por dos vocablos, la solicitada
58 COMPone e CURLID W OT@b 08~ e e

CAMPESING TE CUIDA - DIABETES {sokicitada),
DIABETE GUARAN (oponente)

Que, de esta comparacion se colige que la solicitads es mis extensa que la registrada v al ser
pronunciada una tras la otra, vemaos que son disimiles, quedando asl demostrada la diferencia en lod planos
ortoprAfion ¥ FORBIon. — -t et - .

Que, en el analisis de sutos no podemos dejar de manifestar que La tirular solicitante sctual ya cuents
con ka marcs registrada CAMPESING TE CUIDA, clase 30, Registro N* 416861 Es decr el titular de la
solcitud de autos ya cuenta con un regstro concedido bajo una denomanacion similar y en la misma clase
30, por o que la solicined en curso, sencillamente, pretende L proteceiin de otra verakn de una marca q:uc
¥a le pertencce con |a incorporacitn del socabbo diabetes s s

(e, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esi Direccidn consders gque b
marca sobicitada es un signo con caracteristicas propias, ¥ que no existe resgo de confusion ya que,
analizadas en conjunto, no eoste simibitud suficente entre las marcas en Fluﬂ;u Conforme a lo
anteriorments expuesto, corresponde confirmar la Resolucidn recurnda, - aailansidsurin i

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

ol ¢ fecha e noviembre de ictada por la
ArL 1% CONFIRMAR la Resolucion N 648 de fecha 20 d bre de 2020 dictad I
Direccidn de Asuntos Marcarios Lingoson. —— e e —

Art, 1% ORDEMNAR lu prosecucitn de tramites de la solicitud de registro de ls marca “CAMPESING
TE CUIDA - DIABRETES®, clase 30, Acta N* 'ﬂ?ﬂﬂﬂli I.ﬂlll:ﬂ.]l:'i a nombire de YERBATERA
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 655 DE FECHA 20 DE ROVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA *"CAMPESING TE CUIDA - DIGESTIVO", ﬂﬂmmﬂ‘mﬂﬂﬂﬁ smcm.m
POR YERBATERA CAMPESING 5.A. -

Asunciin,
2.7 SEF U2k
VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de YERBATERA
CAMPESIND 5.A. contra la Resolucion N° 655 de fecha 20 de noviembre de 2020, dictada por la Direccidn
de Asimtos Marcarios LIGEIosom. §; s e e s

RESULTA:

Que, en fecha 17 de diciembee de 2020 se presenta o representante convenceonal dé YERBATERA
CAMPESING SA. ¢ interpone recurse de apelscidn en contra de ls Resolucidn N* 855 de fecha 10 de
noviembre de 2020, dictada por [a Direccion de Asuntos Marcarios LILEIosos, ---=r-rerresrress e,

Que, en fecha O7 de shrl de 2021 fue dictada la providencia que concedit el recurso de apelacion
im!mtll ............................................................................................................

Quie.en fecha 09 de agosto de 2021, el representante convencional de YERBATERA CAMPESINO 5.A.
exprest agravies; y en fecha 0% de marzo de 2002, fue acusada ta rebeldia del representante comvencional
del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuentia fue declarado decaido el derecho
quie depd de wxar ¥ se [lamd autos pars resalver. —————— e

CONSIDERANDO:

Quie, |a Resolucidn recurmida considera: “Se promueve aposicidn contra fa solicited CAMPESING TE
CUIDA - INGESTIV, soficitads en 3 clase 10, en hase a Jos registros naclonales de las marcas IRGESTE
GUARANT A Ja sodivitacs induce al pablico & engadic ¥ confusidn pues se trafa de una initacion de L
marca opanente .2 la diferevcta de los productos par ana ¥ ofra 0o es relevarte ya que se tatan de
mombee para productos idéntivos, destinados al mueno pitdice /L. es criteno de esta Direccidn hacer hugae
B T L T L e

Cue, se agravia of apelante ¥, entre otros argumentos, expresa; “Ef trmmo DIGESTIVO fro se asitrila
et o absoluto con DIGESTE GUARANL Li denormiraentn de mi mandardte hace alusian 3 la digesods,
mieniray que DIGESTE es un ingenioso fuego de patshras que utiliz i advera, y que en nads se parece a 1a
marca soficitada L. In marca del oponente ex visial, fonéhca y conceptualmente distinta de s de oy
mardante L. mi mandasite s soliciteds CAMPESING TE CUIDA #n distintas clases, varias concedidas”, -

Que, correspande § esta Direcciin resalver sobee ba procedenca o no del recurso interpuesto —-——

Chse, en primer termuno, fas marcas en coestion deben ser analizadas en su compunto, pn artificales
desmembraciones, de forma sucesiva v no stmultanea v, ¢f resultado que armoje [a visidn en conjuriteo es el
criters que debe primar o la hora de determinar st existe posshilidad de confusidn entre las mismas. En ese
orden de eas. analizando el campo ortogrifico v fonético de la solicitante "CAMPESING TE CUIDA -
DHGESTIVDF ¥ la marca oponents "DIGESTE GUARANL s& evidencla que, &l blen es cierto que entre las

senn del piblico consumidor pues, mientras que la I:lrrr.rnfnlz eatil compuesia pos d;u ok
se componie de cuatro vocabloy ——— meemmm ey e e e Rl da
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 655 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA SCAMPESING TE CUIDA - DIGESTIVO®, CLASE 30, EXPEDIENTE N* 79727/2015, SOLICTTADA
POR YERBATERA CAMPESINO BA, --=-rrrresrersansmsssmsnsmmnas

CAMPESING TE CUIDW - DMGESTIVO {solicitada), ¥
DIGESTE GUARANI {oponenite)

Que, de esta compamacion se colige que la solicitada ex mis extensa que la registrada v al ser
profuncisda una tras la otra, vemos que son disimiles, quedando asl demostrada la diferencia en los planos
OCOEFARICD ¥ FORBLIEEm, < om e e i ———

Que, en el andlisis de autos no podemas degar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta
con la marca regrstracda CAMPESING TE CUIDA, clase 30, Registro N* 436861 Es decir & titular de la
solicitud de sutos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominscidn similar y en ta misma clase
30, por lo gue la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra versidn de una marcas que
v le pertenece con ln incorparacidn del vaciblo digestive oo

Que, &n base a las consideruciones de hecho v de derecho expuestas, esta Direccidn considera que la
marcs salicitada 5 un signo con carscteristicas progias, ¥ que no exste nesgo de confusidn ya que,
analizadas en conpnto, no existe similitud suficents entre las marcas en F"“Eﬂi Conforme a lo
anterorments expuoesto, corresponde revocar ka Resolucian recurrida. - PTG el

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art ¢ REVOCAR la Resolucitn N° 635 de fecha 20 de noviembee de 2020 d::ud; p-ur lq
Dhreccion de Asantos Marcanos Litgioes, =« - .

A 2% ORDEMAR |a prosecucion de tramites de ba solicitud de registro de la manca *CAMPESINDG
TE CUIDA - DIGESTIVO®, clase 30, Acta 8° PFTZI2015, solicitada a nnmhr-:-d: YERHATERA

AT NOTIFIQUESE por Codula «rmeessssaces -—-q—q,% o
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 271 DE FECHA DE ARRIL DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
ummm&umwmmﬂmmum
INTERMACIONAL DE FINANZAS S.AE.C.A, =rrreererasesmisnensssases

Asunchan, /] SEP 4

VISTO: el recurso de apelicidn interpuesto por la representante convencional de GRUPO
INTERNACIONAL DE FINANZAS SAECA. en contra de la Resoluckin N* 271 de fecha 26 de shril de 20019,
dictada por la Direccidn de Asuntos Marcanok LIHEIOROR, j; —————r=—rmstrrrms s rrasia s nassassisssanss

RESULTA:

Que, en fecha 08 de noviembre de 2009 se presenta el representante canvenclanal de GRUPD
INTERNACIONAL DE FINANZAS S A ECA ¢ interpone Recurso de Apelacidin en contra de |3 Resolucian N°

Crue, en fecha 10 de eneto de 2020 fue dictada la providencia que concedia el recurso interpuesto,---

Que, en fecha D6 de octubre de 2020, & representante convencional de GRUPO INTERNACIONAL DE
FINAMNZAS SAECA, exprestd agravios y en fecha 26 de octobre de 2021, fus contestada la ﬂ-prnuﬁn de
agravios. Esta Direccldn llamd autos para resolver en fecha 19 de noviembre de 2021, - e

CONSIDERANDO:

ue, la mencionada Resolucion considera que: e promueve opesicidn contra b solfcitud de regisim
de ln mives INTERBANK clase 36, en base 4 Lo marca INTERBANCO inscriptas en clase 36 /.. encontramos
qur entre las mismas se obsenan nolomas identidades en fox planos visual, grafice, ortogrdfico v fandtion,
ademiis de tener amibas un significado idéntico ../ la marca solicitada contiene uma identidad con I marca
registrada, especialmente porgue armbas son wbilizadas para e misme ribiro en clase 18 y hace alusidn 4 fo
misr ... &5 criterio de esta [ireccidn rechazar la soficitud de PegIRIne T — s

Que, entre otros argumentos, se agraviz e apelante GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS
SAECA y manifiesta: “Loy vocables que conforman la marca son parte del nombre comercial de mi
mandarite INTER (INTERFISA) BANK (BANCOW, ef vocabio banco o bank han pasade a uso comuin dentro de
la plase 78, lo que permite la viabitidad de la solicitud de registro ./ la marca se diferencia notanaments
desde ef punto gramatical, ertografics, fovdtico, visual ¥ hasts en 3 prontnciaidn " - e -

Que, contesta la expressin de agravios £l oponente y monifiesta: “Enfre s marcas en pugna exmten
nororias identidades en fos planos wwval, grifico, orfogriiion, fandhice ¢ inclosive conceprual que las
voelvan confindibdes _. la solicitada reproduce ¥ unilizs tnchivive en of mrismo orden sectencial § letras
de un total de 10 letras que forman i marca de mi mandarte 2. {3 simple susbrucidn de la denominacidn
BANCD pn-r BANK no .Ipﬂﬂ.‘i distrbivielad _ 2. axivte uma r.ll!rrrh'a .I"E-h'ﬂll‘i'ﬂ' 11 CLain 2 .fm.j'.ﬁ'l.m que

disfrmen”, - hadans P R KRR I

Chue, correspongde 3 esta Direccitn resolver sobre |3 procedencia o no del recurse interpuesto.——— -

Chuee, anahizando el campo ortografico ¥ fonético de la solicitente "INTERBANK® v la oponente
“INTERBANCO Y ETIQUETA®, se advierte que ls denominacién cuyo registto se solicita reproduce
imtegramente ocho de las diez letras que conforman la marca oponente. diferenciindose crmg fa
solicitante por el reemplazo de [a letra C por la letra K. y la incorporacidn de b letra Oen rj? I
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 271 DE FECHA DE ABRIL DE 2009, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
La MARCA “INTERBANK®, CLASE 36, EXPEDIENTE N 40366/2015 A NOMBRE DE GRUPD
INTERNACIOMAL DE FINANZAS SAECA -

cual no aporta distintividad 3 la denominscidn. De dichas semepnras ortogrificas se geners una fuerte
similitad, debido que &l pronunciaras uns o contmuacion de la otre. tenemos que La impresson gridica v
fonétca que generan ambas es mouy sumilar mea -ne- e e e s

INTERBANK {solicitada), ¥
INTERBANCO Y ETIQUETA  (oponente)

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartienda la misma clase del nomenclador
intermacional, clase 36, Al respecto, la marca oponente, “INTERBANCO Y ETIQUETA® s encusntra
ada para “Servicias de negroctor bancarion, fimancieros, servicios de comedares, de valores § nenes,
chques de viajeros, faretas de crédifos”y la marca solicitante “INTERBANK™ fue solicitada para “servicios
monetanios y fnanciéros vy lodox Jos servictos gue prests un bance”. Con esta comparacidn queda
demostrada la sdentidad en cuanto a la clase ¥ que los sericios cublertos se encuentran relacionados..—-—

Que, 3 este respecto, ¢8ta instancea consedera que se generans la confusiin idealiynca en s mente diel
consumidor al pretender, 1o solcitante, registrar la marcs "INTERBANKT eni ld masima clase 56, Ahondandis
aiin mas en el anabisis, el Dr. Jorge Otamendi. en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere & la dilucion de
marcas diciends: *l& feorfs de fa difucidn fa sido creads pare defender [ relacion marce-producto,
especialmente en cuanto aquélls implica o ongen de éde 81w permite que coRXIE@En con S5t ofTas
rRrcas igisates, o publico consurmidor ya no sabri af oegen de los prodeciog L7 e

Quie, siguimmdo este crterio doctminans y jurisprudencial, esta Direceitn considera gque correspandie
aplicar la prescripoion probubitiva contenidas en la ey que rige nuestra materia o s presente solicitud de
una denominacién extremadamente confundible con otra ya registrada que foer solicitada pars L misms
clase 36, veniendo en cuenta que €l signo solicitado “INTERBANK™ no podrk coexistir pacificamente con la
earca registrads “INTERBANCO Y ETIQUETA® sin atentar contra los derechos adguindos del titular de la
farca “E";rmd; ¥ ‘ll interes pﬂh"m ..............................................................................

Que, en base 4 lay conalderaciongs de hecho v de derecho expuestas, esta Direcetdn armba a ls
conchusiin de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la
=T 1T e T < k8 | e R e L e L L U L R L S S N RN B iajuajeejejiaiaies

POR TANTD,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

At 12 CONFIRMAR la Resolucidn N* 271 de fecha 26 de abril de 2019 dictada por la
Direccion de Asantos Marcanos LItigisos. - ——r—--mreemee s e

Art, 2% ORDENAR #l archive de fa sobioitud de regstro de i marcs “INTERBANK®, clase 14,
Expediente. N* Iﬂ!ﬁﬂm]!, silicitada a numhn- de GRUPO E
FINANZAS SAECA - e Y

A3 NOTIFIQUESE por Cédula, r-wrmersemnsressssasss
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DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDRIENTE DE SOLICITUDR DE REGISTRO DE

LA MARCA "ADVENTURE ROCK LAND OLTDOOR Y ETIQUETAS, CLASE 25, EXPEDIENTE N* 3956772002,
EOLICITADA POR INVERSIODNES CAMPING OUTDOOR, £, s s s nnsams s sn s s s sna smsnns

Angl

AEUnife 1? w:::' fIIL

VISTC: El Recurso de Apelacion interpuesto por e representante convencional de PLAZIA
INTERMACIOMNAL S.A. en contra de la Resolucién N* 156 de fecha 17 de marzo de 2007, dictada por la
Dhireccion de Asuntos Mantarios Lo, § et s e s

RESULTA:

Que. en fecha 28 de jurso de 2018 ¢l representante convencional de PIAZZA INTERNACIONAL SA
interpone recurso de apelacian en contra de la Ilﬂuhh:l-:'m N 156 de fecha 17 de mareo de 2017, dll.‘l‘.ll'].'l'pﬂ.r'
I Direccion de Asuntos Marcanos Litkgiosos. - T LT I I L R —

Que, en fecha 28 de noviembre de 2018 fue dictada la [umrldrnm q_ut' -:nn-l:rdm- el recurso dc
Apelactin IR ILEEI. —--mmr e nen - Trmmsnee:

Que, en fecha 30 de mayo de 2019, ¢l representante convencional de PIAZZA INTERNACIONAL 5.A.
expresd agraviox en fecha W de octubre de 2009, & representante convencional de INVERSIONES
CAMPING QUTDOOR. CA contestd |3 expresion de agraviom. - e

Gue, esta Direccion tene p:ur rontestada la exprision d:l agm‘lm :|r||nmn autos para resolver en fecha
In dlEI.ﬂ]H!"hj'H‘E.k 1‘111 e e e SR NS RN EEEENEEEI I N NN EEEE

CONSIDERANDO:

Que, |a menconada Resolucidn consdera ques 7] Ques en puamor fugar cormespornde facer wna
comparaciin de las maray en corpunto ¥ amalizende 2y constimcia obrantes en e expediente, nos damos
cuents gue la marca soliciteda contiene elementos distintivos propios, que (@ hacen en 5 un signo
registrable. Por otro fado, si bien s marca base de s oposicidn se encuentra comprendida e s marea cuyo
registro se cuestiona, en autos fa guedsdo demostrado que kb frma solicitante thene regutrada ly marca
“ADVENTURE ROCK LAND OUTDOQOR Y ETIQUETA”, en su pals de origen, Venezuels, desde of afo 1998,
Considerands que nes encontramos ante dos marcas registradas en of extranjers, tanto por of solfcitante
covno por el aponerile, segan comstancias de autos, esta Direccidn debe realizar a 3 luz de nuestra
lwgielacit marcaria focal wn minucioso analiss sobre quien tiene mejor derecho sobre la aranca cupo
registro se cuestiona, Seguin sunge de las constancias de autos. bes marcas engreniadss fieron regstradas en
o mismo afio en diferentes paises. Regisiros que no fueron atacados por ninguna de s partes,
conbmando vigentes hasta [z fecha, /. A cnterso de esta Direcolon, 1 solucion af dilerss que surge con 1y
aposicitn presentada es e aplicacion del artfculo 12 de fa Ley de Marcas, dando ef derecho de registrar su
marca a agued qinen primero fa soboird wsada, Gue, concordando con ef Dictamen N© 334 de fecha 3 de
Nendemive de 2006, dictado por f jefe de segunds sala el Abg Cesar Cano, fa Solicitud cirentz con fos
elemenros nmmp,ﬂmnggrm r'_l_ll‘— -----------------------------------------------------------------------------

Que, entre otros srgumentos, se sgravia ¢ apelante, ¥ manifieste 7.) & Resoduciin recurnida pos
dernuestra que of Sefior Director, al momento de dictarfy, se encontraba plenamente consciente de; a) las
mrarcas SON IDENTICAS v gue sdle correspondls determinar quidn tenfa mefor derecho sobee ella B) gue fa
marca oponente £F extranfers, atterdor en su regitro en fos pafses citedos ¥ por Eanto profegiod
especiimente fanto por foestry legislacidn nacional como por los Convenios Intrm_n}gipn_ﬂw SLSCT
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 156 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "ADVENTURE ROCK LAND OUTDOOR Y ETIQUETA®, CLASE 25, EXPEDIENTE N® 19567/2012,
SOLICTTADA POR INVERSIONES CAMPING OUTDOOR. C.A—<sssstesssssm e e eeeesrerre s s ssssssmnrrsrrssss

ratificadios por Paraguay como el Convenio de Parfs, pero a pesar de eflo termmno desestimandn i3 oposicion
arl sbuerta contravencitn a dichay disposiciones legales /L La palabra ADVENTURE introducide por I3
solicitartte al inicio del conjunte, con ef evidente propdstio de otorgar alguna diferencia 8 su marea, con
fespectos a 13 de mi representada, no fogrd sy olyetive pues sigees sterdo tan confundibles y saita a [a vista
ademis de gue se trata de una burda imitacidn 2 la marca infemacionalmente canocide propledad de m
TR ease i e b s i i S Py e 42 A s a0

Que, contesta [a expresian de agravios ln solicitante v, entre otros argumentos, expresa: . ) A fodas
huces, dicha resolueidn fue dictads canforme a derecho, B A-quo tuvo en cuenta tanto nuestra begrslacidn
marcariy focal, cono los tratades ¥ convenios intemacionales frmados v mtiffcados por nuestro pals. 1
Efechivaments, eslé litigio tuvo su angen en [ presentacidn de o marca ADVENTURE ROCKLAND
QUTINIOR a nomiwre oe i mandarde, legitino erular de fa misma. Tambidn es cierfo gue mi mandante ve
oo o L solicitud de fs marca ROCKLAND OUTDOORS por ser fa misina sunamerde similar g la narea de
su propiedad v proteger los mismos articulos. Que, contranamente @ lo maifestado por lo adversa,
22016 e dictd resolucidn en Iz oposicidn pramovids par mi parte en cantra de i soliciud de marcs
ROCKLAND OUTDOORS (exactamente 4 meses anfes @ que se dicte resoducion en estos autos), Ex pvidente
que i3 adversa prefende confisndir a la Sra. Diceclora, en un claro intento por desvirfuar I n-ml'n.r:'n!in
dictaca por &f A-QUO, of cual se ajusia a derecho sin dode alguena {5 S —

Chee, entonces cormresponds & esta Direccldn resolver sobre |3 procedencia o no del recurso
interpuesto, tras realizar & coten de las marcas en pugna "ADVENTURE ROCK LAND OUTDOOR Y
ETIQUETA" {salicitada en Clase 15) y "ROCKLAND OUTDOORS ¥ ETIQUETA” (oponernte de la clise 25}

Que, intes de entrar 3 analizar el fondo de |a cuestidn, corresponde analizar si la marca oponente. se
encuenira vigente, En ese sentido, segin |a base de datos de la DINAFL se puede constatar quse la marca
"ROCKLAND OUTDOORS Y ETIGUETA®, Acta N¥ 1305172 Clase 25 solicitada par PIAZZA INTERNACIOMNAL
S.A. se encuentra en estado ARCHIVADA, desde la fecha 15 de julio de 2022, por lo que corresponds
confirrar la resolucién recurrids y ordenar la continudad de los tramites del registro de la marca

"AINVENTURE ROCK LAND OUTDOOR Y EHQUET.FL' solicitadu p.'nrlHH'EEEI-DHEE CAMPING OUTDOOR
Bl et S EIT aadaa an o

POR TANTO,
LA DHRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. ¥ CONFIRMAR ln Resoluoidin W 156 de fecha 17 de marzo de 2007 dmu.du_pﬁt'lu
Dipeceitn de Asuntos Marcarios LAbIgIORO8, «cne ettt

Art.28  ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
"ADVENTURE ROCK LAND OUTDOODR Y ETIQUETA®, Clase 5, Expediente N*
956712012, sollciticts a nombre de INVERSIONES CAMPING

AT NOTIFIQUESE por Cidiils, et ssssd 3 H—
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1021 DE FECHA 04 OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “FRUTIGUA ¥ ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N* JOSA2/2018, SOLICTTADO POR
ORGAMIZACTON NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERMACIONAL

Asuncion, ] cpp M

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de Frutika SR.L contra
In Resolucidan N* 1021 de fecha 06 octubre de 2022, dictada por s Direccidn de Asuntox Marcarios
L.ﬂmml B o e e e badaiagenaaapy sammccaie o adaaran oy -

RESULTA:

Quee, #n fecha 25 de abril de 2023 se presents 3 representante convencional de Frotika SRL
intorpone recurso de apelacién contrs la Resolucian N* 1021 de fechs 06 octubre de 2022, dictads por 1a
Dereceide de Asuntos Marcarns L s, < e

Que, en fecha 01 de setiembre de 2023 foe dictada 13 providencia que concedid el recurse de
A O e P O, ==t e

Que. en fecha 12 de dicembre de 2033, la representante convencional de Frutika S.RL expresd
sgravios; dictdndose en fecha 16 de dicembre de 2023 10 providencia por la cual se tiene por presentado el

escrito de expresion de agravios v se corre traslado a la contraparte por todo e térming de ley. e

Quee, en fecha 11 de junic de 2024, la representante convencional de Organdzacion No Gubernamental
Good Neighbors Internacional contestt |a expressin de agraviog. « o

Quie, sk Diseccian |lamd autos para resolver en fecha en fecha 20 de junio de 2024 ——eev e
CONSIDERANDO;

Gue. |a Resolucidn recurrids considera .0 esta Direceiin es el crirero que s bren B3 marca
salicitada bene elementos en comin can b marca hase de [a aposicion, e voacablo FRUTT es comuin pars a
clase, ¥ aguella cuerta con elementos dsdintives proguos gue 3 vaehven chiramente novedosa y orgrnal
elementos gue permitirdn und coexistencta pacifica entre ambas marcad. En consecuencld enfendemos g
no cormesparde hacer lugar a la opostadn promovida,  Que, en concordancia con o Dictamen N¥ 41 de
fecha 02 de septiembre de 2022, emitido por of Abog. César Cano, fefe de segunda sala, s marca solicitada
FRUTIGUA ¥ ETIQUETA presentada por Organizacicn No Gubernamental Good Neighbors Intemactonad,,
ne s -haila incursa dentro de fas profibsciones establecidas errel Art. 2% de Ja Ley N 12888, () eeeessinans

Que, se agravia el apelante, ¥ entre otros argumentos expresa; () Salte a [a viste gue FRUTIGLA =
ura imutacion de la afamada marce FRUTIKA, propuedad de mi representada. La solicitante se limitd 2
simplemente 4 alterar b mivce pegistrada (con 30 afios de antigdedad en ol termitoro macianall,
sustiteyersdo ls K" por GUT en Lo ditima sifaba. Sefors Dvrectors, jacaso ésto es suficiente para que s
s sea distiofa v opmada ser registrada” Consderamos gue no ¥ gue noestra Ley  menciona
explicitamente las cowsales de profubicedn de un registro de marcas, ¥ queé este arificio se epete
detatlade en fos inc, 1™y g de la Loy 1284/95, fFﬁﬁ'ﬁJﬂ'iﬂTﬂ'ﬂm.ﬁﬂﬂDh‘imﬂWﬂ rETSHT
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1021 DE FECHA 06 OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA “FRUTIGUA ¥ ETIQUETA®, CLASE 19, EXPEDIENTE N" 3098212018, W'I.ICITAIIIFGH
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL —

Que, correspande a esta dependencis admimstrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
h‘lrl'rplull-‘Fl:ﬂ- e T T T T T T T T T T U 00 o e e 8 i

Crue, en primer término, las marcas en cuestidn deben ser analizsdas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultines v, of resultado que arroje la visidn en conpunto es el
criterio que debe primar o la hors de determinar st existe posibitided de confusion entre las mismas, En ese
orden de ideas. analizando ¢l campo ortogrifico v fonético de la solicitante *“FRUTIGUA" Clase 29 v las
marcas opanentes "FRUTIKA® Clase 29 "FRUTIKA FIT" Clase 29 "PURE FRUTIKA TOMATE® Clase 29
"FRUTIKA FREE® Clase 1L, “FRUTIKA LO MEJOR DE LA NATURALEZA® Clase 50, "GENESIS DE FRUTIKA"
Clase 12, *S0Y FRUTIKA® Clase 32, se advierte que la denominacién cuyo regierro se sobicita contiene
idintica estructura @ la registrada y se comparten § letras en el mismo orden de la marca oponente. De
dichas semejaness orogrificas se genera una fuerte amilitud fonétics, debido que al pronunciaras una a
continuaciin de la otra, tenemos que |2 impresidn auditiva que generan ambas es muy smidas En el
sigubente cotejo se pueds corroborir las diferencias grifica y fonétich entre [as marcas en pugna.———ss—---

FRUTIGUA  (marca solicitada), ¥
FRUTIEA {marca opanente)

Que, esta dependencia administrativa considera que lo denominacitn solicitads "FRUTIGUA", resulta
indudablemente evocadora de la marca oponente *FRUTIKA® ¥ sus vanantes. Igualmente, se suma el hecho
de que las marcas en cuestidn 2 encuentran en |a misma clase v lus relacionadas a ls masma, -eeesneanaaa.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autas, vemos que la
marcs salicitada pretende coberturs de los siguientes productos comprendidos en |a gdase 29 “Ensaladas
de frutas; pulpa de Futas; refrigerios a base de frutas; jalea de ftas; rodejas de futes; confiturs,
mermeiadas, comprendidos en [z clase 29 (veintinueve) del Clasificador Internacional, "y 1a marca oponente
¥ s variantes regitradas, como “FRUTIKA FIT™ posee [a cobertura de *todos los productos® de kaclase 29,
y “FRUTIKA® que posee la siguents cobsériura en | misma clase: *Distingue fos productos de @z clase 2%,
tales como frutas y legumbres en conservas secas y cocidas, aless, mermeladas, leche ¥ otros productos
lctens, acertes y grasas comestibles, conservas™. Faviimente se colige que ef conterudo de la cobertura e
amilar y per ende. el consumidor podria caer en confusion puees ks marcas analizmadas no solo presentan
smilitud  prifica. sino gue al proteger jos mismos productos de o cleess 29 v relaoonadas estarian
compartiendo los mismos lugares de venta, madn por [a cual las posibilidades de ssociacion de L marca
solicitante con |a opanente, e ver aerecentadas e e

Que, no se puede pasar por alto |o establecido en A 2 Inc £ de a Ley 1294/98, ol cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar nesgo de confission o de asociacion con esa marca,
sifuacion que scontece en ol caso de autos. Y teniendo en cuenta que para @l registro marcario bo
determinante es proteger & quien tiene uso exclunvo de la marcs contra terceros y que en el caso de sutos
claramente hay riesgo de confusédn al imducir a mnfuslv.‘m o asociacion & la marca n,-ginrmj;
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCHKIN N° 1021 DE FECHA 06 OCTLIERE DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “FRUTIGUA Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N* 3098212018, SOLICITADO POR
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERMACIOMAL - --—rrrrrrsssssmmssmmasues

Quse, en conclusion, tras el aniliss precedente, vemos que exste similitud suficente de significanva
magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos hastante asociables, Ademis, de la relacion de

clases existentes entre las mismas
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e, en base 3 kas consideraciones de hecho v de derecho expuestas, ésta Direccidn arriba a la
conclusion de que no es viable la coexmstencia pacifics entre las marcas en pugna, por fnto, coresponde
rf:mrh rrmmm [ 1 1 T T e e Ot —

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERIMA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. |@ REVOCAR [a Resolucitn N* 1021 de fachs 06 octubre de 2022 :Eu:udq poar j;
Direccrin de Asintos Marcanos Litigomas; == s yishasill Pl T

Art.2®  DISPONER ol archive de la solicitud de registro de la morca “FRUTIGUA Y
ETIQUETA", clase 29, Acta N° 309822018, solficitads a nombre de la firma
ORGANIZACKHIN NO GUBERNAMENTAL GOOD INTERMACKOMAL. ----

A3 NOTIFIQUESE por Cidula, s
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCKIN N° 998 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUETA", mnmﬁumwmmuummm
ORGANIZACTON N0 GUBERNAMENTAL GOOD NEKGHBORS INTERNACICHNAL «<-wesmremeseresssssmsa sasmes

Asuncién, 9 7 orp T
VISTO: El recurso de apelacion mterpuesto por ka representante convencional de Frutika S.R.L contra

La Hes.n]udﬂn N* 998 de fecha IT de diciembre de 2021, dictada |'.'|-|!|-t‘ la Dereccatn de Asuntod Marcanos
I.JT-lE'Iﬂ'H'J‘ e — m— v ¥ L

RESULTA:

Que, en fecha 25 de abril de 202% se presenta la representante convencional de Prutika SRL e
interpone recurso de apetacian contra la Resolucion N* 998 de fecha 27 de diciembre de 2071, dictada por la
Ereccion do ABUNTOS METTATOL LITIIrsma, -« s b s b s e

Que, e fecha 04 de :I-l:|'.||'.ht'|:'|:ﬂ:l|:'r de 1023 fue dictada |a p.l.'n'rjrlcl.'l.ul. qu: :m:ndu'.- el recurso de
apalacion interpuesto, - o T ARSI L eyl PR ET L

Que, en fecha 12 de dicembre de 2023, la representante convenconal de Frotka SRL exprest
agravins: dictandose en fecha 16 de diciembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el
evchito de expresion de agravios v se comme traslade a la contraparte par todn o término de ley, —rrrerreeee

Que, en fechs 1 de pumo de 2024, |a representante ::unw.ru:mm] de ﬂrpm:ldﬂnﬂuﬂlmml
Gobd Neighbors Internacional contestd la expresion de agravios, - -

Que, esta Direccion llamd sutos pars resolver en fecha en fecha 20 de jumin de 2024, --
CONSIDERANDO:

Gue, ln Hesolucson recurrids considera %) Esfa direccidn considera que, aunque lzs mismas
cormpartan [a particula FRUTT en comin, en su cowjurio son plenamente distinguibles, mo existen
fundurientas pare evitar & regritro de fa marca solicifads ¥ [ampoco para sfirmar ue tnd coexiatencs
pacifica entre las mismas no sea posibie.J/.. Ademds, es importante fener presente gue fos vocablos FRUIT,
FRUTA y similares son sumarrente utilizados en denominaciones marcamas registradas v fodas eilas
coenisten pecificanente en o mentedo./ Que B marcy solicitada FRUTIGUA ¥ ETIQUETA redne los
elemaeritos distivitives propios o novedad, onpinalidad v especialidad. Esta direcoidn considers gue 4
preserte solicitud de regestro ne se halls incursa en las cavsales prohubitivas de registro ﬂl‘:pu.ﬂ.rd'q.:: il
Articute 2 de fi Ley oo Aicas N B/ [ ) e e e sttt

e, se agravia ¢l spelante, ¥ entre otros argumentos expresa (. ) Salts o L viste gue FRUTIGLA e3
una imitackdn de e afamads marca FRUTIKA, propeedad de mi representada. La solicitante se limitd a
simplemente 3 alterar la marca registrada (con 3 adps de antigledad en ol temitorio nacionall,
sustituvendo b K” por “GU™ en (s tltvma elfiba. Sefiors Dvrectors, jacaso esto es sufickente para gue i
misma sea distinta v pueds ser regintrada” Conmideramos que ho v gue nwestra Ley mencions
explicitarmente fes causales de prohibicnkn de wn regising de marcas, ¥ que exte arbficio se
detallado e fog inc. 7y g de fa Lev 129999 /. V- A ello se agrega que tanto [as marcay. re




DHBEL Cifrh AL DAL DO

PROPIEDAD GOBIERNO pi | PARAGUAL
!""ETELE'ETLT.&L FAMEU&T REKUAI

Rﬂﬂluﬁﬁnw__ﬂ_: o G

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCKIN N* 998 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEINENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “FRUTIGUA ¥ ETIQUETA®, CLASE 130, EXPEDIENTE N* 30984/2018, SOLICITADO POR
mi mandante, como 2 sobicitada protegen los mismow productos fos r.wuprmtdm en e clase 50
(TREINTA) y especificamente fodos aquelos comprerndidos en s clase, sin distingide (.7 - vees

Que, corresponde 2 esta dependencia adminsstratva resolver sobre | pmr:edem:nc- Fics |:||:':| TECLRSG
I TP, et e

Que, en primer térming, a8 marcas en cuestidn deben ser analizadas en au conjunto, sin artificlales
desmembraciones, de forma sucesva v no smultinea v, el resultado que armole la visidn en conpunto e el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe poathilidad de confusidn entre las mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortogrifico y fordtico de la solcitante *FRUTIGUA Y ETIQUETA" Clase
30 y las marcas oponentes "FRUTIKA® Clase 29, 30 v 32 “SALSA POMAROCLA FRUTIKA FIT® Clase 30
*FRUTIEA LO MEJCR DE LA NATURALEZA® Clase 30, se advierte que la denominacion cuyo regsino se
solicita contiene idéntica estructura & ka registrada y comparten 5 letras en el mismo orden de fa marea
oponente. De dichas semejineas oitogrificas se peners una fuerte similitud fonética, debido que
pronunciarias una a continuacin de la otra. renemos que b impresson suditiva que gensran ambas es muy
stmilar. En el ﬂp,'ulrntr ttl-lrlrl- w puede carroborar lis dlhlmnn:m gr&ﬁv:l v fondtica entre las marces en
pu“nt e m——— e mmm  m  E R  RKR e e T ¥ M

FRUTIGL!A  (marca solicitada), ¥
FRUTIKA (marca oponente)

Que, eita dependencia administrativa considera que b denominacidn solicitads *FRUTIGUA", results
indudablemente evocadora de la marca oponente "FRUTIKA® y sus variantes. Igualmente, se suma el becho
de que ks marcas en cuestion se encuentran en la misma clase v las relacionadas a la misma ———reees

ue. il realizar el coteyo de las coberturas de los marcas snabizadas en el caso de autos, vemos que la
marea solicitada ]:rt-'l'nuh la mbfmln de todos imp-rnmunl{ﬂnpuuﬂ:hi en |a glase 30 del clasificador
internacsonal, gl yn o 0, '
clase. Ficilmente se tnl:gl:' que e} mntt'mdn:- |:|e- la -:nhemm o5 !II1"|I|hI.' y pnr rn:i: el rmuumniur podria
cuer en conlusion pues la marcas ahalizadas no solo presentan similitud grafica, sino que al proteger log
mizmos producios de la clases 30 ¥ relaciopadas. estarian compartiendo bow mismos lugares de venta, ramim
por ka cual las posshihdades de asociacidn de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas -

Que, @l respecto, el tratadista Brewer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusidn mis
por Sus semejanzas que por sus diferencies, por ese motive |3 egla se sintetiza en que deben Tenerse en
cuents las semejanzas v no las diferencias que existén entre s marcas. Aclarmndo que “en efecto, G
sumilitud general entre dos marcas no depende de Jos slementos drstinos gue sparercan en ellas, sing de
los elementos semefanres o de b semegante disposiciin de esos efementos”, Fundements ests regla, en que
en la mayoria de los casos, e confisidn no es un hecho de la casualidad, sinn de [ intencidn de producir
confusiones y de apmrrchlm e fa repuiacion e wna marcs existente ¥ inclusian de

" Cormgmnska da Panctiana de Progroedsd Bnadesinal Scpermiendem ia e Infioems p Cisie i okl 309
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 998 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCHON DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “FRUTIGUA ¥ ETIQUETA®, mmmwmmmmmmn
ORGANIZACION MO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL-

Adwronalmente, se debe evitar la dilucién de marcas como ls de autos, En efecto, ¢ Dr. jorge
Otamendl, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresac “la teovia de & difucadn ha sdo creads para
defender la relacdn marca-productn, espectalmente en coanto aguélla implice ¢ angen de éste. 51 se
permite gue corxistan con ésta ofras marcas fguales, of poblico consumidor ya no sabvd o orgen de los
F"ﬂur_w II'_JI_'E ...............................................................................................................

Que, o se puede pasar par altno bo establecido en Art. 2 Inc { de ks Ley 129498, ¢ cual expresamente
prohibe el reglatro de signos identicos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
e servichos diferemtes, cuando pudieran causar nesgo de confusidn o de asocacitn con esd marca,
situacion que acontece en el caso de autos. Y temendo en coenta que para el registro marcano ko
determinante ey proteger & quien tene uso exclusive de ln marca contra terceros ¥ que en el caso de auntos
claramente hay riesgo de confusion al induckr 3 confusidn o asociackon a la marca registroda de manera tal
quie ¢ consumidor pueda creer ql.m tierven un ongen comin. resulta inviahle ks coexastencia pacifica entre
las mismas, --—————————— e et =

Crue, en conclusién, tras el andlisis precedente, vemos que existe amilitad suficiente de significabva
magnitud. ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables, Ademis, de la relacion de
clanms il Ent en BT L8 FSIEE e -

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derechn expuestas, ésta Direccion armba a la
conclusin de que no es viable la cosastencia p:.:ll'l.tn entre |as marcas en pugn.'n, pnr tnto, Eﬂnﬁpﬂl‘lﬂt

POR TANTO,
La MMRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELYE

Art. |® REVOCAR la Resolucion N* 998 de fecha 27 de diciembre de 2021 dictada por l-a
Dhreccion de Asuntos Marcatos Litiglokes, ————------—reeremm e

Art, 2® DISPONER & archivo de la solicitud de registro de la marca "FRUTIGUA Y
ETIQUETA®, clase 30, Acta N° 309842018, solicitads a nombee de e firma
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL GOOD

VOTAMESTY |ispgs, MEAEHO D WANCAR Fearmin darws, Aleladn Perrel Lasic Seos drgemims H1L bvg Til Pig 458
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1005 DE FECHA 28 DE DICIEMERE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIQS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUETA", CLASE 71, EXPEDIENTE N* 30984/2018, SOLICITADO POR
ORGANTZACTON NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERMACIOMAL - reees

Asunciin, 3 T 4Fp 00

VISTO: El recurse de apelacion interpoesto por la representante convencional de Frutika SRL contra
la Resoluctn N* 1005 de fecha 28 de T!'Idl,'mhl'-l! de 2021, dictada ;u:.r la Direccafin de Asuntos Marcarios
lmgh;”m'r EEEEAEEmSmuaas s sazassaas

RESULTA:

Que, en fecha 25 de abnl de 3023 se presenta la representante convenclonal de Prutks SRL ¢
mterpane recurso de apelacion contra |a Resolucion N* 1005 de fecha 28 de dicsembre de 2021, dictada por
b DirecciOn de Asurtos Marcaris L plos0s, - oo e e R

Que, en fecha Db de septiernbre de 2023 fue dictada |3 providencia que concedid ol recurso de
gwl_]c"jn Ly ] N TR T T P e ——

Que, en fecha 12 de diciembre de 2023, |a representanne convencional de Frutika SRL express
agravios; dictindose en fecha 16 de diciembne de 2023 1a providencia por la cual se tene por presentado el
escrito de expresion de agravios v se corre Iraslade a la contraparte por todo of término de ley, =i

Que, en fecha 11 de junio de 2024, la representante convencional de Organizacldn No Gubsermamental
Good Neighbors Internacional contesd la exprizsiin de agravion, —---— s

Que, exta Dirvociin [lamd autos: para resalver en fecha on fecha 20 de junio de 2024 e
CONSIDERANDO;

Cue, |a Resoluctdn recurnds considera 5] an conjunio ¥ sucesivimente, e3 posithle aprectar gue
eritre a5 mismas exisren diferencias en ef aspecto visual, como sl tambidn en o aspecto fondtico e
idenidgicn, Exfa direccrdn corsidena e, aungene las mismas compartan fa particula FRUT! en comiin, en su
comjurito son plenamente distinguibles, no existen fundamentos pata evitar o registro de la marca
solicitada y fampoeco para affrmar que tma coexisteroa pacifics entre las mismas no sea posthle_£_ no se
halla incursa en las cauales probibitivas de registro estipuladas en of Articelo 29 de fa Ley de Marcas N¥
L e e e . NN N LS. S —

(Que, se agravia el apelante, ¥ entre otros argumentos expresa; (L.} Safta o ls viste gue FRUTTGLA ex
urte setitacion cke le sfarads marca FRUTIKA, proyuedad de mi representada. La solicitante se limitd 2
wimplemente a alterar la marca registrada (con 30 ados de antigledad en o fertors aecional)
susthiruyerchy la 'K” por “GU" en o gitima silaba Sediora Dvrectore, jacaso esto es suficiente para que la
mysma sea distirts v opueds ser regustrad? Considermmos gue no ¥ ogue nuestr Ley menciona
explicitarmente las causales de profibicidn de un registro de marcas, ¥ gue este amificio s
detalladi e lox inc. 1" v " de la Ley 129495 ./ IV- A ello s agrega que tanto [as marcas rnu?h:; I,.I

mi mandante, comao la saficitade profegen productos SUMAMENTE RELACIONADOS [
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1005 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRD
DE LA MARCA “FRUTIGUA Y ETIQUETA" CLASE 31, EXPEDIENTE N 309862018, SOLICTTADO POR
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL

Que, corresponde & esta dependencia adminstrativa resolver sobre la procedencia o no del recursn
|nt!rpum E B EE B E L HE N F B g o | 0 0 O 5 o o e o o o B 8 R 8 R R e e e -

Que, en primer término, las marcas en cuestitn deben ser analizadas en su conjunto, sin aificiales
desmembraciones, de forma sucesva ¥ no simultinea v, e resultado que arroje 3 visidn en conpunto es el
critetio que debe primar a ls hors de determinar si existe posibilidad de confusiin entre lis mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortogrifico y fonético de la sobcitante *FRUTICUA Y ETIQUETA® Clase
3 v las marcas oponentes "FRUTECA" Clase 2%, 30, 31, 32 v 43, *FRUTIKA FIT" Clase 19, “PURE FRUTEKA
TOMATE" Clasc 2%, "FRUTIKA FREE™ Clase 12, "SALSA POMAROLA FRUTIEA FIT™ Clase 30,"FRUTIKA LO
MEJOR DE LA NATURALEZA® Clase $0°GENESIS DE FRUTIKA® Clase 32, "SOY FRUTIKA® Clase 32,
“FRUTIKA TOMATE" Clase 32, *FRUTIKA FREE" Clase 12, se advierte que fa denominacion cuyo negismm se
solicits contiene idéntica estructera a la regiatrada y comparten 5 letras en el mismo orden de la marca
oponente, De dichas semejanzas ortogrificas se generas una fusrme somilited fondtica, debado que al
pronunciaras una a continctn de la otra, tenemos que la impresion suditiva que generan ambas s muy
umilar, En el siguiente cotefo se puede corraborar las diferencias grifica v fonética entre las marcas en

FRUTIGUA  (marca solicitada), y
FRUTIKA {marca oponente)

Que, estd dependencia adminkstrativa considera qué la denasminacion solicitada "FRUTIGUA®, resulty
indudahlemente evocadora de lo marca oponente "FRUTIKA® y sus variantes. [gualments, se suma ¢l hecho
de que las marcas en coestidn s encuentran en |s misma clase y las relacionadas o la mosma ——————- -

Cue, al realizar ¢l cotejo de las coberturas de les marces analizsdas en e caso de auton, vemos que ls
marca solicitada pretende o cobertura de los sigusentes productos comprendidos en la clase 31 del
clasificador internacional: *Frutas frescas, Frutos secos, comprendidos en fa clase 31 {treints y uno) del
Clasificador internacional”, mientras que o marcs oponente ya posee el registrn de todes los producios en
L ipisna Clase, Facikmente se colige que e contemido de la cobertura &5 amilar y por ende, el consumidor
podiia caer en confusion pues las marcas anahzadas no solo presentan simibtud grafica, sno. que al
proteger ko musmos productos de la clases 31y redaconadas. estarian compartendo los memos lugares de
VAT, FREGH pnr la cual las |'.Il-J!.I.hI|I-|:|i.:]:H de asociuclon de la marca solictante con la upnh:hll,'.. 3 ven
HCreC et s, v s e

Crue, al respectn, e tratadista Breuer Moreno expresa gue s marcas pueden produdr confusidon mds
poT st semejanzas que por sas diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuents las semejanzas v no s diferencies que eslsten entre las marces. Aclando que “en efecin, s
similirud general entre dos marces no depende de los elementos distintos que sperercan en ellis. sino de
las efementos semejarites o de la sermojante dispasicion de esos elementos” Fundamenta est regla, en que
en ba mayoria de los casos, "l confiesrdn ao es un hecho de b casvalidad, sino de la intencion de producir
cornfisianes v de aprovecharse de la repotacidn de unag marca extstente i L inclusidn de elperes

distiretos o Hene ofre fnalidad gue afirmar o .n.'r:rr-."n:rqur lag marcas son mn:mﬂ,mﬂﬂu. ;
forsdo i segunda poede ser uird inutacide die la primera™, <o et e

! oo de (Begnne de o] refusana S benns de b p Comerci Lidomies 1159
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1005 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUETA", CLASE 31 EXPEDIENTE N J0986/2014, sm.mmu POR
ORGANIZACION NO GUBERMAMENTAL GOOD NEIGHBORS PNTERNACTOMAL ~—exaes

Adicionalmente, se debe evitur |3 dilucdn de marcas como I de auros. En efecto, of Dr. jorge
Crtamandi, an su obm DERECHD DE MARCAS, expresi: “la teon@ de fa dificidn he sido cresda para
defender fa relacion marca-products, espectalmente en cuanio aguéila implica ef ongen de dste. S ge
permite que coexistan con dsld DITas marcas .lguaf-es. e.fputhl.lr:u f-:n.iuuud.#p no xabri ef -:lngm dn.- hu:
F e Tha e o L — SRR

Crue, mo s puede pasar por alto o establecido en Art 2 Inc §de la Ley 1294798, ¢l oual expresaments
prichibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para producton
o servicins diferentes, cuando pedieran causar riesge de confusidn o de ssociacién con ess marca,
stuacion que acontece en el caso de autos. Y tersendo en cuents que par el registro marcario lo
determinante e3 proteger o quien tiene uso exchsivo de s marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay nesgo de confusidn al inducir a confusion o ssnciacion 2 la marcs registrada de manera val
que el consumidior purda creer gue tienen uwn origen comidn, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
las muismas. Elal e e P e i S L o TGP v SO 5 51 AN P o] Ll P P PR o B bt a0 P Lo S ety P ST

Que, en conclusidn, tras el andliss precedente. veman que existe similtud suficente de significativa
magnitud. ya que las marcus en pugna contienen elementos bastante asoclables. Ademis. de la refacion de
Clases eXISLEISTES BTIERE LES IISERS, = ---rmemm e bt ns

Que, en base o las consideraciones de hecho ¥ de derecho expuestas, éstn Direccidn armba a ka
conclusion de que no es viable la coexistencia pacifics entre las marces en pugna, por tanto, comesponde
M'mr'fp' rmh‘.nlﬂn rmm'dﬂ. ........................................................................................

POR TANTO,
LA IRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1% REVOCAR la Resolucidn N* 1005 de fecha 28 de diciembre de 2021 dictada por la
Dhrecordm de Annios Marcarios LIEson e e

Art, 3¢ DISPONER el archive de la solicotud de regstro de la marca “FRUTIGUA Y
ETIQUETA", clase 5l Acts N* 30988/2018, sclicitada a nombre de la firma
DRGANIZACION NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIG

A3 NOTIFIQUESE poir il cooesbocnscomsasailing, ...

VOTAMERIE phegs DEACOWOT WIANCAT. Pasmniin hers Abalgiks Prmad Lewiy Metn, drgeratitia BT, b B Py i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1022 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “FRUTIGUA Y ETHQUETA", ﬂﬁnmﬁmwmu.mw:nmm
mmﬁumumwmmmm

Asuncion, ] CEp ik
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por [ representante convencional de Frutika SR.L contra

la Rr:-ﬂlunﬁn N' 1021 de fecha 06 de octubre de 2022, dictada Fl-nl' la Direccitn d:- Astintos Marcurios
Litigioses, ; -—mneme—s —_— - e, R A ALK

RESULTA:

Que, en fecha 25 de abril de 2023 s¢ presenta li representante convencional de Frutika SRL e
imterpone recurso de apelacidn contra la Resolucion N* 1022 de fecha 06 de octubre de 2022, dictada pa-rh
Drirecciin tle ASuntos MaTCEMOs LITBIE, - sttt s

Que. en fecha 01 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
'lFH.'Imm |ﬂ.“'f|'“|m ....................................... e e e e e T T T T T T T T T M R R A AT A R A A AR R

Que, en fecha 12 de diciembre de 2023, la representante convencional de Frutika S.RL exprest
agravios; dictindose en fecha 16 de diclembre de 2023 [a providencia por la cual se tiene por presentado el
escriin de expreslin de agravios ¥ se corre traskado a la contraparte por todo el teemino de ley, ——eeee

Que, en fecha 11 de junio de 2024, 1o representante convencional :Empmﬂuﬂhm
Good Neighbars Intermacional contesto [a expresion de BEraviog - oo

Cue, esta Direccidn lamd sutos pars resolver en fecha en fecha 20 de jumio de 2024, ———rrrmerrrs
CONSIDERANDO:

Que, la Resoluman recurnida considera ) Esta direccidn es del critenie que s bien fa marca
saficitads nene elementos en comin con [ marce base de ks opasicidn, ef vocabilo FRUTT es comdn para
clase, ¥ aquelis coenti cott los elementos distintivos propros que & vielven claramente novedissa ¥ ariginal
elementos que permmtindn wna coexistencla pacifice entre ambas marcax. En consecuencia entendemos que

no carresponde hacer lugar a la opesicidn promovida.... nawhﬂhmm&nwd&h:pmﬁnhmmu
estabiacious en ol Artfculo 20 de la Ley de Marcas N0 JP0498 [, )5 --mremsonanne AR

Que, s agravia el apelante, v entre obros argumentos express: “{.) Safta 2 & vists que FRUTIGUA e
ura pnitacidn de L afwmada marca FRUTIKA, propiedad de mil representada, L2 solicitante se initd &
smplermerite a4 alterar 3 marca registrads (con 30 afiow de antighedad en e ferriforro nacsonall
susntuvendo KT por “GUT en le tieea sflaba, Sediora Directora, Javass estn e suficiente pars qgue la
musma sea distinta v opueda ser registrada’ Conssleramos que o ¥ ogue ntestra Ley mencions
explicitamente las catsales de profibicidn de un registro de mancas, v que este artifico s¢ encuentrs
detallade en los inc. Ty B dela Ley 1294/98 /. IV- A ello se agrega que tanto las m
i marndante, como fa solicitada profegen Jos mismos productos. los comprendidos e clase 32 (TREINTA
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCHKIN N 1022 DE FECHA 0é DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA PIRECCIIN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDHENTE DE SOLICITUD DE REGISTRD
DE LA MARCA “FRUTIGUA ¥ ETIQUETA". CLASE 32, EXPEDIENTE N* 30989/2018, SOLICITADO POR
ORCGANIZACIIN NG GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL - —

Qroee, mrre:]:rnndn.t i e8ta depr.ndem:u administrativa reselver sobre ka pmﬂ:u:lunm o no del recurso
‘nmmm” rrrere e R s e e g —————— rer e e

Que, en primer tdrmino, las marcas en cwestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artficiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, © resultado que srroje ks visién en conjunto es el
crterio que debe primar a la bora de determinar si existe posbilidad de confuskdn entee Lis mismes En ese
orden de ideas, analizando ¢ campo ortogrifico v fonético de la sohcitante *“FRUTIGUA Y ETIQUETA® Clase
12 v las marcas oponesies “FRUTIKA™ Clase 32, 29 y 30, "GENESIS DE FRUTIKA” Clase 32, “SOY FRUTIKA®
Clase 12, "FRUTIMA TOMATE" Clase 32, “FRUTIKA FREE" Clase lly'FlT.nm:.ﬂMEﬁJﬂﬂELA
NATURALEZA (SLOGAN)Y" Cluse 31, se advierte que la denominacion cuyo registro se solicita contiene
idéntica estroctura & [ registrada y comparten § letras en el mismo orden de la marc oponente, De dichas
semejanzas ortogrificas se gener una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarkes una a
contnsackn d¢ la otra, tenemos que la impresién auditiva que generan ambas es muy similar. En el
sigpuente cotejo se puede comoborar lis  diferencias grifica v fonétics entre las marcas en

PUBMAL e i XTI R POEE TP PPN O re T L |

FRUTIGLIA  (marca solicitada), y
FRUTIKA (marca oponente)

Gue, esta dependenca administrativa considera que la denomminacidn solicitada *FRUTIGUA®, resulta
indudablemente evocadora de la marca oponente "FRUTIKA® y sus vanantes. [gualmente, se suma el hecho
die gase bus rrarcas en cuestidn se encuentran en la misma clase y las relscionadss & o misma, —---————-

Coue, al realizar el cotejo de las coberturas de las mareas analizadas en el caso de autos, vemns que la
marca solicitada pretende la cobertura de los siguientes productos comprendsdos en fa glase 32 del
clasificador Intermacional. “Bebides a base de frutas; bebides de rumos de frutes; zumos de futas
smoothies (batidos de fhtas); néctares de frutes sin alcohod; jugos de frutes; extractos de fruras sin alcohol,
bebidas de fritas sin akcohol; bebidas de jugas de frutas sin alcohal: preparaciones pars elaborar bebidias,
comprendidos #n la clase 32 (treinta y dos) del Clasificador Internacional. | msentras que [ marcs oponente
posew en su registro la cobertura de oy siguientes productos de la clase 32 = Distingue los prodoctos de fa
clase 12, tales como jugos de fintas y las bebidas o base de frutas, Jas gaseasas ¥ otras bebidas no alcoholicas
feon exclusidn de los vinos sin alcehol), jarabes y otros preparsdos para hacer beludes”, Facilmente se
cafige que & contenido de la cobertura es similar y por endee. el cotsumidor podria caer en confissin paoes
lus marcas analizadas no solo presentian ainidisasag E:l.'.'l.ﬁ-l.".lu T o (e al W“IWFW
glases 32 v relacionadas, estirlan compartiendo los mismos lugares de venta, razim por la cual las

posibilidades de asociacion de ks marca solicitante con la oponente. se ven acrecentadin —— -

Que, al respecto, e wratadints Brever Moreno expresa que las marcas pueden producie confessbn mis
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuents las semejanzas ¥ no las diferencias que existen entre Ias marcaes. Aclamando que “en efecro, fa
atimifliteed genersl entre dos marces no depende de los elementos distintos que spareecan en ellay, sino de
law elementos semefantes o de fa sermesante disposicidn de esos elementos” Fundamento ests regla, en que
e la mayoria de bos casos, Y confuside mao ex un hecho de by casvalidad, leﬂﬂﬂrmn '
canfusicnes ¥ ae aprevecharse de b reputacide de s marcs exmtert ) inclerdh
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1022 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "FREUTIGUA Y ETIQUETA", MRMH'MMUEMWR
CORGANIZACKIN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIOMNAL -
distiintos no Hene ofre finalidad gue afirmrar o soxfener gue fas marcas son mconfimdibles, r.u.lnn:h:l o1 eJ
Fervdon fa seguncls puede ser una tmitacion de la preimera™. - —seerem e

Adicionalmente, s debe evitar la dilucién de marces como & de autos. En efecto, el Dr, Jorge
Otamench, en au obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “fa feorfa de [ difucidn ha sido creada para
defender la relacidn marce-producto, especialmente en coanto aguélla implica el ongen de éste. 5 se
permite qae Coexistan con ésta otras marcas \guales. of puiblico consurmdor ya no sabrd el ongen de los

J‘H‘l:ldlll.'rn.'l ':'__JI'J ......................................................................................................... .

Que, no ¢ puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc Fde la Ley 129498, ¢l cual expresamente
prihibe el registro de signos idénticos o similares pani los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes. cuando pudierin causar resgo de confusidn o de asoclacion con esa marca,
situacion gue aconteoe en el caso de autos. Y fensendo en cuents que pura el regstro marcario Jo
determinanie es proteger d quien tene uso exclusivo de la marcs contra terceros y que en ol casa de autos
claramente hay riesgo de confusldm &l Inducir-a confusidn o asociacion & la marce registrada de manera tal
quie el consumidar purda i:ru'rqu!tw:rm un n-ngm comuim, results Lnl.r!.ab!! lo coexistenicia padﬁumtre
[0 T RMIES, ~reeet et A SR rh Tl h

Que, en conclusidn, tras el analiss precedente. vemaos qoe existe similitud suficients de significativa
magmitud, ya que las marcas on pugna conbrenen clomentos bastante asociables. Ademis, de la refacion de
clasts existentes erbre ks mESIas, -o- e e oo e e e

Que, en base 3 las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, éstd Direccidn armiba a la
conchsion de que no es vishle la coexistencia pacifics entre las marcas en pugna, por tants, cormesponde
PO i P I P P TE — eeememeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee -

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art 1@ REVOXCAR la Resoluckdn M= 1022 de fecha 06 de Drnﬂlrl-d.ll!lﬂ'ﬂdlﬁid.lpﬂth
Mreccién de Asuntos Marcanios LiZiosns, «ressssssaaassmmsseesssssssm .

Are 1% DISPOMER ¢l archive de la solicitud de regstre de la marcs “FRUTIGUA Y
ETIQUETA", clase 31, Acta N® 309892018 wsolicitsda a nombre de la firms
ORGANIZACION NO GURERNAMENTAL GOOD

! et b Dvwcti1 1 e Prigieidad maluminel. Sigeesnendenss de ndwnia y Dsveeom Golinisia, 2om
UETTAMENET, e TR OF MARC A8 Femeas deps, Aulls Peror Drsis Bewns digestina T By T Pag 91l
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Resolucitin N* ug J ]
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 997 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE

REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIGUA ¥ ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 309902018, SOLICITADO
POR ORGANIZACTON NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIMAL -+ -sssssrsasesmeacasansas

Asuncion, 9 7 477 M
VISTO: El revurso de apelacyon mterpuesto por la representante convenoonal de Frutika 5L contra
la Resolucidn N* 997 de fecha 27 de dmamhte de 2021, dictada pnr la Direccidn de Asuntos Marcarios
Litigiosos, ¥; - - eramsanspaaden st
RESULTA:

Que, en fecha 25 de abrif de 202Y s¢ presenta |a representante convencional de Prutika SRL &

mterpone recurss de apelacion contra la Resolucion N* 997 de fecha 27 de diciembre de 2021, dictada por la
Dereccion de ASUntos Marcarion Litigiosot, === e e bttt e e

Que, en fecha 06 de septiembire de 2023 fue dictada |a providencia que concedid el recurso de
L B T R LR S

Que, en fecha 12 de diciembre de 2033, la representante corwencional de Frutlka S.RL expresd
sgravios; dictindose en fecha 16 de diciembre de 2023 1a providencia por la cual se bene por presentado el
excrito de expresion de agravins v se corre traslado a la contraparte por todo o término de ley, -=oeeeesrmeeae.

Quid, en fecha 1 de jumis de 2024, [ representante convendional de Drpmﬂbnﬂnﬂlm:muﬂl
Good Neighbors Internacional contesta |a expresion de agravios. -

Que, esta Direcoién lamd autos para resolver en fecha en fecha 20 de junio de 2024 ——--—

CONSIDERANDO:

Que, |a Resalucién recurnida considera ..} en conjurto ¥ sucesivamente, es posible apreciar gue
enfre las mismay existen diferencias en of aspecto viswal, como asi tambidn en of aspecto fonédtico e
deovdgice. Esta direccidn considers due, suncgue s muimas compartan b particala FRUTT en comiin, en i
conjunto son plenamente distinguibles, no exsten fundamentos pam evitar ef registro de fa marca
soltcitada v tampoco para afirmar que wna coexistencra pacifica entre s mismas no sca posible. /. ne se
falle incurss en las cousales pmh.lbmm n': reﬂu-n-n .|‘_-|I'.'|F.I..I|'.'rdn.l e el ..-‘-rﬂr.‘.l.i.l'n 20 de la L.:-g-' de Marvas N7
[T, T 7 ) S — o rrT— L —

CQue, s agravia el apelinte, ¥ entre otros argumentos expresa; () Salts 4 L vists que FRUTIGUA es
urr imitacide de la afamada marce FRUTIKA. propiedad de mi representada. La solicitante se limitd a
simplements 4 altersr fa marce registrada (con 30 sfos de antigledsd en el territono pacionall,
sustitipendo f@ K™ por “GU" en la diima sitaba. Sefora Directors, jacaso esto es suficente para que fa
miisivid sea distinta ¥ pueds ser registrada’ Consideramod gue no ¥ ogue niestra Ley  menciond
explicitamente las causiles de prohibicion de un registro de marcas, ¥ que eshe artificio =& encuentra
detatlado en los inc. " y g™ de Iz Ley 1294798 /4. IV- A ello se agrega que tanto \as marcas pegistradas
r manicdante, covno s sclicitada protegen productos SLUMAMENTE RELACIONADCS ()
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 997 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “FRUTIGUA Y ETIQUETA®, CLASE 35, EXPEDIENTE N* 30990/2018, SOLICITADO
POR ORGANIZACKIN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERMACTOMAL wreerres et esmnsiinsinns

Que, c-nrrﬂpund-r: & #51a dependun:u adrminstrative resolver =.uhre- s pm:edt-m:a o 110 -::lel FECUISH
interpuesto. - - ssa ML

Quie, en primer térming, las marcas én cuestion deben ser anallzadas en su conjunte, sin artificiiles
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto #s e
criterio que debe primar a ks bora de determinar ¢ existe posibilidad de confusion entre las mismas, En ese
orden de ideas, analizando & campo ortogrifico y fonético de la solicitante "FRUTIGUA Y ETIQUETA" Clae
18 ¥ v las marcas oponentes “FRUTIKA® Clase 32, 1% y 30, “GENESIS DE FRUTIKA® Clase 12, "S0OY FRUTIKA®
Clase 32, “FRUTIKA TOMATE" Clase 32, “FRUTIKA FREE® Clase 12 v “FRUTIKA LO MEJOR DE LA
MATURALEZA (SLOCANY" Clage 32, se evidencia que en la denominscidn cuyo regstro se solicita la
desinencia es disimil 4 la registrada (GUA vs, KA), siendo stmilar Gnicamente ¢ vecablo *FRUTT, lo cual
deviene irrelevante al ser de uso comin, como s analizard en el pirrafo siguente. De dichas
particularidades criograficas sefialacas se genera una diferencia fondties, debudo que o pronunciaras una
a continuackon de la otra, tenvernos que | impresien auditiva que genersn ambas no es similar. En el
sbgulente mtﬂu ae pm.lde corfoborar las  diferencias grifica y fonética entre las marcas en
P'LIE'I'IE """ L R R L P e P N R NS, —

FRUTIGUA  (marca solicitada), v
FRUTIKA (marca oponente)

Que, adicionalmente, esta Direccidn considera oportuno traer a colackin los argumentos doctrinarios
il Prof. Dr. Andirés Sinchez Herrero, quien en su libro “Canfusin de Marcas® exphica respecto a las marcas
complejan cuanto sigue: “E mevo fecho de whilizar o didoo SIER0 que compone (g marca, para utilizedo
P DHHUFHE  C0n - TS plEnEnnae e i BETE B0 ReCeEnNLEmante Jmp.l'rea Lt PEUS IMAMTHE SERN
rovafundidies. ™ Asi bas cosus, vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficients par
thclinar la balanza o favor del r.-.-.-ﬂ'm.m. mds alin I'-EmEﬂl:lu- en cuenta bos demat elementos analizados en
conpunto en & presente resohucion, - R T -

ue, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar lo posible confundibilidud es s existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado, 8i bien es owerto que enire las denominaciones
FRUTIGUA (solicimida), y FRUTIKA (oponente), v comparte ¢ vocablo “FRUTT". existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segin la bidsqueda realtzada en el
sistema informidtico de la Institucian, también se encuentran registradas las murcas: FRUTIFTT, clase 15,
Registra N* §52500 a nombre de CHRISTIAN JOSE MINDIKOWSKI HUME: FRUTILANDIA, clase 35, Registro
MW" 3460395 a nombre de LEONCIO ADRIAN DUARTE VELAZQUEZR, FRUTIZUM, clase 15, Registro N© 547168 4
nombre de FRANCISCO DANIEL ENCINA LOPEZextremo que demuestra la coexistences pacifica de la
mismas dentro del mercado v que mal podris e wtular de la marca oponente pretender utilizar con
exclusividad un vocablo con el cual ya COEXISTR PrEVIBMENIR, « - ome e

Croe, desechando el anilisis fondtico-gramatical, queda pendiente dinmir s etquetas en pugra. Al
respectao, vemos que no existe simifitud suficiente nl mucho menos corsderable o de st Ve
maghitud, va que [ soliotidy posee una etigueta que contiene la denominacidn en letras fde color ve

*dmcher Hemweru, Andnds. “Civsiusyde oie Alvrran” Filibncal Lo Loy Asuniid 210 ST
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCKON N* 997 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUETA®, CLASE 35, EXPEDIENTE N* 10990/2018, SOLICITADD
POR ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL - acasssas

mirntras que @ gponente cuenta con la denomimacitn en betras de color verde pasto y el punto de la rmr.l
“i" en forma de haoga, todo esto dentro de un fondo blanco. En sintesin, ambas marcas son diferentes,
disimiles, originales v distintivas una de la otra, en todos los planos de comparseiin. -——--——resemme- —

TaTCa oponents

Eﬁﬂ" Frutika

&%

Que, en base a kas conarderaciones de hecho v de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabifidad de la solicitud de registro, ests Direccidn considera que es un signo con caracteristicas
propias, y que no existe nesgo de confuson ya que, analizada: en conjunto, no existe similitud suficiente
entre |as marcas en pl:lm'lu Conforme 4 lo anteriormente E:r!pl.l-ﬂ.'l'n gorresponde confirmar fa resoducion
FOCHTIC, e e LSRR S Spete gt IO [P ol Mot s

POR TANTO,
LA HRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. |® CONFIRMAR la Resoluctdn N* 997 de fecha 27 de diciembre de 2021 dictada por &
Dareccion de Asuntos Marcarios Litifiosos, e oo i

Art, i® DISPONER ln prosecucton de tamites de la soboted de regatro de la marca
“"FRUTIGUA ¥ ETIQUETA®, clase 35, Acta N* 30990/2018, solcitada @ nombsre de la
firms OQRGANIZACION NO  GUBERMAMENTAL GOOD  NEIGHBORS
INTERMACIORN AL - -

A3 NOTWFIQUESE por Cédula ——veeemms vy
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 834 DE FECHA 17 DE MAYD DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EM EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SANCOR
BERE ADVAMCED 3 Y ETIQUETA”, ELA.EEH' EXPEDIENTE N* 2938472022, A NOMBRE DE PHARMA
ENFANT S A sesamssssansa e

Asuneon, E F ey

VISTCE ef recurio de apelacion interpuaesto por el representante convencional de PHARMA ENFANT
S.A. en contra de la Resolucydn N° 834 de fecha 17 de mayo de 2023, dectada por la Direccion de Marcas,

e e o & o 48t o e s o sttt
RESULTA:

Que, en fecha 16 de junio de 2003 se presenta ef representante convencional de PHARMA ENFANT

SA, e interpone Recursn de Apl:hl:lﬁn #n contra d: |i| H.l.'l-lﬂl-nr-lﬁn R LT d# l'ri:h-l 17 dl.' mi:r-n de 3023,
dictada por la Direcridn de Marcas. - ares s S i kA K

Gue, en fecha 28 de agosto de 2003 fue dictada & prowdences qoe concedid el recurso de apelacidn
L I L == e £ e 2 -

Que, en fecha (4 de octubsre de 2023, o repreésentante convencional de PHARMA ENFANT SA
expresd agravios, Esta Dhrecoidn tiene por contestads [ expresion de agravios y Hama autos para resobver
e fewehia 10 de aenbime Qe BT e e e

CONSIDERANDO!

Quee, s mencionada Resolucion considers que: ) Quee [l solicitud de registro de L marca SANCOR
BEBE ADVANCED 3 ha srdo presentada pars amparar los productos de s clase 29, Qe habiéndose realizado
le Buisgueds de antecedmrtes de b citada marca, se ha constatado [a existencia en dichs clase de i marca:
Expedients 2004-1411622 Denomipaciin SANCOR DULCE BE [ ECHE Clase 29 Registro 433241 Titawlar Sancor
Cooperativas Unidas Limitada (ARL Expediente 20051500509 Denominacidn SANCOR MOZZARELLA
TRAIMCIONAL Clase 29 Registro 437055 Tituler Sancer Cooperativas Unidas Limitads (AR}, Expediente
20051545363 Denominaciin SANCOR DULCE DE LECHE Clase 29 Registro 493548 Titular Sancor
Conperstivas Urides Limutaca (AR) /. Comertarfe; Que las denoinifraceones son cas) idéntices, muy
semejantes, ro podrin tener coexistencia pacifica. en una misma clase, sin crear nesgo de confusidn emstre
tos confusidn entre fos consamidones. - mrhmrdrmﬁ:mﬂpd#arﬂmhﬁ'dchhrmdu
Adarcax, m:lh:.'ui:a.r.lfn-ml'inruda.- - - e e e e e

Que, entre obros argumentod, se agravia el apelante y manifiesta; 7. ) &5 impormante mencionar & la
Sra. Directova, que ef titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA es
accionits en e sochedsd de mi marndante PHARMA ENFANT SA. tal como lo podemos ver en un fragmento
del Acta de Asambies cifads @ continuacicn, fa cusl adiuntamaes enteramente &f fnal de este escnto con fa
apostitls correspondiente . Asf mosmo, cortemos con una actlorescodn firmada y debidamente
apostiluda por ef btular de fas marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDWS LIMITADA,
femiendo on cuena goe l3 presentacidn ¥ posterior regrstro die las marcas no canstiteyen pava ellos aingtn

resgiy de confunides nf ruupm'n- rringeh acto de compelencis desieal debido s gue son ramas de produccidn
e E T e L

Que, corresponde a esta Treccion resobver sobre la procedencia o no del recrso interp
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCKON N* 834 DE FECHA 17 DE MAYD DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCHIN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR
BEBE ADVANCED 3 Y ETIQUETA®, CLASE 29, mmmwmummaummnam
'EHI:I'AHT 5.!...----""-"" i e

Quie, antes ce entrar 3 anulizar el fondo de la coestidn, esta Dreccion considera que o puede ser
pasada por alto el hecho de que los utulsres de les marcas en pugna: SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS
LIMITADA {tirudar de les marcas base de rechazo) v PHARMA ENFANT S.A. (trular de ls marcs solicitida)
son ka misma persona perfdica, lo cual se constata mediante el Acta de Asamblea de fiecha | de noviembee de
2021, en la que se resuelve: *_Por su parte, SanCar Couperativas Lnidas Limitada, £ su cardcter de demice
docionista gitular de acciomes Clase 8, que actualmente representan o dies por clente (10%) del capital
social, consttwde en forma simultines en Assmblea Expecial de la Clase B de Acclones, resuelye desigrar al
Ar. Maoricie Anfonio Startond como Sindice Tl per la Clese B, v 4l 5S¢ Gustave Luciano Billingfiest
vovmo Sindico Suplente para la Clase 8 /. Modificar b denominacidn social de MEAD JOHNSON
NUTRITION ARGENTINA S.A. 3 “PHARMA ENFANT 5.A.." ¢ igualmente esto se canfirma con la sutorizacion
firmada y aspostillada por SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA (titular de las marcas base de
rechazo}, documentos presentados por PHARMA ENFANT S.A (titular de & marcs solicituda),-----—-—------

Que, dichio es1o, nos resulta logios suponer que SANCOR DULCE DE LECHE, SANCOR MOZZARELLA
TRADICIONAL MAESTROS QUESERQS, SANCOR DULCE DE LECHE, SANCOR REGGIANITD MAESTROS
QUESERCS, SANCOR YOOGS, SANCOR QUESABORES, SANCOR QUESABORES LIGHT, SANCOR, SANCOR
LECHE CHOCOLATADA, SANCOR LECHE BIO BALANCE A+, SANCOR LECHE EN POLYO (marcas base de
rechazn) y SANCOR BEBE ADVANCED 3 {murca solicitante) pertenecen a una misms famile de mercas,
propiedad del mismo ttulsr ¥ que s permitimos [& coesdstencia de las mismas, no exige despo de
confussém alguno, ni mucho menos perjulcio pars su propeetaro.

Que, en base a las consideracsones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabitidad de ka solicitud de registro. esta Direecitn considera que es un signo con caractersticas
PrOpaas, ¥ &n VISE @ que no s incurre en ninguna de las prohibiciones estabdecidas en el Ar é v domas
concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, coresponde revocar la resolucian recurrida. - -

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVYE

Art 10 REVOCAR la Resoducaon N° 834 de fecha 17 de mayo de 2029 dictada por la Direccidn
B 1 i ey R ] L e A B P L G e e T T

Art, 1% ORDENAR la prosecucidn de tramites de la solicitud de registro de la marca
"SANCOR BEBE ADVANCED 1 Y ETIQUETA®, Clase 29, E;pedu_-nlr N* 28472072,
volicitada o nombre de FHARMA EMFANT B — s EE
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 928 DE FECHA 8 DE JUNIO DE 2023, DICTADW POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SANCOR
EEHEFHEI!.I“UH?ETHJUEM CLASE 29, EEED[EIH‘EWIEIMWE&MHHHEDEHMMEHFW
e ek L o S O A oS N S R STl U P N

27 SFP 0N

VISTC: &l recurss de apelacion interpuesto por el representante convencional de FHARMA ENFANT
S.A, o contra de [a Resolucian N 928 de fecha 8 de junio de 2023, dictada por ls Diveccson de Marcas, y;----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de agosto de 2023 se presenta  representante convencional de PHARMA ENFANT
SA, o mlerpone Recurdéo de |'|.'|:|-Eh|:1|:|t1 et contrd de I:.l H-Iﬂ.r.lh:l:ﬂh'n MY 978 de Fl:i:h.n E |:||.- ||.|:|1|l.|- dr 202%,
dictada por la Direccidn de Marcas, - e s we s

Cee, en fecha 0 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedio ef recurso de
U L BT L T . e e e e ---

Que, en fecha 25 de octubre de 1023, e representante convencional de PHARMA ENFANT S.A.
expresd agravios; Estu Direccidn tiene por contestada la expresion de agravios y llama sutos pars resolver
e fecha 30 de ortubre de 02, e e

CONSIDERANDO:

Quwe, s menclonada Resoluckon considera que: ¥_J Que b solrcitud de registro de la mares SANCOR
BEHE PREMIUM ha mido proseritada para ampanar fos productos de fa clase 29, Que habiéndoese reafizado la
bebscueda de antecrdentes de fa cotada marca, se ha constatado [z existercra en dicha clise de la marca:
Expedierite 2011-112648]1 Denominacidn SANCOR BEBE PLUS 2 6 A 12 MESES) Clase 29 Registro 352844
Tiular Sancow Cooperativas Unidas Linitada (AR), Expeddiorte JOLF- 1229772 Denomumacian SANCOR
QUESARCRES HEBRAS FINAS fhsr.!‘?.ﬂrgl'.lrm FORATY Titelay Sancor Ceaperatives Lirnictas Lirmitacla (AR
Expediente 2013-1354274 Denominacidn SANCOR YOGS LNGHT Clase 2% Registro 436810 Titular Sancor
Coaperativies Unides Liritada (AR Expediente 2003- 1354275 Denawminacidn SANCOR YOGS LIGHT Clase 29
Registro 435322 Tivular Sancor Cooperativas Unidas Limitsds (AR}, Expediente 2003-1354276 Denominacidn
SANCOR YOGS LIGHT Clase 29 Registro 435227 Titular Sancor Cooperativas Umdas Limitada (ARL
Eqmdimﬂ'r 20111354277 Denomipaciin SANCOR YOGS LIGHT Clase 29 Registro 55324 Thhlar Sancor
Conperalivas Unides Limitads (AR) ../ Comentario; Que las denominaciones son cas) dénticas. muy
semeantes, no podrin fener coexistenca pecifice, en wna misma clase, 50 crear mesgo de conflsion entre
tos canfusiah entre fos -n;l.lulu'.mld'n."ﬂ pn-r]'n e de r.mﬁ:nmdaldﬂ .i.l'tkl'.hrd a7 de |'.i .'_r.-)- L0 de
Marcas, fo ha lugar @ fo solicitado -~ mmmeea b b

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ¥ manifiestas %) o5 importante mencioner a la
Sra. Directova, que o Hitwdar de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA o5
accionista on fz saciedad de mi mandante PHARMA ENFANT SA. tal carmn Jo podermas ver en un fagmento
et Acta de Asambles citada @ continuwacidn, b coual adjuntamos enteramente af final de este escrito con la
apostills correspondiente /. Asi mismo, contamos con one - autoriackin frmade v o
apostillada por f bitwlar de a5 marcas antecedentes SANCOR COOPERATTVAS UNID
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 928 DE FECHA 8 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SANCOR
EEEMYMA- MEHMMWIHW!IAMMMHFM

riesgo de conftsan mi J'll':l'ﬂ'-'-li'-l'ﬂ' FF-erglfﬂ ATHeS R PR TER A dm:'ea.l'dehdu i a.,luu ST Faetas e ,um::fun e e]
F COMSUTctov sl qifarsrias. . - e e e e e

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

Que, antes de entrar a analicar ¢ fondo de la cuestion, esta Direccidn considera que no puede ser
pasadn por alto el hecho de que los ttulares de lis marces en pugna: SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS
LIMITADA (mfular de las marcas base de recharo] v PHARMA ENFANT S.A. (titular de la marca solicitads)
wan la misma persona juridica, lo cual se constata mediante el Acta de Asambles de fecha | de noviembre de
2021, en la que se resuddve: “_Por su parte, SanCor Cooperativas Unidas Limitada, en su cardcter de tiuco
acciowusta titwlar de scownes Clase 8, gue acrualmente representan of dies por chento (10%) del capital
social, constitiido en forma simuitines en Asamibdea Expecial de le Clase B de Acchones, nesuedve desigoar al
&r. Mauricio Antonio Startar come Sindico Tl por (3 Clase B, v al Sr. Gustavo Lucrano Sillinghuersr
comao Sindico Suplente para fa Clase B L. Modificar la denomingcidn social de MEAD JOHNSON
NUTRITION ARGENTINA S.A. 8 "PHARMA ENFANT SA. " ¢ igualmente exto se confirma con la autorizacion
firmada v apostillada por SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA (eitulsr de las marcas base de
rechazo}, documentos presentados por PHARMA ENFANT S.A {btudar de la marca solicimmda ), eemseeames

Que, dicho esto, nos resulta kgico suponer que SANCOR BEBE PLUS 2 (& A 12 MESES), SANCOR
QUESABORES HEBRAS FINAS, SANCOR YOGS LIGHT, SANCOR CALIDAD PARA CONFIAR TODA LA VIDA,
SANCOR SHIMY FULL CHOCOLATADA, SANCOR YOGS, SANCOR, SANCOR LECHE CHOCOLATADA,
SANCOR BIO BALANCE A+, NATURALMENTE PURA Y NUTRITIVA, SANCOR LECHE EN PCLVD, SANCOR
CALIDAD LACTEA INTERMACIOMAL {marcas base de rechazo} v SANCOR BEBE PREMIUM (marca
solicitante) pertenecen a una misma familia de marcas, propiedad del mismo tioular y que si permitimos La
cooxstencia de las mismas, no exste nesgo de confusion alguno, ni mucho menos peqm;_.._-. [T &L
POPAETARRD. - ommemee oo emeneee peesnmmnnoaas

Que, en base & las consideraciones de hecho y de derecho expurstas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccidn considers que &3 un signo con caracteristicas
propeas, ¥ €n vistd a que no se incurte en ninguns de lay prohibciones establecdas en ol Art, & v demis
cancordantes de la Ley N* 1294/98 de Marcax, corresponde revocar la resolucion recurrida, ———--——eeeeee-

POR TANTD,
LA DHRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROFIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Are 1v REVOCAR la Resoluciin N° 928 .:I-,- fecha & de junio de 2023 dictaca Frnrh Dhteccitn
de Marcas, - Fernanna A EEE it inpiei o

A ¥ ORDENAR la prosecucion de trimutes de la selicitud de registro de s marca
"SANCOR BEBE PREMIUM Y ETIQUETA", Clase 25, Expedients N® Himﬂ'ﬂ.
solicitada a nombre de PHARMA ENFANT S.A.—— e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1215 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2073, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA *SANCOR
EEWMTE’MA‘ CLASE 05, EEFEDMH‘“IMAWEEWE}FM

dAsungion, E? CFR nag

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencoional de PHARMA ENFANT
S.A en contra de |a Resalucian N° 1215 de fecha 28 de julio de 2028, dictada por la Direccidn de Marcas, y; —

RESULTA:
Quie. en fecha 0% de agosto de 2023 se presenta of representante convencionil de PHARMA ENFANT

SA e interpone Recurso de .I'-'|.|ZH!|!.l|:bEI1'| en contra de la E:,-m]unﬁn N2 1215 de fecha 18 de pulm die 202,
dl.l:lld:rpn'rl.p Derecoitin de Marcas, - R — e e —

Que, en fecha 20 de lEp'hrrnhm de 2023 fue -l:hml.'lil ln j-'ll'"l'l'lu"l'd-l?l'ﬂ:l-i que concedit #f recurso de
apelacidn intorpuestn - el R P T e e L e s T o P

Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A.
expeesd agravios; Esta Direccion tene por contestada la expeesion de agravios y llama autos para resaldver
e fecha 10 de ootubre die 2023, - e e

CONSIDERANDO:

Que. la mencionada Resolucidn considers que: Y.} Que habiéndose realirado 3 bisqueds e
antecedentes de b citada marca, se ha constatado s existencia en dicha clase de la marca: L. SANCOR
BEBE Clase 5 Registro 317718 Tiular MIN LS. Holdings Lic (US)../. Comentanio: Chee las denominaciones
son cast idiénticas; muy semeantes, no podein lerer coexistencis pacifica, en ume miseia clase, sih crear
Hesgo de confisiin entne fos confusidn entre fos consurmidonss.- por o que de conformidad al articulo 6%
che fg Loy 1294/98 dle Marcas, o ha lugar a I solietbadi - = - mmeme e g e e

Chee, entre otros srgumentos, se agravia el apelante y manifiesta: ¥..) ex impoytante mencionar 7 M
Sra. Directora, que el ntular de la marc antecedente MIV US. HOLDINVGS LLC ps accionists en 18 soctedad
de mu mrandente PHARMA ENFANT 5A, tal como lo podemos ver en un fragmento del Acta de Asamblea
citadd # continnacidn, # cval adjuntamos enteraments of fGoal de este escrito con la apostills
correspondiente /., La empresa MIN LS, HOLDINGS LLC o5 wna de fas principales interesadas en registrar
das marcas de SANCOR perterecientes 8 PHARMA ENFANT 5.A. en 3 linea de leches para lactantes, en vists
de ser acciomista de dicha ermpresa tal como demostramaos en este escrito L. Por lo expuesto mds arrmba, &5
ipuae ol tihular de fa marca antecedente MIN LLS. HOLDINGS LLC no presentid oposicidn a 2 manca solicitads
por mi mandante, paesto gue es simamente mpartante ef regstro de b marca soficitads e risestro p.m ¥
fa mrixma no interdiers en Jos imtereses del titular hase de fa marca antecedersie..

Cawe, comesponde 2 exta Direccion resobver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, .- .-

Qe antes de entrar & analizar o] fondo de la coestion, esta DirecciGn considera que no puede ser
pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna MEAD JONHSON
ARGENTINA 5.A (ttular de la marca base de rechaza} v 8.A, (titular] de la

_'l.-..

by, Claudia

sy [ @ermd

[Ererrim sored ok I | kithrih
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCHKIN N* 1215 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCHON DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR

EEEE-FHEH“IH‘!E“QTIET&* CLASE 05, EXPEDIENTE N® 181532072, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT
A ST B R G B

solicitada) son s mima persona ;urldjcu. bo cual e constats mediante «l Acta |.'|r Aramblea de fecha | de
noviembre de 202, en la que se resuelve: S Modificar f denomunacion social de MEAD JOHNSON
AUTRITION ARGENTINA 5A. a "PHARMA ENFANT 8A..° aduntada por el representante de PHARMA
L R ) T L P Y A e PP LRI T L) DOy L L St PP PSPPI T L

Que. dicho esto, nos resulta lopco suponer gue ambes marces SANCOR BEBE (rarca base de
rechazo) y SANCOR BEBE PREMIUM (marca solicitante) pertenecen a una misma familia de marcas,
propiedad del mismo ttular v que s permitimos | coedstencia de las mesmas, no exiate riesgo de
corhaain slgune, il muchs Menos PErUIckS PUrs s Propletanin. —— - e

Que, en base a las conssderuciones de hecho y de derecho expuestas, habigndose realizado e examen
de registrabilidad de la sobcitud de regatro, esta Direcoitn considera que es un SgRo con carscteristicas
propias, y o0 Vista @ que no e incurre en ninguna de ks prohubiciones establecidas en |,-I ArL &y dzm.'m
concordantes de la Ley N* 129498 de Marcas, corresponde revocar [a ressducidn recurmida. -

POR TANTO,
La GIRECTORA GENERAL INTERIMNA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art, 18 REVOCAR la Besolucidn N® 1215 de fecha 28 de julio de 2023 dictada por ks Direceitn
T e

Art. 29 ORDEMAR la prosecucion de trdmites de la solicitud de registro de la marca
"SANCOR BEBE PREMIUM Y ETIQUETA®, cluse 05, Expediente N* 151532022,

solicitada a nombre de PHARMA ENFANT S« s iommmssmmmsanes b s
"
A'if: LA
Al i

|y Prossped |4
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 758 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEIMENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR
I!Ema'l.:rmlE‘rmqusm' CLASE 29, mmwulmaumnumm

—l
Asuncion, 4 A5

VIETO: ¢l recurss de apelacidn mterpuesto por el representante convencional de PHARMA ENFANT
BA. en contra de ln Resoluckin N° 735 de fecha 1] de mayo de 2023, dictada por la Direceidn de Marcas, yi---

RESULTA:
Quee, en fecha 07 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de PHARMA ENFANT

S.A. ¢ interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Beoluckdn N® 755 de fecha [ de mayo de 2023,
ihictad F.;_-d-[‘]]"ﬂ_-.:[.ﬂ;h B B S, == e e e s e e A B S48 A S S A SRR 2

Que. en fecha 20 de lelfmhrr de 2023 Ful.- -'l-u:l:dil s flm'l-'u:h'nm que concedsd el recurso de
qﬂlnﬁl’l II'I!r'I'FHIﬂtI.'I' TerTTRETTITTTTTTTT Tl s T —— =TT - 3

CQuiet, en fecha 25 de ocwbre de 2023, el representante convencional de PHARMA ENFANT SA
express agravios; Esta Direccidn tene por contestada la expresion de agravios ¥ llama autos para resolver
B0 FEehia T e b g H B, o e e e o i s e e e e e e P £ 4 2

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucian caonsidera que .. Que la salicited de registro de s mars SANCOR
WEBE SUPREME ha sido presentads para amparar fos producton de la clage 29, Que habséndose realizado fa
brizgqueda de antecedentes de o ctads marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de [ marce:
Expediente 2013-130879% Denominacion SANCOR. VIDA Clase 29 Registro 191513 Tindar Sancor
Copoperstivas Unidas Limitaca (AR) Expediente 2005-1354274 Denorminecidn SANCDR YOGS LIGHT Clase
29 Registro 438610 Titwlar Sancor Coaperativas Unidas Limitada (AR) Expediente 2004-1411622
Denominactdn SANCOR DULCE DE LECHE Clase 29 Registro 43524) Titular Sancor Cooperativas Unidas
Limitada (AR}, Expediente 20151345363 Denominacian SANCOR DULCE DE LECHE Clase 29 Registro
483702 Titular Sancor Cooperativas Uniday Limitada (AR), Expediente 20151551148 Denominacion SANCOR
SHIMY FULL CHOODLATARA Clase 29 Registro 480937 Titular Sapcor Cooperativas Uinidas Limitada (AR
Expediente 200161662590 Derominacidn SANCOR YOOS Clase 2 Registro 443202 Thular Sancor
Coaperativas Uinicay Limitac (AR), Expediente 2006- 1862593 Denarminactdn SANCOR QUESABORES Clase
29 Regrstro 442821 Thular Sancor Cooperatives  Umidas Limitada (AR)  Expediente 2016-1675451
Penominacidin SANCOR QUESABORES LIGTH Clase 29 Registro 445209 Titular Sancor Cooperativas Unidas
Linitada (AR, El.pniﬂ.'ﬂtd 200177008 Denaninaciin SANCOR Clase 29 Registro 432028 Titular Sancor
Cooperativas  Unadas  Limitada  (AR)  Expediente 20080811026  Denomunacidn  SANCOR  LECHE
CHOCOLATADA Clase 2% Registro 463064 Titular Sancor Cooperativas Unedas Limitada (ARL Expediente
JO9- 984431 Denogndraciin SANCOR LECHE EN POLVD Clise 29 Reglstro 497049 Titular Satecor
Cooperativas Unrdas Limitada (AR) Comenfana: Que a5 demominaciones san  casr l.!-. ILEy

fos conflsidn entre ns consumidores.- por fo que de conformidad af articulo 6% de s
Marcax. o ha lugar-a fo soBcita, -5 e e e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 755 DE FECHA 11 DE MAYD DE 2073, DICTADA POR LA
DIRECCIHON DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SANCOR
BERE SUPREME ¥ ETIQUETA", MEH MH‘I!I!MLAH‘JHHEEDEWEQFM
SA - it

Jue, entre OIros arguimentos, @@ agravia ¢ apelante y mandfiesta; Y. ) o3 importanie mencioner a L
Sra. Derectova, que of tiwlar de s marces antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA s
aecionistd en i sociedad de my mandante PHARMA ENFANT 5 A. tal comao fo podlemon ver en unn fragrienio
ded Acta de Asarmbica citada @ continuacion, b cual adiuntamos enteramente af final de este escrito con f
apostitla covrespondiente A Asl mismo, conlamos con une autorieacdn fimadas y o debedamente
apostiflada por el titwlar de las marcas anfecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA,
tentendn en ctenbe gue f presentacidn ¥ postenor regestio de b marcas po constituyen pars oflos ningun
riesgo de confusidn r tampoco ningin acto de m.rnp..-tmnu desleal debito 4 qur Serth FavTias f.l'f.-pruufun air
¥ comsenmidor final difirentes.. % «———

Que, corresponde # et Direccion resolver sobre 3 procedenog o ne del recurss interpiestoe.——— -

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, esta Mreccidn considera que no puede ser
pasades par alto el hecho de que Jos titukares de [as marcas en pugna: SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS
LIMITADA (titwlar de ks marcas base de rechazn) y PHARMA ENFANT S.A. (tinalar de ls marca solicitada)
son fa misma persons purkdica, lo cudl se constata mediante ¢l Acts de Asambles de fecha | de noviembre de
2021, en la que ge resuelve: “_Pov s parte, SanCor Cooperativas Unedas Linvtaids, en su casicter de dnco
accionista Btular de acciones Clase B que actusimente representan of dier por ciento (10%) del capiral
sociad, constitiuido en forma stmultinea en Asarmides Especial de ln Clase 8 de Acoiones, resueive designar af
Sk Murncio Antorpo Stortond oo Shedico Titusar por fy Clase B v &f Sr, Gustavo Lisctang Bilinghurse
comp Sindico Suplente para fa Clase B ./ Modificar fa denomimacidn socal de MEAD JOHNSON
MNUTRITION ARGENTINA 5A. i “PHARMA ENFANT 5.4 "e igualmente sty se confirma con bs sutorzscidn
firmads ¥ apostillada por SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA (ttular de las marcas base de
rechazo), documentos presentados por PHARMA ENFANT S.A (tituler de ls marca solsctada) -———— Ha

Que, dicha esto, nos resulta [dgico supener que SANCOR VIDA, SANCOR YOGS LIGHT, SANCOR
DULCE DE LECHE, SANCOR SHIMY FULL CHOLATADA, SANCOR YOGS, SANCOR QUESABORES,
SANCOR QUESARORES LIGHT, SANCOR, SANCOR LECHE CHOCOLATADA, SANCOR LECHE EN POLVD
(marcas hase de rechazs) v SANCOR BEBE SUPREME (marca solicitante) pertenecen a una misma familia de

marcas, propiedad del misme titular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe esgo de
EIJI'LrLH.H'.'ﬂ'J ‘u“-l:l-l a I'l1|.ll.|'|r.l| MeEnoL IH'I]UEHF F.Irl HLI P.I'ﬂFII.En.TIn. e o e ey M EEEE IR LN NN N EEDLEAEEE L DA

Que, en base a Las consideraciones de hecho v de derecho expuestas, habigndose realizado el examen
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCKIN N® 755 DE FECHA 1l DE MAYD DE 2073, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR
HEHEEI.I'FHE.II.-IETEI'I{;UFM' CLASE 29, EEPED[EHTE:W MEHHMEAWEDEHAHMEHFAHT
C 3 A TR LR LR BB e

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELYE

Ar |® REVOCAR la Reseducidn N 735 tlefn ha 11 de n1-l;md-l.' 2023 dictada por la Direcoidn
de MarTcas, «oes s mamm anp EEREE T T PPTT T T PR PP S8 BT T PR RS-

Art. 28 ORDENAR la prosecucidn de trdmites de Ia solicined de regisiro de |a marca
*SANCOR BEBE SUPREME Y ETIQUETA", CLASE 29, Expediente N* JS1S0V2022,
solicitada a nombre de PHARMA ENFANT E..l'u.,_.-—_._h\ ---------------- -

e

Art, 3¢ HU“FE':F-FEEE- T r:._.:f.f....._. ra

AFrghy)
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Resatucienve_[) |/ 1 'f}

POR MMEMMMH‘MMH&MMD&MWWW&MW&M
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SANCOR

ﬁm&m?mwﬂr CLASE 06, EXPEDHENTE N 18129/2022, Ammmmm

ASRENCHAM,

VISTC: el recurso de apelacion imterpuests por el representante canvencronal de PHARMA ENFANT
S.A. en conitra de Ia Resolucion N* 1309 de fecha 03 de agosto de 2023, dictada por la Direcoian de Marcas, v,

RESULTA:
Quee, en fecha 09 de sgosto de 2073 se presenta el represeritante cotvencional de PHARMA ENFANT

S.A, e interpone Recurso de Apelacion en contra de |z Resolucidn 8% 1309 de fecha 03 de aposto de 2023,
chctada por la Direccidn de Marcas, -—---—— - e e e R R EE TR

Que. en fecha 20 de septiembre de 2023 fue dictada |a |:|1‘1:|'n|:|.|.'n|:|n |:[|.Il,- ::m:tdh'r :-I recurso de
:I.Fei.inﬁnml!:rpnunl:n b SRR

Que, en fecha 25 de octubre de 2023, ¢l representante convencional de PHARMA ENFANT SA.
expresd agravios; Esta Direccidn tiene por contestada b3 expresiin de agravios v llama autos para resolver
eh fecha 30 de vrtubre de 208, - s s s e

CONSIDERANDO;

Que, |la mencionada Resoluckén considera ques .0 Que habiéndose realizade 2 bidsgueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado fa existenca en dicha clave de Is marca: _ /.. SANCOR
BERE Clage § Registro SI3708 Titwlar MIN LIS, Holdings Lic (US)./L.Comentano: Que las denominaciones
son cadl idéntichs: muy sermefantes, no podran tener coesistencia paciiica, en wna mizma clase, s crear
riespo de confusider entre Jos confusidn entre log consumidores. - ;.tnr L] qwﬂarmﬁmmdiﬂ articulo A2
de fy Ley [29498 de Marcas. no ha lugara o solicitado, =%« e

Que, entre otros angumentos, se agravia el apelante y manifiesta: 7.} &5 importante menciornar a &
Sra. Directors, que & titular de o marcs antecedente MIN US HOLDINGS LLE ex acoionists en Ja sociedd
de mi mandante PHARMA ENFANT 5A. tal como lo podemaos ver ert un fragmento del Acta de Asprmivles
citada & contimmacidn, fa cusl adntamos enteramente al fimal de este escrito con la apostilla
correspandiente /.. La erprese MIN US HOLDINGS LLC rs tnd de las principales interesadas en registrar
las marcay de SANCOR pertenecientes 8 PHARMA ENFANT 8A, en b lines de feches para lactantes, sn vista
de ser acrionista de dicha empresa tal como dermastrames en este escrtn /.. Por lo expueesto mds armba, es
geret ef [eelar ofe \a muares apdecedente MIN US. HOLIINGS LLC po presenis oposicidrs o L marca soficitads
piw i mandante, presto gue es signamente importagite o regisiro de la marca solicitada en nuestro pais y
& misma no interfiere en los intereses def ttelar base de la marca amiecedente.. " -t

Que. corresponde & esta Direccibn resolver sobee B procedencia o no del recurso Interpuesto.—— -

Que, antes de entrar a analizar el fondo de ls cuestidn, esta Direccién considera que no puede ser
pasado por alto el hecho de que los undares de las marcas en pugnn. MEAD ]il:I-I!"II-IWH
ARGENTINA S5.A (titular de fa marca base de rechazo) v F
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1309 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2033, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR
BEBE ADVANCED Y ETIQUETA", MEHMH‘HM&WMWW
A, rennamrn s s nas
soficitada) son lu misma persona juridica, lo cual se mmr.ml medante e Acta de !uthlua de Fﬂ:hq I de

noviembre de 202, en b que se resuelve: © Modificar b denominacidn socal de MEAD JOHNSON
NUTRITION ARGENTINA 5.4, 2 "PHARMA ENFANT SA_" adjuntada por e representante de PHARMA

Que, dicho esto, noe resulta légico suponer que ambas marces SANCOR BEBE (marca base de
rechazo) y SANCOR BEBE ADVANCED (marca solicitunte) perteriecen & wna misma Gmilia de marcas,
propiedad del mamo ttular y que s pearmitimos b coexistenca de lis mismas; no existe nesgo de
confusidn alguno, ni mucho menos permuicio Para S0 PIOPIRTATIO, ==r=ssss s

Crue, en base a las conmidersciones de hecho v de derecho expuestas. hubkindose realizade of examen
de registrabilidad de lu sohicitud de registro, esm Direceidn considera gue es un signo con caracteristicas
propias, ¥ en vista a que no se mcurre en ninguna de las probibiciones estableadas en e Art. 6 v demis
concordantes de la Ley N* 12949 de Murcas, cormespande revocar ba resolucidn recuprida, —-———eeeeeee

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELYE

ATt 1® REVOCAR la Flru.ulud:in N* 1309 de 1-:1:}:1 03 |:||.' apgosto de 2023 dictada por s
Direccion de Marcas, - . A P T o R R

Amt.2®  ORDEMAR la prosecucitn de trimites de la solicitud de regstro de la marca
“SANCOR BEBE ADVAMCED ¥ ETIQUETA®, clase 05, Ehped:eﬂteﬂ'lim
salicitada a nombre de PHARMA ENFANT SA_----rrrmreres :

At 3 NOTIFIQUESE - ooeees

J-.i.ll‘liul.'u HMI;E graldis
Lisgrnmy Lirmeal

=il |1l:|."||..|I.-JJ il
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N" 711 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MISS
mmnmfmmrmas mwmﬂmnmuﬂ
DE CARMEN T L ANDA QTR N G et

-
1 I

ASUNCISN, !? CEP QUi

VISTO: ¢ recurso de apelacitin interpuesto por el representante convencional de CARMEN
YOLANDA QUINONEZ GODOY en contra de la Resolucida N 711 de fecha 24 de abril de 2024, dictada por la
Dm h MirLIHI r: bl kS e e e L L L L LR e e e e  ——

RESULTA:

Que, en fecha 05 de julio de 2024 se presenta ol representante convencional de CARMEN YOLANDA
GUINONEZ GODOY e interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucion N° 711 de fecha 30 de
abril de 2021, dictada por ks Direccitin de Marcas, = sm=rrrmmmmmm e i s se st dis s n s aasans

Quee, en fecha 12 de julio de 2024 fue dictuda la providencis que concedio € recurso de apelacitn
“-“'rr]-l"'lnln_ o e s R B T B i e e e i e e o B B R R SR B R R

Quie, en fecha 31 de jubo de 2024, of representante convencional de CARMEN YOLANDA QUINONEZ
CODAY expresd agravios. Esta Direccion tiene p-ut contestada la -.-:q-:ru.:ﬁn dis hg_mrnm. ;.- Ihm: aLrtos pm
resalver en fecha 06 de agosto de 2024, —remrmmeerre -

CONSIDERANDO:

Que, la menconads Resolucidn consdera que: L) La soficitud de registro MISS ELEGANCE
PERFUMES & COSMETICOS ha sido presertads pars amparar fos servicios de [a elase 55 gue habidndose
restlizaddo la bisqueda de antecedentes de la citada marca , se ha constatado b existencia en dicha clase de
fa marca "ELEGANCIA COMPANY”, registrada con ef con & nidmere 492197 en fecha 20 de septiembre de
AN ¥ con of registro N® 536149 en fecha 20 de diciembre de 2021 a fivor de CHEN CHLUING CHANG;
Cormentario: Qete, amibay denomimaciones son sl idinticas, muy semeiantes, mo podrdn tener coexistencs
pacifics, en wnd misma clese, st crear fesgo de confusidn eritne fos consurmidones, por fo que de
conformidad &l Art, 6° die la Ley 1294/98 de Marcasno ha lugar a fo solicitado——— s -

Que, entre-otros argumentos, se-agravia €l apelante y mansfiesta ¥..) Lis marcas purden coexishr
paciicamnente en ¢f mercado o fazdn de gue 3 marca solicitanbe solo tlene en comiln fn palabra Elegance,
sfenda @ visdn de confunto come su prorunciacidn totaimente diferente, por tamte so poded crear
canfusidn al piitilico consumidor../. Adenris la marca de mi mandante s encoentra acompafiads por uma
etqeets fo que fis hace distirtivay ung @ ofre_/. Ambas marces ewstin formadas con sentido propéo, no
salg por lener una pronunciaciin difererite. por lo tanto, @ mama solicitads posee suficiente grado e
distincicn v novedad frents 3l marce registrada v lis mudftiples concedidas_ /. Podertes concluir que la
citada Ley prohibe ef monopolio registral de témuinos de wso comidn. Sir embango, fos mismos pueden
mchifrse 3 COnpUNeos Marcaios mertras que cuenten con ofros etementos que o hagan novedoso P:'.Fl:! mo
preden pretenderse ef monopobo o exclusividad sobve ls misma de manera afslada../ QT
Sefiora Direchora Mmmmmmmfmldnmmmdu H.F:I'F-H.FII;!E.ﬁ
2 et EEE e PER

Que, corresponde o esta Direccsin resolver sobre la procedentia o no del recuro kg
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 711 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MISS
ELEGANCE PERFUMES & COSMETICOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 036912023 A NOMBRE
DE CARMEN YOLANDA QUIRONEZ GODOY--—---

Quee, en primer lugar, vemos que o) inocar el andliss de s denominaciones debe tenerse presente
que el mismo sed realizaco desde una visid de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin
artificiades desmembrackones ¥ cuyo objetivo e advertir si B percepaon de ura de las marcas puoede ser
asociads con [ otri De ests maners, cormesponde 3 esta instancis administrativa determinar si las marcas
MISS ELEGANCE PERFUMES & COSMETICOS Y ETIQUETA . ¢lase 15 (solicimda), ¥ ELEGANCIA COMPANY,
clase 35 (base de¢ rechazo) |:u|:t|=n O ) ST tnnrunl:hl:lu en ¢l mercado, tras un analiss desde la ﬁprn a de
o eveniindes consumidores, - [Ae— R S R A BN A EEEEAi Sl sibibiss

Quae, al respecto, expresa of Dr. Brever en sy libro “Tratado de marcas de fabrica ¥ de comercio” gue:
“Para aprecur b posibuldad de confusidn no son determmartes los diversos detalles, seno by caracterisbcas

tipicas. [§ impresidn general v los principales elementos ded signa®. En ese arden de ideas, si bien es cleno
que entre ks denominaciones analizades we comparte el vocublo “ELEGANCE/ELEGANCIA®. no

necessfamente causardn confusién en el seno del poblice consumidor pues, en so conjuMo, son
diferentes una de ta otra, ya que |& solictds se compane de uma denomnackon compasesta ¥ un slogan
PERFUMES & COSMETICOS, v haciendo una investigacion mis adentrada en internet, sobre el significado
de ln palobira en idsoma inglés ANSS ELECANCE |a cual significa Sedorita eleganciy mientras gue la marca
registrada s compone de dos vecablos cuyo significado es empresa de sleganci, o5 sl que, ambas, dejan
una mmpresidn diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusidn entre dichas marcas. Se
puede percibiir a simple vista ba diderencia existente entre lag mismag; e e

MISS ELEGANCE PERFUMES & COSMETICOS Y ETIQUETA.  (solicitada), y
ELEGANCIA COMPANY (base de rechazo)

Quwe, se puede cunchur con merdiana clandsd ¢ue, las marcas en pugna MISS ELEGANCE
PERFUMES & COSMETICOS Y ETIQUETA (solicitada), y ELEGANCIA COMPANY (registrada) mvo se leen de
| ismia manerd, ssendo foneticamente disfmiles y por ltll:!l'i.'IIJE.ll'.l'.I‘ ef el |:r.1.1-|-'.d'u antenof, no repru.enmn liw
misma idea conceptual.---- LACAdee i i S sy e s

Que, sty Direccion considera oportuno trier 3 colacion los argumentos doctrinarios del Prof, Dy
Andrits Sinches Herrera, quien en su fibro *Confusion die Marcus® explics respectn a las murcas complisgay
cuanto sigue: "Bl mero hecho de utilizr o dnco signo gue compone i marca, para utilizadlo en confunto
con oy elementas, &n offa marca, me necestnamente implics qiie esas marcas sean confindibles. ¥ Asl,
vemos que ¢ hecho de compartr un vocable, no es elemento sufickente para inclinar la balasea a favar del
recharo, mias adn '.!'nu:tuﬂu en cuenta los demis elementos analissdos en conjunto en la presente
reEsGICIRL, « P R T T T NN EE L -

Que, de las diferencias ertogrificas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fes
distincyin fondtica; debido que al pronuncirles une o contimucion de la otra, enemos quu.- 1 unp:m.:rn
auditiva que generan ambas-es bastante disimil, — e e

Que, en el caso de autos, la distintivided esth demostrads en el analisse en conjunto ya que ;mhm
marcas én pugna conthenen dlementos fuertes de fantasia, son diferentes, disimiles. onginales43 Vs
una de otra en todos los planos de comparacdn, de eflo se colige que fﬂﬂ :
confunkin en & seno del pablico consumidar. ———crrm e Hprrerrreener

ANCLUER W, Perbend: Trebadio e marrms e thnn e ¢ ok comen i, Dlinmia Bidsio Boessais daas ivdi
A inrtes Ferreen, Argfein 1 sty o svas™ Bl La Lev Asunoswy, 2003 il
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Resolucitn N*

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 711 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024, ICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MISS
ELEGANCE PERFUMES & COSMETICOS ¥ ETIQUETA®, CLASE 35, EXPEDIENTE N" 03691/2023 A NOMBRE
DE CARMEN YOLANDA QUINONEZ GODOY-- s easesammscnnnns s e

Que, sdicionalmente, queda pendsente dirimir las ctiquetas en pugna. Al respectn, vemos Giee no
existe similitud suficiente ni mucho menos de conuderable o signiicativa magnitud, 1o cual se puede

percibir en e siguente cotepge —--— e EE T R P A E I S

marca solicitada marca registrada

 §
?-:ﬁ;‘

ikhd DAL
f— Frud '

Crue, en conclusion, el signo solicitado podrd coextstir pacificamente can el antecedente, en igualdad
de condiciones, va que es un signo con caracteristicas propias que la hacen diferente, original ¥ distintiva
de su antecedente, por lo que podra darse una coexistencia pacifics entre las mismas, Conforme a lo

anteniarmente expuesto, Lu:ln's1.lur|-.|11 tevescar 1n resolucion recurtida. - TR R TINA T I EEEL 4S8 A44SR

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA FROPIEDAD [INDUSTRIAL
RESUELYE

Art 19 REVOCAR la Resalucion N* 711 de fecha 24 de shnl de 2024 dictuda por s Direccidn
I.1l.":'|-‘|-i|'l.'-3h = e o e e e B e e B o B B B B e

Art 20 ORDENAR la prosecuciin de trimites de la solicitud de registra de la marca MISS

ELEGANCE PERFUMES & COSMETICOS Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N°
0369172023, solicitada a nombre de CARMEN YOLANDA quuﬁmm;:upﬁ-?mk

Art. 38 bm”ﬂ'.’ESEpﬂrL{-d'l“ AR PR R SRR | _—3'!::[ J?fi....-..---.-jl!ll_.
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POR LA CUAL SE COMFIRMA LA RESOLUCION N* 411 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DEE LA MARCA “FESTIVAL
ANIMADO", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 261332022, A NOMBRE DE TV ACCION §.A.xrnnszsmmsemassmsmsaaa

Ammci. 4 7 gfp 2

VISTC: ¢l recurso de apelaciin interpuesto por el representante convencional de TV ACCION
SA, encontra de la Resolucidn N* 611 de fecha 13 de abnl de 2023, dictada por la Direccidn de Marcas, vy

RESULTA:

Que, en fecha 09 de jumio de 2003 3¢ presents la representante convenoional de TV ACCION SA. &
interpone Recurso de Apelacion en contrs de la Resoluckin N* 611 de fechia 13 de abril de 2023, dictuda poe
ki Dirvochfin de MARCEL — et r—————— -

Ques, en fecha 11 de ju.1|n de 2023 fue .ﬁn:ud; s pm-'ﬂdrnm ql.u: nn;;-dm- |:I FOCUMND |:||,- lpr|d::||’.'l'|
interpuesto,--- rer ver

e, en fecha 08 de aposto de 2025, o representante convencional de TV ACCION SA. express
uggravios; Esta DMreccidn tiene por confestada la r.-rpumn!ln de ngnl.rl-m. y larma sutos p:ruudm en fecha
17 de ervero de 2034, —-r—-—r-r aays i o L 44 L e o ¢ e

CONSIDERANDO:

Que, la menoonads Resolucidn coneders ques ¥.) Que haliéndose realizado of examen de
registrabifidad de la citad marca, dsta Dineccion consadera gue [a misma incurre en las proluteciones de b
Ley II94/%8 de Marcas, que dispone que o poeden constitr marcas: Art. 2 fnc e} _os gue conststan
enterEmerie o un Sgne que sea of nombre gendrico o desgnaciin del producte o servicio de que se trae,
o quie pueda servie en of comertio para calificar o descrbir alguna caracterisisca del producto o senvicio,
denomimscidn se considers descrptiva p sn distrtividad alguenas con relacidn o fos servicios que desea
proteger,- En consecuencia no ha fugar a lo solicifadn ittt

[Quie, enfre Gtros argumentos. st agravia of apelante y manifiesta: 5., En ese sentidn, of A- QUO no fia
considerade of hecho de sl mandanie o3 propietana de 1s denceninecion FESTIVAL ANIMADO en fa clase
1 y s amplarmente conocida en of mercado por su programacion.  Esfa situscidn cnesa insegundad

juridica puiesto e couno ey powible que s misma denominacion que ya foe concedida por [
admirustracrdn aforn sea rechamds con un argumento desprovisto de AMORREnTn - seeesmia—.

Que, correspande 2 esta Direccidn resalver sobre |3 procedenci o no del recurss integiests. -

GQue, il come lo expresa ol Art, | de la Ley N® 1194/98, |as marcas $on signos que sirven para distinguir
prochuctns o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacitn. marcaria, ciertas
restricciones para o registro de una marca; es decir, dichas limitacsones @ 1a hora de considerar la vighilidad
del registro marcano se encuentran para precautelar otros derechos o ntereses, tan validos como e
derecho o comutituir Wha MARTE - ssssmmsimamiiiii

Quie, #n primer hugar, de acuerdo a o expresado por la misma apelante, vemos que | Te la
miarca *FESTIVAL ANTMADO e la combinacidn de dos vocablod, FESTIVALL "Confunto de fepie JeAFIEs
{
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 611 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE HMDDEHEEMWEEMM'FEEIWAL
ANIMADCY, CLASE 41, EXPEINENTE N* 26133/2022, A NOMBRE DE TV ACCION S.A.

decicadis 2 un artinta o & wn arte’"y ANIMADC: “ady. Alegre, divertido; ad. Dicho de un Jugar: concurmdo:
ad). Datade de moitmiento.* e decir, hacen referencia 2 un ambiente festiva, creativa y di expresan
F i L e Tt Py RN SR A R KSR A S W A L G A A A AR I TN e S R N S : it FET P TR AT

Que, u los efectos de determinas & la solicitud de repotro de marcs "FESTIVAL ANIMADO® resuits
genérica pary el servicio que pretende amparar, debemaos preguntamaos si dicha denominaciin constituye
Ia designacson usual del servicko que sobicits. En ese orden de deas, la cobertura de servicios solicitada
dentro ded nomenclador es un factor clave al momento de determinar fa genericidad de la solicitud de
autos, En est sentido, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de lop sigulentes servicios de la
clage 41: “Servicios de entreteniniento, educacidn, fomecidn, actividades deportivas ¥ culturaies®----—— -

Que, b denominacion solicitada "FESTIVAL ANIMADO", es sin lugar & dudss, absolutamente

descriptiva del refenido servioo y de ninguna manera puede decirse que es amplemente evocabiva, va guo
como denominacion, sélo describe el sentido o significads conceptual ded servicio i ser ofrecido, -———

Que, ahondando sun mas en el andlisis, el Dr. jorge Otamendt, en su obra DERECHO DE MARCAS w
refiere o la diferencia entre las desdgnaciones descriptivas v las evocativas, diclendo: *Existe una lined
divisoria tene entre Jos sigmos evocarvos regutrables y los descripthos gue no lo son. Los sgnos
evocativos dan una idea de cuidl es ol producto o servicio en cuestion o solve g componentes o
CRraCievisticas, A veves Mids que Una ided, se trata de una certeza ¥ esto es Idgico puesio gue, de o
contram, la marca serla enganosa. Bl signo descraptive trmbidn deggna exfar mismas caracteristicas,
funciones, desting, origen, calidad, componentes. etodtera. Lo diferenciy estd én gue fr designacion
descriptiva s fa necesania o osudd pars aguello gue se desenbe, La evocativa stempre tendrd en se
confarmacian algun elemento que i3 hard, en menor o mayor grado, de fartasia. Al concederse ura marca
#vocahva no se guits del dovnitice peiblico ninguna palabire que se ose para descriibir caracteristics .:IH.u.rm
de productos o senvicios. No sucede lo mismo s se registrase una designacidn descriptiva ™ .

Que, respecto o las designaciones genéricas. el Dr. Ctamend expresa; *les designaciones genéricas
definen no directamente el abjeto en causa, sino ke categoria, la especie o of génera. a los que pertenece ese
ﬂbﬁn_- e e e e e e T T 0 00 R0 R 0505 06 8 i i - e i s i g

Crue, en base al andlisia de los pirmafos precedentes, se colige que, o solicitud de autos s§ define al
servicio que pretende identificar, por tanto, existen impedimentos insuperables para que la marca
solicitads poeda prosperar eén registro, pues, se halls inserta dentro de |5 prohibician establecida en el art
2% inc. &) de ln Ley N* 1294/98 de Marcas que expresa: . o podnin registrass como marcax 0L fos que
CONSSHIN enderanerte & un Signo gquoe ses ol nombve pendrico o designacidn del producto o servion de
QUE s¢ trate, o que pueda servir en ef comenio para calificar o describir alguna caracterfstica del producto o
[T | g SR PP PREERE T FFFR St e T T T R R e A RS S 4 8 5 8 5 8 8 S 8 it i e

Que, en base a b consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose
de registrabulidad de [a solicitud de registro, #sta Direceidn arriba 3 |2 conclusidn i es'yishle su
registro en esad condiciones, por tanty, corresponde confirmar la Resolucidn recurndy. -  a—

."H |"| fas tl.“"“ll i F
I|I-1-l-ﬂ--ﬂ-I-.-li-HI-I:I-lI-l.-I'-Ill..I. sllln
“DERECHD DE LANCAY = |nrpi Cldmrnls ¥ DA CARA, Abelada Permal, DT - Pal Té
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Resotucitn H‘D;-E!- ﬁ

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 611 DE FECHA I3 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL. EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FESTIVAL
ANIMADCY, CLASE 41, EXPEDIENTE N* 26133/2022, A NOMBRE DE TV ACTION S ~wmcneeemesemsmmreeeeeaas

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRIAL
RESUELYE

Art. 18 COMFIRMAR |a lt-::nlm;u:m B® &l de fecha 13 rJ: ubril de 2023 -|:|II.‘;!|JdJ. |.'u:|r la
Chireccidn de Marcas. - sirrizmsesrees -— .

A 29 ORDENAR el archivo de la sabiomud de registro de la marcs “FESTIVAL ANIMADO",
¢lase 4], Expedients N® 26133/2022, solicitada o nombre de TV ACCIOM-5A, oo .
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 607 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCIGN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICULA
19 FUNCION, CLASE 41, EXPEDIENTE N* 26128/2022, SOLICTTADA POR TV ACCION SA -

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por ks ropresentante convencional de TV ACCION
S.A., contra fa Resolucidn N* 609 de fecha 13 de abril de 2023, dictads por la Direccin de Marcas, y; <o--s.

RESULTA:

Gue, en fecha 09 de junio de 2023 se presenta [a representante convencional de TV ACCION S.A. ¢
interpone Recurso de Apelacidn on contra de la Resolucion N* 609 de fecha 13 de abril de 2023, dictada por
g T e U U L T U L SR T SN S S

Que, en fecha 11 de julio de 2023 fur dictada la providencia que concedsd of recurso de apelaciin
|n1-gr-||'|_]-|'_|-5gn e e e e e e e e o e o e B B L B i .

Crue, en fecha 09 de agosto de 2023, [a representante comamcicnal de TV ACCION S.A. expresd
agravios. Esta Direccadn tiene por -:un:uradn In -E:t'p'rruﬁn du,- Agravien y Ihmu. s ]:uar.. resolver en fecha
04 de septiembre de 2023, —oeeeeinnnns _ e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: 5.} Qe habidndose reatizado of sxamen de registradulidad
dler L3 ertacls marcs, dsta Direceidn considera que 12 misma nourre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Mfarcas, que dispone no peden constiar marcas At 2 Inc o) lox gise consistan enteramente €n 6o signo
qeee sed of nombire gendrico o designacidn del prodiscto o seevicio de gue se frale, o gue poeds servir en of
comercio para calificar o deseribir alguna camcteristica del producto o servicio, fa demminacidn se
cangders descriptiva st distintivided alguna con relacidn 4 [os servicios que desea proteger,-, En
CONSETLAOICIE N Rl B & 80 SOl I, 7 oo -

Que, entre otros argumentos, se agruvia la apelante v manifiesta; 5. ) En ese sentido, of A- QUO no ha
considerido ef hecho de mi mandante s propietania de b denominecidn LA PFELICULA TELEFUTURD en
les clases 38 y 4 y es amplismente conocida en ef mencado por su programaciin. A esto sumamos of hecho
de que las denomunscrones: LA PELICULA 1* FUNCION, LA PELICULA 2¢ FUNCION, LA PELICULA ¥2
FUNCION estuvieron registradas @ su nomibre hasta of afio 2019 y results que, ol volver a solicitar &
cencesion die las i, son consideradas gendricas. Exta sittacidn causa insegunidad jorfdica puesto que
centior s posible e b misma denominacidn que ya fue concedida. por la administracidn ahora sea
rechazaca con un argumertto desprovisto de fmdamenio” ... b

Que, cormesponde a esta Direccidn resalver sobre la procedencia o no del recusso interpuesto,—————

Que, en uso de las atrthuciones otorgadas por 13 ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabslidad para s correspondiente concessim del registro de una soficitud de marca, na gilo
debe considerar la ausenca de oposiviones o antecedentes, sino que el Bigno no se encuen)y
dentro de las prohibiciones que establece La ley reguladora, velundo stempre por elinterés gen -_1
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 60% DE FECHA I3 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DMRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICULA
1% FUNCEON®, CLASE 41, EXPEDIENTE N* 26128/2022, SOLICITADA POR TV ACCION S.A.

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven pars distinguir
productos o servicios. Sin embargo, s& encuentran reguladas en la propia legedacion morcana, clertas
restricciones para el registro de una marca; o8 decir, dichas imetaciones a la hor de considerar |a viabilidad
ihel regivtro murcario se encuentran pard precastelar otros derechos o intereses, tan vilidos como e
derecho a constibull Una magea - - oo Femmmes s -eee - -

Que, en primes lugar, de scuerdo o lo expresado por li misma apelante, vemos que Lo solicited de ls
marca "LA PELICULA 19 FUNCION" #s lo combinacion de cuatro elementos, donde predominan los
vocablos PELICULA: *Obra cinematognifica'® v FUNCION: “Ropresentacion  de un eFpECTiCL,
especialmente teatral, o provecoiin de una pelicula™, es dear, hacen referencia a |a [ﬂ'-:lrnm:'lm imicial |:|-t
PO e

Que. @ los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LA PELICULA 12 FUNCION®
resulta genérca para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarmos sl dicha denominacidin
constituye ta designacion wsusl del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la coberurs de servicios
solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar li genencdad de |a
solicstud de autos. En ese sentido, la marcs solicitante pretende obtener la cobertura de los slguientes
um:m;delngh:_ﬂ. mmmmmmw;

(use, la denominacion solicitada LA PELICULA 18 FUNCION, s sin lugar o dudas, absolutamente
descriptiva del refendo servicio ¥ de ninguna manera puede deciree que e simplemente evocativa, va que
como denoninacian, silo describe ¢l sentido o significads conceptual del servicka a ser afrecido -

Que, respecio a las designaciones geniricas, el Dr. Otamendi expresa: “las designaciones genénicas
defimen po directamente ef ohfeto en cilsd, Emﬂ}amtegﬂ.rr-l. thEuengﬂkauq:Epu&m&m
ﬂ.r]ln'ﬂ'.l A e - .y

Que, ahondando ain mas en el andlisis, ¢l Dr. Jorge Oamendi. en su obra DERECHO DE MARCAS s
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, dicienda; *Exste una linea
dnisora tenue entre ks signos evocativos registralies ¥ los descriptivos gee mo fo son Los sigros
evocehves dan ung idee de cudl o5 ol producto o VoD on CESTIGN © FolNe SUS COMPOTETHES ©
caraclerticas, A veves, mis gie unid idea se treta de wna certea, ¥ esto e Idgico puesto gque, de o
covravio, o marce serla engatosd El signo descriphye mmbién designa estas mismes carscterisicas,
funciomes, desting, orgen, calidid, componentes, olofters. La diferoncia estd en gue [s designacsdn
deserptive es la pecesurs o usual par sguelle gue e descibe. La erocativa srempre fendrd en st
coriformaciin algin slemenio goe i fard, en menar o mayvor grado, de fantasia Al concederse Lna imanca
evocelive no se quits del dominio poblive ninguna palabre gue se pse paral describsir carscterivtics algana
de productos o servivios. No sucede fo imismo i e regatrase uta dexgraciin descrptive™ ——-—————

Gue, en base al analisis de los parrafos precedentes, se colige que, la sobicitud de autos 5.2
servichs que pretende identificar, por tanto, exlsten impedimentos insupershles para g
solicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla insertn dentro de la prohiluacion ests

'nr“ B 105 on ool 1" A Mgl

ep= i dar gs Teme il Sl
" "THEMECH 38 MANC AR - [oge Sl W Fil CARS, Aliriride Priet, 1017 = Fag, ™
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resovacenl 7 4/

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 609 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
nmmmmﬂmmmmmmumum
19 FUNCION®, CLASE 41, EXFEDIENTE N* 26128/2022, SOLICITADA POR TV ACCHON S.A -rersrsasssermsaennss

2® inc. el de ka Ley N® 1294/98 de Marcas que expresa; .. Mo podrdn megistrarse come marcas: _ /0 los gue
COnsian enferamente on un sgoe que sed of nombre gendricn o designecidn del producto o servicio de
guae se frate. o gue poeds servir e ef comercio pars calificar o deserihir algune caracteristica del producto o
B T, e e T T T T T T R R T § 888 b 528 8 B i 5 5 e i e -

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de regutratslidad de la solicitud de registro, ésta Direccign amba a la conclusion de |:|u1! no es viakle su
FEgstro en esas condechones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurmda, - wree

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. ¥ CONFIRMAR la Resoluctan N* 609 del 13 de abril de 2023 dictada por la [Mreccion de
B T B . v e e s e B B o g £

Art, 29 ORDEMNAR el archive de la solictud de registro de la marca “LA PELICULA 10
FUNCION®, cluse 41, Acta No. 26128/2022, solicituds

ArL 3w Hm'_'_"_ ..................................................
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 607 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, ICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LA PELICULA
28 FUNCIGONT, CLASE 41, EXPEDIENTE N* 26124/2022, SOLICTTADA POR TV ACCION 5.4

Amancidr,, 37 STR MW

VISTO: El recurnso de apelacion interpuesto por la representante convencional de TV ACCION
SA, contra ka Resoluoidn N° 607 de fecha 13 de abrl de 2023, dictada por la Direcendoy de Marcas, y; -

RESULTA:
Que, en fecha 09 de junio de 2023 se presenta 1a representante convencional de TV ACCION SA. e

interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidn N 607 de fecha 13 de abril de 2023, dictada por
la Direceidn de Mansas, -———-- e e 4 e e e e e e e T T AR EEETTA AR R LI CEEEESAEEEE

Cuwe, en fecha 1l de jubo de 2023 fue dictads la pmlm:ler:cu qu: concedit el recurso de :pehnﬁn
IFLEEPILIESALL e mr o e e cemmmmmmeee e aas -

Quie, wn fecha 11 de julio de 2023, 3 representante convencional de TV ACCION A expresd agravios,
Esta Direccidn tene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de

T R

CONSIDERANDO!

Gue, la mencionada Resolucian considera que: 7.0 Que habvéndose realizado ol examen de registrabilidad
der I ity marca, dsta Direccida considera que la misma incurre en fas prohibvicones de la Ley 179498 de
Marcas, que dispome e pueden constibuir maces: At 2 ine e) _Jas gue consistin exleramente o un signo
qese sedl ef nombve gendrico o designacidn del products o servicio e gue se trate, o gue pueda servir en of
comercio pars calificar o describir alguma caracteristiva del producio o servicie., Ja denominacidn se
consiters descrptiva ¥ sn distntivided slgune cen relacian o los servicis gue desea proteger,-, En
CONSECTEnck e fa hw;hmmﬂ ........................................................ PR

Que, entre otros argumentos, e agravea la apelante y manifiesta: 5. ) En exe sentida, el A- QUO no ha
considerado of hecho de mi mandante es propretaria de ls denomimscion LA PELICULA TELEFUTURO en
¥ clases 18 y 4 y e ampliamente conocida en ef mercado por su programacidn. A esto sumamos &f hecho
de gue fas denommacionss: LA PELNCLTA P FUMNCION, LA PELICLILA 20 EUNCTION, LA PELICULA 70
FUNCION estenieron regrstradas @ su nombre hasta o afo 2019 y resulta gue, af valver 3 soltcitar {a
concesii de las mitrmas, son consideradas genéricas. Exla sitvacicn cass inseguridad juridica puesto que
core o posible que L misma denominscitn g va foe concedida por [ admmastrecidn abora ses
rechazada con un angumento desprovisto de R mEmenn st

Que, cormesponde a esta Direccidn resolver sobre la procedencia o no del recurso mterpuesto,------ =,

Que, en uso de las atribuclones otorgadas por L bey a esta dependenca admenstrativa, al mq-mml:n
de anabizar la vishibidad para la correspondiente concesion del regestro de una solicitud de ]
detw considerar la uusencia de opodiviones o antécedentes, sino que ¢l signo no seen

dentro de las probibiciones que establece 1a bey regmudadora, velando siempre por el interés ge
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Fesoberidn N*
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 607 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA

IMRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LA PELICULA
7% FUNCION", CLASE 41, EXFEDIENTE N* 26124/202, SOLICITADA POR TV ACCION 5.4 .

Que, tal comao lo expresa el Art. | de la Ley N® 129498, kas marcas son sigros quet sirven para distinguir
productos o servicios, Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacidn marcana, clertas
restricoiones para ¢l registro de una marca; ¢s decir, dichas Emtaciones & la bora de considerar |s viabilidsd
del regntro marcurio se encuentran para precautelar ottos derechos o intereses, tan vilidos como o
8 T E T L T e

Que, en priemer lugar, de acuerdo 3 lo expresado por la misma apelante, vemos que | solicitud de= l
marca *LA PELICULA 2% FUNCION® es la combmacion de cuatro elementos, donde predominin los
vocablos  PELICULA: Db cinematogrifica'” y FUNCHON: “Representacian de un espectiaculo,
especralimerte featral, o F.I'ﬂ_i-'-rr."i.‘rr.'ul r.!E A peh:‘uh‘ = decir, hacen referencis o la Fnr:.'ﬂ.nun de una
abra conematografica, - S e

e, a los efectos de dererminar i la nolicirod de regastro de marcs “LA PELICULA 2% FUNCION"
results genérica pard el seevicio gt pretende amparar, debemos preguntarnos sl dicha denominacidn
constituye [a dessgnacion usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, ls cobertun de servicios
sobicitads dentro ded nomenclader es un factor clave al momento de determinar la penericdad de |2
solicitud de autos, En ése sentido, la marcs solicitante pretende obtener la cobertura de los siguientes

mml-n:drl;lm Fervicios de entretenimiento, educacidn, formacidn, achividades departivas y

Que, la denominacién solicitads *LA PELICULA 28 FUNCION®, es min lugar a dudas, absolutamente
descriptiva ded reéferido servicio ¥ de ninguna rmaners puede decirie gue ¢s smplemente evocativa, va que
como denominacsin, solo desonbe el sentido o sgnificado conceptual del servicin o ser ofrecido.-—---—- -

Crue, respecto § las designaciones genericas, el O, Ommend) express: “les designaciones geriéricas
detines o directamente of obfeto en cawss, sino b categona, la especie o o génerm, & k.lxqulmnmm
abﬁfu' ...............................................................................................................

Que, shondando ain mis en & anilisis, el Dr. jorge Otamend). en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere @ la diferencia entre las desipnaciones descriptivas v las evocativas, diciendo; “Exiere usa limea
divisoria tenue enfie low signos evocativos registrahles ¥ Jox descriptivos gue no o son. Los signos
evocativos dan uma ides de cudl es o producto o servicro en cuestidn o solve sUY coenpoeres o
caracterivticas, A veces. mis que una idea. se treta de una certeza, v esto o lgico puesto que, de o
coftann, o marca serfa engafiosa El signo descniphive tarmbién designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calelid, componweated, #toitera. Lo diferencra estd en que [ designaciin
descriiptiva @5 l3 necesaria o sl para agquello gue se desenbe. Ly evocalive stempre fendd en su
corfoemacion algun eletnento gue W hard, en menor o mayor grado, de fantasta. Al concederse tine marca
evocsive no se guits del domimo piidice ninguna palabre gue se use para descrbir ciracteristics alguna
dde productos o servicios. No surede fo mismo 51 se registrase g deaignuacion descriptiva,™ e -

efine al
fHarcd
sh el ar

Que, en base al andlisia de los plrmfos precedentes, se colige que, la solicitud de gur
servicio que pretende identificar. por tanto, existen impedimentos insuperables g
salicitada pueda prasperar en registro, pues, s halla mserts dentro dir la prohibicstn efgab
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 607 DE FECHA I3 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDMENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICULA
2% FUNCION®, CLASE 41, EXPEDIENTE N* 26124/2022, SOLICTTADA POR TV ACCION 5.A.--

1% inc. e) de lu Ley N 129498 de Marcas que expresas Y Wo podidn registrarse como marcas: L, los que
CORSISTAN entermmente en wn Signoe gue ser of romive gendoco o desigrscidn del producto o servicio de
que se trate, o que pueda servir en of comerceo pars calificar o describiralguna carscterfsiics de producto o
j"ﬂ"\:“a. m————————— e e e e L T e T T B T

Que. en base a las consideraciones de hecho v de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de regiatrabilidad de la solicitud de reglstro, #sta Direccifm arriba a la conclusidn de que no es viable su
registro en esas conadiciones, por tanto, carresponde confirmar la Resolucidn recurtida, —-----——rreeree-

POR TANTO,
La MRECTORA GENERAL INTERINA DE LA FROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUVELVE:

Art. I? CONFIRMAR [s Resoluckim N* 607 ded 13 de abril de 2007 dictada purh Direccion de
fdarcas — wrmam- swmEa T rTE TR R T EE R T saa amsasisais

Art. 2¢ ORDEMNAR | archivo de la sobcitud de regastro de la marca “LA PELICULA 20
FUNCION®, clase 41, Acta No. 28124/2022. solictta

PO TR ¥Te 1310 1 - — 4 T

J




MIEFCCHGR RACHIRAL DT
% PROPIEDAD GOBIERNO o1 | PARAGLIAL
IHTHFEETUAL PARAGUAY | REKU

Resalucion N* & Q
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 873 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA

Mmmmummmnnmmumumu
3 FUNCION", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 26059/2022, SOLICITADA POR TV ACCIGIN A, -+=svsserrmerersnsses

Asuncibn, 9 T I[P TS

VISTO: El recurso de spelocitn mterpuesto por |a representante corvencional de TV ACCION
5., contra la Resolucion N* 873 de fecha 05 de junio de 2083, dictada por [ Direceidn de Mareas, v~

RESULTA:

Que, en fecha 30 de junio de 2023 w prosenta la representante convencional de TV ACCION S.A. ¢
imterpone Recurso de Apeliciin en contra de b Resolucion N* £73 de fecha 05 de junio de 2023, dictada
preie | Dirocritan G B ST s s e s st e aaaaa e S A i s et

Cree, en fecha 01 de septiember de 2023 fue dictads la providencia que concedid ¢ recurso de
..lemﬁ;n |n'|_'.‘|r'r_||_||,l-|m ......... R 0 o B e e i e o e e i e e

tjue, en fecha 13 de septiembre de 2023, o representante convencional de TV ACCION S.A. expresd

agravios, Esta Direccidn tiene pﬂrmnﬂlﬂﬂd la Eﬂpl'cuﬁn dee mm’m:- y ltama awtos pan resalver en fecha
11 de septiembre de 2023 - - delmiiilils

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidm considera que: .0 Que habwdndose realizado of examen de registrabifidad
de b citada marca, ésia Direceidn considera que la misma mcuime en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, Que dispone no preeden constifur marces; A 2 inc el dos (UM CONBISTAN Cteriments en un signo
et se ef noenbire genéricn o designacidn del producto o servicio de gine se trate, o que pueds servicen of
comerco pare calificar o devcribir alguna caracteristica del produeto o servicio, le denominacidn se
CEVISITEra I'.fr.l.l.'cﬂll'ltl'lﬁl ¥ sin distintvidad alguna con relacide 4 los servicios que desed jproteger,-, £n
CONSECUENCTa Hor i fegar a ko molicitadn, e

Que, entre otros argumentos. se agravia ls apelante y manifiesta: ¥, ) En ese sentido, of A- QUO ne ha
considerado ¢f hecho de mi mandante es propietaria de la depominacitn LA PELICULA TELEFUTLURG en
las clases 38 y 41 y ex ampliamente conocids en el mercado por su programacin. A esto stnamos of hecho
de que las denominaciones; LA PELICULA I® FUNCIOW, LA PELICULA 29 FUNCION, LA PELICULA I
FUNCION extuvieron registradas @ su nomire hasta el afio 2009 ¥ resulis que. al vidver a solicitar [a
conCesiin de las mismas, son conuderadas gendnvas. Exta situacitn causa mseguridad furidics puesto gque
como es posible que & misma denaminacidn gue pa fie concedida por la administracidn ahore sea
rechazada con un aggumento desprovisdn de R % e e -

Quie, corresponde & esta Direccidn resolver sobre la procedencis o no del recurso interpuesto, -«

Que. en uso de las arribuciones otorgadas por la ley 2 osta dependencia administratoa. al momento
de analizar ks viabilidad para la correspondiente concesiin del registro de una solicitud de mas
debe comuderar la susencia de oponicones o antecedontes, sino que &l signo no se encuenf|
dentro de fas prohibiciones gque establece la ley reguladorn, velando siempre por el interés gendra
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resatscione () 7 £ Q
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 873 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2073, DICTADA POR LA

DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICLLA
38 FUNCHON", CLASE 41, EXFEDIENTE N* 2605%2022, SOLICTTADA POR TV ACCION S.A.

Quie, tal comes lo expresa el Art. | de s Ley N* | 294/98, laa marcas son signos que sirven para distinguir
productos o serviciosn Sin embargo, se encoentran reguladas en @ propia legislaciim marcaria, ciertas
restriccicnes para « registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a ka hora de considerar la viabalidad
del registro marcario se éncuentran |:um put-ul‘.e]nr otros. derechos o intereses, tan validos como &l
Uerecho a constifr wih march. - A N s N B

Chiwe, en primer bugar, de acuerdo 3 bo expresado por la misma apelante, vermos que b sobicitud de |s
marca “LA PELICULA 3 FUNCION® es ln combinacion de cuatro elementos. donde predominan los
vocables PELICULA: “Obwa cinematogrificd™ y FUNCION:  “Representacidn de um espectaouin
especilmente featral, o proyecodn de uma peticele®, es dear, hacen referencia a la provecosn de une
O S CHEARORFRBCN. e s e e b s e b ki et

Cpue, a bos efectos de determinar s |a solicitud de registro de manca “LA PELICULA 3° FUNCION"
resulta genérica pard el serviclo que prefende smparas, debemas preguisturnos sl dicha denaminascidn
constituye ta desigracion usual del servicio que solicits. En ese arden de ideas, ls cobertura e servicios
solicitada dentro del nomenclador e un factor clave al momento de determinar b pensncadad de la
solpotied de autos. En ese sentido, la murce solicitante pretende obtener i8 coberturs de los siguientes
servicios de | clase 41 “Servicios de enfretenimiento, educacidn, formacidn, acthividades deportivas y
o e Y

Que. |a denominacién solicitads LA PELICULA 38 FUNCIGN®, es sin lugar a dudas, absolutamente
descriptiva ded referido servicio ¥ de renguna manera puede deciree que es simpisments evocativa, yi gue
camo denominactn, solo descnbe el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido. eeeeeeeee-

Que, respects 2 las designaciones gendrices, e Dr. Oumendl express: “las desigruieiones genéricrs
deflnen po directamente ol ahjeto en Catsa, §no s categonta, 3 expecie o el génera, & los gue pertenece ese
dwm' ....................................................................................................................

Que, ahondando @in mas en el andlisis, el Dr, Jorge Otamendi. ¢n s obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designacione descriptivas ¥ las evocativas, diciendo: *Eviste imna linea
divisoria fenue entre los signoes evocebivos registrables v los descriptivos gue ho ke son. Los signos
evocativos dan une sea de ol o5 of producto o SOPVICKD o CUESTTON O SO SIS COMPORTHES 0
caavterishicay, A veves, mds gue une ided, se frala de wha certeza, ¥ esto o ligico puesto que, de o
covitrang, fa marca seria engafiosa Bl signe descnphive tambadn designa estas mismas caracteristions,
funciones, desting, orgen, cabcdad, componentes. stodters. La diferenca estd en que fa designacidn
descriptiva es fo hecesars o miua! g aguells gue se describe. La evocaliva sfempre fended en s
covifinmacion algdn elemento guet fa hard, en menor o mayar grada, de famfasa Al conosderse una marca
evoativa no s quita del domino pribiice ninguna palabra que se use pas descrbir caracteristica nfgimﬂ
de prodisctos o serviciog. No sucede fo misiio o sé registrase und designacidn descnptiva,™ ——--r——

Que. e base @l andlism de los parmafos precedentes, se colige que, la solicirud de
servicho gque pretende wdentiflcar, por tanto, existen impedimentos insuperables
salicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserts dentro de la prohibicion

Ao i el i i ‘ dbp A
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POR LA CUAL 5E CONFIRMA LA RESOLUCION N*= §73 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2073, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, ENEL mmmuﬂmmumumw
3 FUNCION", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 26059/2022, SOLICITADA POR TV ACCION S.A. -rrsesssnses

I® imc. o) de |a Ley N® 1294/%8 de Marcas que expresa; 7. Wo podrdn registrarse como marcas /0 Jos gee
CONSISAN enteramente ef n signo que e of pombre genérico o designecedn del prodecto o servicie de
fue se trate, o q:.r:'pr.reda SErVIF e ef mmrrun-ptr: calificar o deseribir .'l.l:lrr.l:l't.l caracteristica .drj'pmdr.rrm
SETVICTOY, e

Que, en base a las conslderaciones de hecho v de derecho expuestas, habiéndose reabizado el examen
de registrabilidad de ks solicited de registro, #sta Direccidn arrdba a la conchusidn de qut no es viskle su
registro en esas condiciones, por tinto, commesponde confirmar la Resolucitn recurnida, - saee

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. |t COMNFIRMAR |a Resolucion N* 873 del 05 de ||u'|m de 2023 dictada pr.lr la Dereccitn
e MaTERE, oo e

Art.2®  CORDEMAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "LA PELICULA 3¢
FUNCION", clase 41, Acta No. 260582022, solicitada a
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Resolucidon N* [l /

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 610 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
mmmmnmmmmmmwumum
18 FUNCION, CLASE 38, EXPEDHENTE N* 26130/2022, SOLICTTADA POR TV ACCION 5.4, rwessermserensassares

Asunciém, 9 7 CEF (U

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por |a representante convencianal de TV ACCION
A, contra la Besolucion M° 610 de fecha |3 de abril de 2023, dictada por [a Direccidn de Marcas, y; ===

RESULTA:

Que, en fecha 09 de junia de 2023 se presenta la representante convencional de TV ACCION S.A. ¢
interpone Recurss de Apeku:ll!m e contra de la Resalucidn N° t.:ll]d-e[ecbu 3 de abril de 2023, :Ih-n::.dq por
la Direccidan de Marcas:--- veu e B T TP

Quie. en fecha 11 de ju.in:l- de 2023 fue dictada la :|.'|l'|:l'l.'|l.‘|:l‘_h|:Id que concednd el recuro de np-eh:u'.m
interpuest, - vevs s i e

Que, en fechs 09 de agosto de 2023, la representante convencional de TV ACCION SA. expread
agraving. Esta Direccion tene por contestada la expresson de agravios y llama autos para resalver en fecha
17T e efiEro de B - e e "

CONSIDERANDOD:

Quie, la menoonada Retolucion considera que: Y.} Que hubiéndore realizade of examen de registrabulidad
de la citada marca, éste Dvreccldn considera gue e misma incuere en e probibiciones de la Ley 1294/98 de
Matcas, que dispone ao preden constitiir marcas Art, 2 [nc o) o5 quar consistan enferamente &0 un signo
ipue sea el pumbre gendnoo o desighacidn del producto o servcan de gue se trate, o gue paeda seraren of
conercip para calificar o deserifur alguna caracteristica del producto o servicio, s denominaciin se
considerd descriptiva ¥ sin distintividad alguna con refacidn a fos servicios que desea profeger, -, En
coviecuencia o lugera fa salicitnde. e

Lue, entre otros argumentos, se agravia la apetante v manifiestac %) En ese senbido, of A- QUO no ha
conesiderado o heche de mi mandante es propietaria de ls denominacidn LA PELICULA TELEFUTURO en
ias clases 58 y 41 y es mmpllamente conockds en-el mencado por su progrivmacidn, A esto sumismos &f hecho
de que (@8 denominaciones: LA PELICLLA 17 FUNCION. LA PELICULA I7 FUNCION, LA PELICULA 3¢
FUNCION estuvieron registradas a su nombre hasta of afo 2009 p resulla gue, al voher a solrcitar la
concesidn de s Msmas, son consideradas gendnicas. Ests sthuacion causs inseguridad jurfdica paaessto gine
comn es powibe que @ misma denominacidn gue ya fin' concedida por [a admimistracida ahors sed
rechazacts oo un AU dl.-lp.m:-'.l.l.l'ni:ﬁ-!ir.lr.fnmrn'.-—-——--—---——-----— --------- -

Que, corresponde a esta Direccian resalver sobre la procedencia o no del recurso interpussto, ===

Que, en uso de las sribuciones otorgadas por la tey a esta dependencia admirustrativa, al momento
die analizar la viabilidad para la correspondiente concesidn del registro de una solicitud de m =
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Resobucitin N*
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 610 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 203, DHCTADA POR LA
mmnﬁm EN EL EXPEDIENTE DE SCLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA *LA PELICULA
I‘WFMHWFHWMMMHMM

Que, tal como lo express el Art | de la Ley 8 129498, las marcas son ssgnios que sirven para distingusir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislecion marcens, ciertas
restrccinnes pard el registro de una marca; es deor, dichas lmitacionses a la hors de considerar I viabilidad
del registro marcario se encuentran para precaulelar otros derechos o intereses, tn vilidos como el
derechvo 8 COMSTITULT LI DILETTE « = =nn s e e e -

Que, en primer lugar, de acuerdo o lo expresado por la misma apelante, vemos que la solicitud de la
marca “LA PELICULA 1* FUNCION" es la combinacion de cuatro elementos, dande predominan log
vocublos PELICULA: *Obra cinematogrdfica’™ y FUNCION: “Represerfacidn de un  especticulo,
espectalmeite huun':l.t np-uj-ﬂ-ﬂdrr il Litta ,r,u,-.h':u.la" es .:L-;Ir hacen referencia a la pmj.-qc-rmn mn:hl de
una pelicula, --- e

Que, o los efectos de determmar o s solicitud de registro de marcs "LA PELICULA 1¥ FUNCION"
resulta genéricd pam el servicio que pretends amparar, debemos. preguntarnos s dicha denomiacion
comstituye la desgnacion wasl del sericio que solicita, En ese orden de ideas, la coberturs de servicios
solicitadn dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar l3 genencidad de la
solicitud de autos. En ese sentido, |a marca solicitante pretende obtener la cobertura de los ﬂgurnm
servicion de la glage 38 “Servicios de difiddn de programas por televisidn y radia. ™ -

Que, la denominacidn solicitada LA PELICULA 10 FUNCION, ¢s sin lugar o dudas, shsobutamente
descriptiva del refeddo servicio v de ninguna manera puede decirse que e smplemente evocativa, ya que
como denominackon, solo describe el sentido o ugnificado conceptual def servicio a ser ofrecido.-—-—

O, tespetcto § las designaciones pendmicas, el Dr. (kamendl expresal “hev designaciones Seiencas
definen no directEmenie -r.-.ru.!.y'r.-rumum sino J'.: u!'uh-um, fa mprnendg:‘nem ;.Fu;qurp-rmwrr i
byt - HF % AR LR A L L L R

Quee, ahondando 30n mas en e anilisis, el Dr, Jorge Ommendy en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere @ la diferencia entre kas designaciones descriptivas v las evocativas, diciendo! *Eviste o Hnea
divisorta feeue entre fox signos evocatives registrables v fos descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cwdl e of prodocto. o servicio en cuestidn o sobre sUs coinperuEies o
caracterdsticas. A veces, mds que una idea, s¢ trafa de wna certea. v esto of lagico puesto gque, de fo
COMranD, 13 marca serfa engaftosa El signo descriptive tambudn designa estas musmras. caracterfshioas,
funciones, desting, angen. cafided, componentes, efcétera. L difvencis extd en gue G desghacudn
descaptiva es b necesaria o anal para aquello que se describe. La ovocativa siempre: tendrd en su
conformacion algin elemento gue is hark, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse uta marnca
evocativa mo se quita del dominio patdice minguns palahbra que se ose pam descoibir caracterivtics alpuna
de prodiictos o servicios. No-sucede lo misimo 1 se registrase uns desigraciin r:'rm':,nriuil."------m

Qum, en base al anilisis de los parmafos precedentes, se colige que. Ly solicitud de sutos « define al
servicio que pretende identificar, por tanto, exsten impedimentos insuperables para que_la_marca
solicitada pueda prosperar en regstro, pues, se halla inserta dentro de la prohibicson estabd art
2* inc. ) de la Ley N® 139498 de Marcas que expresa ¥, Ve podrin registragse coma m .

bite= dl'l‘ Ci 1T :I! i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 610 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, ICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICULA
1¥ FUNCION", CLASE 38, EXPEDIENTE N* 26130/2022, SOLICITADA POR TV ACCION S.A.

CONSISTan evtlerarmerte on uit signo gue sea ef novebre genérco o designacion del prodiscto o servicio de
quIr s trate, o quae puarda servir en of comenco para cadificar o describie algina caracteristica del prodicto o

B VI S o e e T T T T R B 5 28 8 5 8 R 8 5 5 8 b e PP

Chuee, en base 4 las consideraciones de hecho y de derecho expoestas. habléndose realizacko ef examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccidn armba 8 la conclusidn de que no es viable s
regstro en esas condicianes, por tanto, corresponde confirmar la Resolucidn recurmda, <

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELYE

ALY CONFIRMAR |il- Flemlm:l&n M* 610 |:|¢-1 13 de abeil de 2023 dictada pnrln Dhreccion de
barcas, - i i i ke

e .y =

ArL2®  ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marea "LA PELICULA 19
FUNCKIN®, clase 38, Acta No. 26130/2022. solicitada a eIk -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 874 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN El. EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO nﬁumumm
19 FUNCION®, CLASE 18, EXPEDIENTE N* 26061/2022, SOLICTTADA POR TV ACCION 5.A.

Asundcidmn, ij;"'-‘

VISTO: El recurso de apelacidn intetpuesto por la representante convencional de TV ACCION
8.A., contra la Resolucian N* 874 de fecha 05 de jumnio de 2023, dictada por la Direcoidn de Marcas, y; -

RESULTA:

Que, en fecha 30 de juma de 2023 se presents la representante eonvencional de TV ACCIDN SA. &
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resoluceon N* 874 de fecha 05 de |1.|r|.H.L:h 2023, dictads
P [ TR CIAR D MBI - - oo et

Quie, en fecha O de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedids o recurse de
apselackin L IR, o e e L R

Quie, en fecha 13 de septiembre de 2073, [a representante convencional de TV ACCION S.A. expresd
agravios. Esta Direceidn therie por contestada la expresion de agravios ¥ llama awtos para resobver en fecha
22 de septiembire de 2y, e .-

CONSIDERANDO:

Que. |la mencionada Resolucian conmdera ques ) Que habuéndose realizado of examen de regutrabiided
dr Iz citads marca. dsta Direccidn considera gue b misoa mewrre en las prohibiciones de la Ley 139498 die
Marcas, que dispone mo pueden constitulr marcass Art. 2 ine e _fos que consistan enteraments o un ggno
e sea ol pombve gendnco o designacin del producto o servicho de que se rae, o gue pueds servic e of
comercie para calificar o descrbir alguna caracteristica del producto o senicio, s denominaciin se
considera descrptive ¥ sn distintivided .i.[q:um- con relackin & los servicios que deses priteger,s, En
corsectenc me i lugar a fo salctado, - rernennes o e

Quee, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta Y..) En ese seritido, el A- QUO no ha
corsideradn ef hecho de mi mandante vs propietana de 2 denominacidn LA PELICULA TELEFUTURO en
las clases 18 y 4l ¥ s ampliamente conocida en ¢ mercado por st programacidn, A esto sumamod ef heche
de gue fas denominaciones: LA PELICULA |7 FUNCION, LA PELICUTA 2® FUNCION, LA PELICULA 32
FUNCION estuvieron regisiradas 4 su hombre hasts el afio 2009 y resulta gue, al valver a solicitar [a
concesidn de fas mismas, son consideradas pendnicas, Exta situacidn cawsa imseguridad juridica paesto que
como es posible que v misma denominacidn giee ya foe concedida por Iy administracidn ahora sea
rechazacda con L AT O eV L0 O A D e e e

e, comresponde a esta Direccidn resolver sobre ln procedencia o no del recurso interpuesto.----—--

Quee, en uso de las atribuclkones otorgadas por ba bey a esta dependencis administrativa, al momento
die analizar |z viabitidad para la correspondiente concesion del registro de una selicitud de maecg, no solo
debe considerar la ausencia de oposiclones o antecedentes, sino que & signo no se TS0
dentre de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando slempsre por el inte;
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POR LA CUAL 5E CONFIRMA LA RESOLUCION N* 874 DE FECHA 05 DE DE 2033, DICTADS POR LA

DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REG DE LA MARCA "LA FELICULA
3 FUNCION", CLASE 18, EXPEDIENTE N* 26061/2022, SOLICTTADA POR TV ACCION 5.4

Quie, tal como lo expresa el Art. | de la Ley 8* 129498, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servacios. Sin embargo, se encuentran régaladas en |3 propia legislacidn mascana, clertus
restriceiones para ¢ registro de une marca; es decir, dichas hmdtaciones & la bora de considerar |s viabilidad
del registro marcario se encuentran pars precautelar otros: derechos o intereses, tan villides como el
AT i CONSTIELLE LT0A DRI, === o o e e e e ot ot e m ot

Quie, en primer lugar, de acuerdo o lo expresado por la mismma apelante, vemos que |2 solicitud de la
marca "LA PELICULA 3% FUNCION™ es la combinaciin de cuatro elementns, donde predominan los
vocablos PELICULA: “Obre cinemmatogrifica’ vy FUNCION: “Represemiacidn de wn  especticudo,
esproaimente teatral o proyecodn de una peliculs™, es decir, hacen referenca 3 la proyeccion de una
A L AL e e

Que, o los efectos de determinar i ln solicitud de registro de marcs “La PELICULA 32 FUNCION"
resulty genecica pars ¢l servico que pretende umparar, debemos preguntarmes sk decha denomdnackon
constituye la designacidn usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, |3 coberturs de servicios
solicitada dentro del nomenclador #s un factor clave al momento de determinar la genericidad de Ls
solicitud de auton. En ese senticho, s marca solicitante pretende obtener la cobertura de los siguientes
servicing de la glase 38 “Servicios de difisidn de programas por televisidn yrainT oo

Qe la denominacidn selicitada *LA PELICULA 3 FUNCION®, o5 sin hugar a dudas, absolutamente
descriptiva del referido servicio y de ninguna maners poeds decirse que es simplemente ﬂnﬂﬂu y: r.'pu:
como denomimacion, sélo descnbe el sentido o significado conceptual del servicio 3 ser ofrecido.-

Que, respecto @ bas desipnaciones genénicas, ¢l Dr. Otamends expeesa; *Aes designaciones gendricas
defimen no difectamente of obyeto en causa, sire & cadegoria, fa especie .o of género, a Ins gue pertenece ose

Que, abondando adn mbs-en el andias, el Dr, jorge Ommendy, en su obra DERECHO DE MARCAS e
refiere 3 ka diferencia entre las designaciones descriptivas v las evocativas, diclendn: “Existe wna lines
divisora lenue entre los signos evocatiios registrables ¥ los descriptrvos qiwe o ko son, Los signos
evovativos can e Jdea de cudl es o producto o serviclo en cuesidin o sabre U componeiles o
caracterfsficas. A VOOes. MHE que Wi ided, se bt de una certeza, ¥ esto es Mgico puesto que, de fo
contrara, o marca sefia engafiosa. El signo descriptivn también designa estas mismas caracteristicay,
fimctones, desting, ongen, calidsd, componenfes, efedlers Le diferencis eatd en que f desgnacicn
descriptiva o5 {3 necesaria o usual para aguello que se describe. La evocativa siempre tendrd en su
confurmacicn algitn elemento que la hard, en menor o mayor grada, de fantasia. Al conoederse ina mance
evocativa o se dquuts del domine pabico mingunse palabes gue ge wse para descrrilir caracheristiva alguns
dle provfuctos o servicias. No sucede fo mismo s se regisirase 1na designicichy descaprive ™ - -meeeeees

Que, en hase 3l andlisis de los pdrrafos precedentes, se colige que, la salicstud de autos 5§ define al
servicio que pretende identificar, por tanto, existen impedimentos insuperables pors que ln marca
seficitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de s probibicion estab
I* inc, ¢) de |2 Ley N* 1294798 de Marcas que expresa; 1. Vo podrin registrarse como g

-."l Ui e el e by
TERECH DE KIABCAS ~ finge Uametud. ¥ Sl CARY, Madnbi Ferna 1010 = Mg '
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 874 DE FECHA 0% DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCIGON DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICULA
39 FUNCIONT, CLASE 38, EXPEDIENTE N* 26041/2022, SOLICITADA POR TV ACCION S.A -

ConsiEEn enteramente on un signo gue sed of nombre gendrico o designacidn del producto o servicw de

fgiie se brate, o gue pueda serviren ef comercio para calificar o describir alguna caracteristica del prodecto o
BV FER, e e e e s e e

Que, en base a las consideraciones de hecho ¥ de derecho expuestas, habiéndose realizasio el examen
de regutrabnlidad de ki solicitud de registro, fsta Direccion armba 3 la cenclusion de que no s viable su
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resalucion recurmida, ————eeeeees

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 18 CONFIRMAR |3 Resolucion 8% 874 del 05 de junso de 2023 dictada por ka Direccidn
|h LT B o T A e et L L EEEEE S e P

Art. I# ORDENAR of urchive de la solicitud de reglstro de fa marcs “LA FELICULA 30
FUNCHON®, clase 3, Acta Mo, 2606172022, salicitada & no
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 608 DE FECHA I3 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DHRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICULA
2% FUNCIONT, CLASE 38, EXPECHENTE N* 26126/2022, SOLICTTADA, POR TV ACCION S8 <octessases

Asuncibn, % 7 CfP Mk

VISTO: El recurso de apelacsén interpuesto por la representante convencional de TV ACCION
S.A, contri la Resoluckin N® 608 de fecha 13 de abnil de 2023, dictada por la Direceion de Marcas, y; -

RESULTA:
Que. en fecha 0F de jumio de 2023 se presenta la representante convencional de TV ACCION 5.A. ¢

interpons F:ecumde.ﬁp-ulu;ﬁn ity comnira die la Resalucion N® S08 de fecha 13 de abnl de 2023, dictada p-nr
II I:hh:‘lﬂ.lﬂl:l’! -dﬂ Hmi’. EEERTES O S e e b e

e, en fecha 11 de julio de 2023 fue dictada la providencia 1:|1.|l: ;rm.-;u.-dm- el recurso de apelacion
Inrrrpum ............................................................................ s

tue, en fecha 09 de agosto de 2003 la representante convencional de TV ACCION S.A. expresd

agravios. Esta Dhreccldn tene por contestada la ﬂpﬂi]dln dtig;nw:-s r Hamsa auitos FI.II".'I: ttﬂ':]'n:r en fecha
O de septiembre de 2073, ——————— s PR M e S

CONSIDERANDO:

Que, |a mencionada Resolucitn considers gques ¥..) Que habidéndose realizadn ef examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Direccidn considera gue & misms incwre en las prodabiciones de b Ley 120498 de
Marcas, que disporme e pueden constituir marcas: Art. 2 ine e} fos que consistan enferameriie 6n U signo
i sea o nevnbee gendrice o desgriacrdn del producto o servicio de que se trate, o gue poeda servren ef
comercio para calificar o descnbir alguns caracteristica del producto o servicta, s denominacidn se
considers descriptiva v sin distintividad algune con relacidn # los servicios qr.u' desed pmrqter En
consecuencu mo ha lugar @ o sobettado. *——————--

Quie, entre atros arguementos, s¢ agravia | apelante ¥ manifesta: 5. ) En ese senbida, & A- QUO no ha
consderado of hecho de mi mandante es propretana de la denominacidn LA PELICULA TELEFUTURO en
las clases 38 y 41 ¥ e ampliamente conocida en el mercado por su programacidn, A esto sumamos ef hecho
de gue las denommaciones LA PELICULA 12 FUNCION, LA PELICULA 2 FUNCION, LA PELICULA 3°
FUNCIDW estunvieron fegistradas a su nombre hasta ef afo 2009 y resulta que. al volver a solicitar fa
conceside de fus mismas, son consderadas gendncas. Esa situacin cawss inseguridad juridica poesto que
camo es posible qiee fn misma denominacdn que ya fiee concedids por fa admisistracidn shors sea
rechazadla con un argumento desprovisto de fndEmEnIn " — e e -

Quee, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, ==+

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabibidad pars la correspondients concesidn del registro de una solicitued de mar g
dete considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sing que ¢ signe no se encuentles
dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el hTI.'ITE- BNt

T
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 608 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDMENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICULA
20 FUNCION®, CLASE 38, EXPEIMENTE N* 26126/2022, SOLICTTADA POR TV ACCION S.A - T

Quig, tal comis lo expresa el Art | de ba Ley N® 1294/98, |2 murcas soh sighos fue sirvien pacs distenguls
productps o servicos Sn embargo, se encuentran reguladas en la propis legislacion marcaria, certas
restricciones para & registro de una marca; es decir, dichas limitaciones & s hor de considerar o visbilidad
del registro marcarso se encuentran ]:mr. pn:uuh:l&r otros derechos o intereves, tan vilidos como &
dlerec o @ constELE Wra MErci. - - AN EEEEEEEEEEET RN ENEEEA A RN RN S EE R RN NN R Rl SRR

Que, en primer lugar, de acuerdo 2 bo expresado por [a misma apelante, vemos que la solicitud de L
marca “LA PELICULA 2¢ FUNCION® e= la combinacion de cuatro elementos, donde predominan los
vocabloy PELICULA: "0Obm  ceematogrifica™ y FUNCION: “Representacidn de un especticulo,
especralments teatral, o ;u'm't-r_ﬂrjﬂ de e pei.[mh"' eq decir, hacen referencia o la pn:-}'h:ﬂﬁn de una
obra cinematagrafica. - o

(e, 3 bos efectos de determinar s |2 solicitud de regiiro de marcs “LA PELICULA 2% FUNCION"
resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos pregantamos si dicha denominacion
constituye |a designacian usual del servicio que solicita. En ese arden de ideas, la coberturu de servicios
solicitada dentro del pomenclador es un factor clave al momento de determinar 4 generiodad de |a
salicited de autos: En ese sentido, la marca solicitante pretende obtener 1a cobertur de los siguientes
servicion de |a clase 38: “Senvicios de difteidn de programas por televizida y radio® e

Que, [a denominacidn solicitads “LA PELICULA 22 FUNCION®, es sin lugar a dudas, sbsolutamente
descaptiva ded referido servicio v de ninguna manera puede decirse que o3 smplemente evocativa, ya que
como denominacdn, sblo describe ¢f sentido o sgnificads concepiual del servicio a ser ofrecido-—------ 43

CQuee, respecto d las designaciones gessericas, el Dr. Otamend) expresa; “les desigriacionss gemndricas
definen o directamente e obifelo oo cadsa, sino fa categorda, s especie o & pénero, g log qu#pertm&'e (T
nh#m'_ ..... B N e I o WP, N LA P L W L W S AL P

e, ahondando atn mas en el anilisis, el Dr, Jorge Otamendi. #n su obm DERECHO DE MARCAS se
refiere @ la diferéncia entre lus deslgnaciones descriptives v las evocativas, dicienda; “Existe una lines
divisaria fenue entre los signos evocativos registrables v fos descriptivos gque no o son. Los signos
evocatives dan une Mes de cudl es o producio o sendcio eh cuestidn o sobre sus componenies o
caracterlsticas. A veces, mds que una sled se frafa de una certera, v edto & ldgico puesfo que, de ko
confrano. & marca seria enganosa BN signo descnptivo también designa estas mismas caracterisiicas,
funcidnes, destino, ongen, caldad, componentes, efodters, La diferencla estd en que [ desigracian
descrptive #x s necesana o s pars squelio gue se describe. La evocativa siempre tendid en su
corformeeidn algin slemento gue la hard, en menor o mayor gradn, de fantasia, Al concederse mha marcs
evacativa o se guita del domimio poblico ninguna palatia que se use para describir camcterivticg alguna
de productos o serviclos. No sucede o misimo s e regiatrasse e desigraciin descrptive ™ -

Quuee, en base al anilisis de los parrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos 5 define al

serviclo que pretende (dentificar, por tanto, exdsten impedimenios insuperables pargt marca
solicitada pueds prosperar en registro, pues. se halls inserta dentro de la prohibicion estaf { art
2% inc. &) de la Ley N® 1294/98 de Marcas que expresac 7o No poddnin registrarse como I 3 que

I"ll i “."n_llp & i

Vv T T Sl R T | T
! IERECHO BE MANCAS" = jirge lamesed ¥ il CAR4 Ahrlmbs Frmet, 1000 = Fag ™
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 608 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA

DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICULA
F® FUNCHON®, CLASE 38, EXPEDIENTE N® 26126/2022, SOLICTTADA POR TV ACCION 5.4 —— -

ceansistan enferamente en un signo gie e of nomive gendnco o designacide del producto o servicoo de
grre se trate, o que pueda servir en ef comercio para calificar o descntiir alpuna caracteristica del producto o
:ﬂ';.m'nl"r-“.....----r----—-..--rr------—r--—--—-_------—---- - Frm e -

Que, en base a las consideraiones de hecho v de derecho expuestas, habigndose reslizado e examen
de registrabalidad de s solicitud de registra, #sta Direccitn arriba a la conclusidn de que no es viable su
regatro en esas condiclones, por tanto, corresponde confirmar [ Resolucion recurmida, —«ceeseessamsnmes,

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERIMA DE LA FROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. |8 mrmn.m la Resolucidn N* 408 del 13 de abnil de 2003 dictada por |8 Direccsén de
H]n;‘,i. EEEEEE EE B EE B EE I E T E S S TN TN F 0 o e o oy o o o g [ e g g R B e

At 2¢ ORDENAR & archive de la solicitud de registro de la marca 'L'ILFH.IG..TL[H
FUNCION®, cluse 18, Acta Mo, 2602672022, solicitada a no e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 1400 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEHENTE DE SOLICTTUD DE

REGISTRO DE LA MARCA “ATENKOD®, CLASE 06, EXPEDIENTE N¥ 44381/2019, SOLICITADO POR
MECANOTURD CHILE 5.4, ELLITS TS AR L MR T e Pl eSS CELI aia

Asuncitn, ] | A2k

VISTC: El recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de MECANOTUBD
CHILE S.A contra la Resolucsn N9 OO de fecha 11 de diciembre de 1:3.1'.1. dictada pﬂr la Threccion de

Asunbos Marcarnos I_m”mm T R B R R AR 2 A S S Ay R I T ARy
RESULTA:

Que, en fecha 08 de marm de 2021 se presenta of representante convencional de la firma
MECANOTUBO CHILE 5.A. & intérpone recurso de apelacidn contri la Fll!hl:l|l..l-|:lr.'H'I N 1400 de fecha 20 de
diciembre de 2021, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, - CesmERNEEinrieddeesi

Que, en fecha 17 de abrl de 2023 fue dictada la pn:mden:u qu:- concedid e recurso de .q:n!h::ﬁh
th-FUE“]J D LT T T T P PTCE Epe P Sp . . e e e e

Que, en fecha 11 de julio de 2028, & representante convencional de MECANOTUBO CHILE 5A
exprest agravios, en fecha |14 de febrero de 2024, presentd el escnto de contestacidn de bos agrvios &
representante convencional del solicitante ATENKO PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA, en fecha 14 de
febteto de 2024 e lamnd Autos pars Restoet,———— e e e

CONSIDERANDO:

Que, |a Resoluckdn recurrida considera 7_) En complimiento del Art. 49 de la Ley que regula ef
catejo de fxs marcas y analizando las marcas ATENKO (marca solicitada) vs. ATENKO (marca oponente], se
jpervibe a simple vista que existe sdenticad entre fas marcas endrenitadas, por lio que extstind un alto resgo de
confusiin o ssocierdn. . Algunes productos gue o solicitante con sg marcs sor materiales para fa
comstruccion  metilicas, enhbeciones. encoffados, paneles, placas, fahlercs, andaneos ¥ armarones
metalicos, bedenes ¥ |'.'l'.'I.IIEI.'!T.I'l':I midltsples para canalizecidn mefdlwos revestimientos metilicos para
comstruceiiy fuberfas v tubos metificos gue climmente son productos wtilizados en la construceldn../.
Mientras que of oponente protege con su merce fos sigwentes serviclos: Servicios de construccidn;
servicios de reparacidn; servicios de instalacide. Serviclos prestados por émpresaios o subconiratistas para
f constraccidn pars B construccion o fabrcacirdn de edificros permanentes, axl como Jos services
prestadod por Persanas | (Ngaizaciones gue se encargan de restablecer ef estado origingl de objetos o de
presevvarios sin altersr sus propiedades fcs o quimicas. Servicuos relacionades con la constniceidn de
edificiod. carreteras, puentes, presas o lineas de ITanGnsion entre ofroe. /. Que existe plena idertided e ef
plano fondtce y gramatical ¥ ademis existe directa relacidn entre fos productos y senvicios enfrentados../..
Que se dan .fu:-.-lpre.-u.gpr.rﬂ.rm e,i-ubn'er.t:b.-: et o Art 27 e pﬂr}u que i npaﬂmbn d:-n'm:fd.i}mrh firma
Afenko S.A es procedente. -

Gue, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravics, entre otros angumentos: ... Que
en ¢f primer pirrafo swi considerando lamathamente salta a [ vista of hecharde que se men Como
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1400 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2072, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

ﬁnﬂmmmum“mm wmm NE 44181/2019, SOLICTTADO POR
MECANOTUBO CHILES.A e

irscripoion._ /.. En o promer pirmafo se desprende fa diferencia exponencial de las clases de las mrarcas
enfrentadas, docho qere la petecitn de de inscripeidn de o marca ATENKO, es para proteger productos, on
Liftho QuE 13 OpOnerie, e5 [REn Iroteger servicios . Mencions wnl sapuets prrarided, fa cusl o condice
con fa realicad de los hechos, dada que mi representada posee ¥ ha presentado un cerfificado de prordad,
v coply suevaineste acompaniea, ¥l cual ne he terdo e coenta v ha sido convemientemente obviada
por e A-quo..f. Por ende, rales aseveraciones, carecen de argumento fdedgne algune, of cual no sea ef
vislurmbrar un parcialismo hacia ef oponente.../.. Se denota ampliamente, la falta de amplitud de criterio del
A-yjui, puiesto gue se lumita solamente a la identidid denoaminativa, sin fener en cuenta puntos que ¢
deben analizar, pars-emitir un juicio, Jo cual denota la existercia de b prefudicalidad. /. La marca ATENKD
peticionada par mi representada s pars cobrir productos comprendidos en f clase 08 v b marce ATENKD
registra obrenide por fa adverss #s para cubvir servicios en fa clse 17/, Por o ranto y bafo ningtn purmo
e vista purde confirmarse (& resolucidn en of ciso gue nos compers, asl coino se encuentran reunidos los
requisitos exigidos pov las leves pacionales ¢ intermacionales pars que el regtro de fa misia sea
procedente. /. En conseciiTicis, ruege ol Directore oporturamente dictar mesolucrdn  mevocando
irrtegrmmente l resolc i N O O e e

Quse, la representante convenconal de b fieme sobcitante presenta ef escrto de contestacion de la
expresiim de sgravios ¥ enitre otros argumentos dicesY.) La spelente no o findedo sy recurso
debidamente, sino gue mis bien se ha imitado a formular wna sene de mamifestaciones que ne tenen [
virtualidad progus de un razondanuento demostrativo de los supuesras vicros lagicos, debiendo por ende ser
canfirmada la resalocitn recurrda../. Ex imporfante seralar que ef rogador fundimenta su decridn b un
corjunto de hechos ¥ de derechos gue obran en o expedionte v se exponen expiicitamente en
resoluciin...L. Mi representads goza de derechos indiscutiblemente sdguisidos sobre e marca ATENKD al
ser gu novebre. comendal, ko Banetive es que @ odversa desconoeca fa legasdacide, pies ef pombee
camercial, pues ¢ nombre comercial e un bien furidicamente protegido por noestra Ley de Marcas, ¢
punca una resplucidn tendrd mds fuerza legal que fo fey misma. desconocer fa protecoidn legal del nombve
comercial implica deésconocimibenio de fa ley./. La adversa funda su apedacion haciendo hircapié en ef
hecho de que su marca fise solicitade para proteger productos mientras que b marca de mi mandante
protege servicior, al respecto cabe sedalar que fa Ley 129498 en su articwlo 15 contempla s posbilidad de
CpOMErse dl registm, en ef presente caso eSENnos atihe marcas enfrentadas en clase 06 v 37 respectivamente
con wra estrechs redacidn de clases que calsaria confiridn directs @ indirecta en of pdblico corsumidar v
por it vulners log derechos marcanios de mi represertada.. L apelante cuesbong e salicitud de
prioniced ge i3 marca ATENKO en clase 37, a2 la cual hace rneferencia fa reselucian v se agravia en e el
inferior no hiro mencidn de sy certificado de poonded, 4 respecto debemos sefalar que L salicitad de
registro de b marca ATENKD en clase 17 fur depositada por mi mandante en fecha O de octubre de- (M8 es
decir casi | #fio antes gque fa solicitud de fs adversy gue fo huo recién en fecha 06 de fun ge20
srifesis. e evidencia que son fotalmente equivocadas (s apreciaciones de fa advena, rnn.l.m-m .fﬁ-r
dictads comforme 4 d'emﬂr.r_.." Por tanta, mrg-nn iy Sra. Directors, confirmar ki rescdlchon apelads .!."
1400022, .- P e P A Rt - S S P .

Que, r.«urmpr.lnde 4 eata depmdm:u -I'F|F|'I-|I'I-Iﬂ1l?f|-"-'= rrmll.rt'ri-nh'e la p-lEtEE*dEﬂﬂll'i_ﬂ
interpuesto, - - SRR A
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Resolucion N l! L ) J
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¥ 1400 DE FECHA 21 DE DICIEMBERE DE 2022, DICTADA

POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

REGISTRD DE LA MARCA "ATENKO", CLASE 06, EXPEDIENTE N® 4438112019, SOLICITADO POR
MECANOTUBO CHILE §.A «--essasomsenecacacs i

Que, @ los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por
doctring como por la junsprudencia, que permiten mpr.-:'.ﬂ las simibitudes dentro de los r:-.'lfrq:u:. griﬁq.n ].'
fondtico, asl comd ded aspecto ideoldgico o conceptual. -« s s

Que, en ese sentido, en los aspectos grifico v fonétco, entre |4 marca oponente *ATENKD Y
ETIQUETA" ¥ la solicitud de regisiro de |a marca "ATENKD®, se evidencia que la denominacidn de la
solicitante se éncuentra reproducida integramente en la marca oponente. En ese sentido, tenemos que
"ATENKOD® & ldénncs o la marca registrada "ATENKO ¥ ETIQUETA" En el siglibente cotejo se puu.-d:
corroborar |2 similitud grifica y fondtica entre [as mancas e PugRas s

ATENKO (sulicitada), y
ATENMKD Y ETIQUETA [marca oponenis)

D% la contrastacion de s denominaciones en su conjunto se verifica gue no existen suficientes
elementos diferentes entre s, y que de las semejanzas ortogrificas se genera una similitod fonética,
tenemaos quie La impresion auditiva quo generan ambas podria causar confisidn en el pidblico consemidaor. -

En tal sentido, ¢l comprador podria caer en confusidn indirecta pues, lus marcas snalizadas no solo
presentan similitud ortografica v fondtica, sino que poddan ser comercializadas en los mismos hugares. Es
decir, gquien vea la marca solicitada “ATENKD®, sulomdticamente la asociord con la marca registrada
"ATEMKC’, haciendo que ¢l piblico consumidor considere que los productos y servicios de Las marcas en
pugna pertenecen & la misma empress, va sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en si,
En tal sentido, el O Martinez Medrano se refiere & la confusitn indirecta, diclenda; “Tgualmente eviste
confusids cusndo e consumidor puede distinguir las marcas eritre 5 pero creo gue 13 segunda macs
pertenece a la misma empress que la primera feonfusin ROt ), = s s

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre o afirmaciones
dogmiticas al sostener que 1as marcas en pugns podrin coeastir pacificamente en el mercade stendiendo
4 que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embarpgo, tras o cotejo ¥ analisis en conjunio
realizade sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no dlmultines, vemos que e resultado gue
arroja la visiém en conjunto demisestra que si existe posibilidad de confusidn entre las marcas en pugna. En
conchesitn, esta dependencia administrativa considera que ks solicitud de registro de la marca ATENKD no
podra coexiatir con la marca oponente ATENKO Y ETIQUETA, con la cual presenta mis tumejmui que
diferencias, méxme considerando la naturalera die los productos por @ambas comercializadas, - =

Quie, en ese sentido, tal como lo expresa el sutor Jorge Otamendi. e coterio con que s realiza ol

cofejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajena, hacer
valer |3 lealtad, buena fe comercial ¥ proteger los intereses del piablico consumidor. Es determinante pars

estd dependencio que cualgquier consumidor que visualice [a denominacidn pretendida por el solicitante L
asocird con ls marce propaedad de [a oponente.-—--—--—--—e-- TR

Que, de concederse la marca solicitada tal v como ha sido presentada a nombey’de  la
MECANOTUBO CHILE 5.A. se msertarla la duda en la mente del consumidor acerta dey origen de los
productos ofreckdos por el titular de la marcs solicitads, creyendo que se spcuentran- s h |3

1 l'\-.\.l| -, -
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POR LA CUAL SE COMFIRMA LA RESOLUCION N¥ 1400 DE FECHA 2] DE DICIEMBRE DE 2022 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE

REGISTRO DE LA MARCA "ATENKD", CLASE D6, EXPEDIENTE N¥ 4438172019, SOLICITADO POR
MECANOTUBO CHILE 8.4, eneeeeeeeces =

PﬂﬂPlF.mD Uﬁﬂﬁlﬁﬂﬂﬂ'im PARAGLIAL

empresd de ATENKO PARAGUAY SOCIEDAD ANONIAA sttuacion que scarmearia un innegable dafo o ls
marca notorna ¥ a los propsos consumidores pues. o fin de cuentas, tode acto de consumo es ejecutado
dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. ¥ dentro de
dicho clreulo de comercializacitn, es obligaciin de la esta autoridad administrativa, confoarme lo dispane
propic Art. & de 3 Ley N* 1294798 de Marcas, velar por el interés general de modo 2 evitar que précticas
desleales, expongan al sector mds dibil de |a cadena de consume, = -

Que, adicionalmente, so debe evitar la dilucitn de marcas como la de autos. En efecto, el Dr, Jorge
Otamends, en su obra DERECHO DE MARCAS, oxpresac “fa teovta ole fa dilucion e sido creads prara
defender fa relacidn marca-producto, espectalimente en cuanto agudlla implica of origen de dste. 5 s
permile que coexistan con ésta otas marcas [guales of pikblice conswmidor ya no salvd o origen de fos
jrodictos (LY el Dr. Otamendi se refiere a b similitod conceptual de palabras, diciendoe “En un
interesante caso se decliraron confumdives dox .-i-.lugmu. 'E' Ranco que hace m.j.l'_pﬂr Uy Chennes” v S5u
ﬂanrnharrmi.;parurrrd‘ o g : : .

Que, cabe resaltar, en el vaso de sutos, ademds de L mandestaciones obrantes en el spediente
administrativo, tras realizar uns investigacin mis adentrada sobee 18 prioridad invocada por el apelante, ¥
tras la Dlsgueda realizada en la base de datos de la INAPL tenemos que la soficitud de registroe N* 1325067 1
MISMa s EncuentTa con estaco administratve “densgeda”, desapareciendo asi el derecho invocada, -+

uar, o establecido en el Art. 15 de la Ley N 1194098, dice: “E regavtro de unae marca hecho de acoendn

cod edfa fey, concede a su tular of derecho ol o exclucivn de b gy ¥ 4 efercer ante los depanos
;:-rmc!m:mnmi fas l-mln.nfs_p medicas e mrrupund.m CormE qmm Iﬂ.m:l.rul sus derechos. Asimisimo

W&nﬂm;w eritre kupmdu'tm @ SETVICIOS i.'l:.IﬂIqu.Hﬁ'.'i sea la ciase en que
figuren, siempre que tengan refacidn entre aflos ~ Al respecto, la pretersién de la apelante no tiene cabida
ya quit pura el registro mancario lo determinante &5 proteger § quien tene usoe exchusivo de la marca contra
terceres ¥ claramente hay resgo de confusion siempre que se pueds inducir & confusidn o asoetacin,
ditecta o indirectamente, & |3 marca regIstrada -«

Cue, 3 este respecto debe sumarse el hecho de que ks marcas en cuestiin se encuentran en clases
relacionadas. 5i baen ex certo, el wstema adoptado por nuestro derecho marcario es ¢f sistema uniclase, no
se puede pasar par alto ko establecido en Art. 2 Inc § de s Ley 1294/98, el cual expressmente prohibe of
registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o pars productos o servicion
diferentes. cuando pudieran causar riesgo de confusitn o de asociacidn con esi marca, situacion que
ucontece en el caso de autos, Dicho esto, ahondando en el andlisis relative o s cobertura de productos y
MErVicios, yemds que & solicitunte “ATENKD® pretende cubrir *Matenales para 12 const
entibaciones, encofrados. paneles, placis, fableros, andamios ¥ armagomes metalicos;

UTTAM MY, farge. BEBECTD DE MABCAS, Phrssnst Sres Abrlirls Brie Loos Reen. Sgeesns. 5550 B B Pig 13! "'
" CTTARMEMDL, horge: DERECHI DE MARCAS Misnin Airpy Abstbeiks Privin Lixia hvan dipeting B0 e Ed Pag 19
i ek viminn i ot el w0 ¥l s s
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POR LA CUAL 5E CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1400 DE FECHA 21 DE DICIEMEBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “ATENEDS, CLASE 06, EXFEDMENTE N9 4438170019, SOLICITADD POR
MECANOTUBO CHILE 5.A. o BN TRl B ahedar /RN PR et e P R P

metificos: metales comunies ¥ sus aleaciones; ferreferia metalica” comprendidos en la clase 06, mientras
que ks marca opohente "ATENKD Y ETIQUETA®, clase 37, con registro N* 494439 cubre: “Senvicios de
cONsStrucoidn senvicios de reparacion; servicios de indtalacién Semvickos prestados por empresaros o
sthcontratistay pare M canstriccion o fbricacidn de edificios permanentes. asf como los servicios
prestados pov persomis o gRREACIoNeS que se encargan de restablecer of estado onginal de objetos o de
preservarios sin alterar sus propiedades fsicas o quimicas. Serviclos relacionados con e construccidn de
edificios, carreerss, puentes, presas o lineas de mansmuside, asl como Jos servictos de smpresas
esprcinlizadas en of campo de v constrocods, tales como las empresas de pentr, fontameria, instalacidn
de caleficeian o tectrado; Servicios anexos a lod servicios de construceidn, tales como la inspeccidn de
provechoy de constrteckan, Serviciod de construccian naval; Sefvicres de alquiler de herramientas o de
materiales de constricoidn; Servicios de reparecidn, a saber, fos servicios gie consisten en degar en buen
esfadn cuslipier oiyelo desgastado, dafiads, detenorado o parcialmente destruide {roparscidn de un
edificio o de coslquier obyere deteriorado respecto de su estado originall Servicios de reparacide, tales
como fos relfacionados con s electncidad, ¢f mobiliario, Jos instrumentos v herramientas.”. Y teniendo en
cuenta que para ¢l registro marcano lo determinante es proteger a quien tene uso exchesivo de la marca
contra tercerod ¥ que en el caso de antos claraments hay riesgo de confusidn al inducie 4 confusion o
asnciacion # la marca registrada de maner tal que el consumidor pueda creer que tienen un orgen comin,
resulta inviable la coexistencia pacifica entre ks misfhas. e e

Crue, on base a las consideracones de hecho y de derecho amba expuestas. stendiendo al carécter
eminentemente catelar ¥ tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 2 incisos f)
y gL 15 ¥ 81, inciso a) de la Ley N® 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencis sdminkstrativa que
cormesponde confirmar Ia resolucién spefada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las

TR s —— e ———————— —— ot e o 8 R e e

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTHLAL
RESUELYE:

Art. 1¢ CONFIRMAR |3 Resolugidn N 1200 de fecha 2 de diciembire de 2022 dictada por la
Direccsin de Asuntos Marcarion Libgomss, —-—-————----m e e

Art. 22 DISPONER ¢l archivo de la soliotud de registro de la marca *ATENKD, ﬂil-IE O, Acta
NY 44381/2019, solicitada a nombre de Wm

Are 38 NOTIFIQUESE por Cdala. - eemmmeere e eeeei e Pme e
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Resotucion N° U; - o

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1401 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “ATENKO Y ETIQUETA”, mmmﬂnmrm NT 4840:4/2019, SOLICITADO
PORE ATENKD PARAGLUAY G4 -ermesssssssss snsssmassis s

Asitican, B I

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por ef representante convencional de MECANOTUBO
CHILE 5.A contta la Resolucidn N* 1400 de fecha 21 de diciembre de 2022, dictada por Ia Direccitin de
Asuintos Marcanos LJ“E:lr_rBﬂﬁ'jl e bt il iatarurark e e i i e

RESULTA:

Que, on fecha 17 de dicembre de 2002 se presents el representante convencional de la firma
MECANOTUBO CHILE 5.A. ¢ interpone recurso de apelaciin contra ks Resolucian N2 [401 de fecha 21 de
diciembere de 2022, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarbos LIAEIOn0s. -+

Quie, en fecha 08 de amyo de 2023 fue dictada la providencn que concedid el recurso de apelaciin
|r“'crpum|:|__ ....................................................................................................

Que, #n fiecha 11 de jubo de 2023, ¢ representante convencional de MECANOTUBO CHILE S.A.
exprest agravios; en fecha 14 de febrero de 2024, presentd el escrito de contestacitn de los agravios el
representante convencional del solicitante ATENEO PARAGUAY SOCIEDAD .ﬂ..HEINIE.IL.l... #n F-H:hl 19 de
febrers de 2024 s |lamd Autos para Resolver.--—-------eeeeeee cmmmmnmee

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn recurnda considera - ) Cabe sefialar que fa soficitamte tiene un derecho
adguinde referente a la denominecion solfcitrds ya que la misma constituye of nombre comercial bajo la
figura de S.A. como asf también menconar e articulo 8 del Convenio de Pars! EI nombre comercial serd
prategido en todos los paises de o union sin obligacidn de depdsito o de registro, forme 0 no parte de una
marca de fibrica o de comencio: por fo g no exlife rasdn aiguna para denegar s solicitud de registro
sofictado. /. Asl también cabe mencionar que of solicitante no solamente es tifular del nombre comerncial
o g ademis ya posee of registro de e denomnacicn ATENKOD & su nomive, con registro N* 494428 en
W clase 37, por lo que mo existe pingn impedimento pars denegar [ presente solicitud..JL. Que no s¢ dan
fox presupuestos establecidos en fos Articidlos 2* ine. £ g & 155 80 y 81° de a Ley 1294798 de Marcas,
consecusniemente ¢4 eriteno de esta Dirvccrdn declarar improcedente iz oposicran planteada, "=

Quie, maniflesta la apelante en su excrito de expresion de agravios, entre otros argumentos; 7.} Al
Ague se le olvidd mencronar dos hechos pror sf importantes, solicitud anterior, asi como certificado de
prondad, presenfado pars 3 misma clase 08/, Se dencts tna omusidn infenclionada Una omisidn
intencionada de la identided total de las clases de las marcas enfrentadas./. Sumado al hechoe del
certificad de prionidad de (2 marca ATENKO de mi oforgante e para profeger produetos v gue fn soliciiod
pasterior de fa adversa, también es para proteger productos,. /.. La faita de amplitud de criterio del A-quo,
pueitn gue se it solemente como base ésencial de rechazo de s oposician, 2 1a mean social o nombre
comercial de 4 solficitanfe, snfener &n cUenis MAMensos pantoy gue se deben analizsr, par et un
fuicia, Jo cual detata s existencia de pequdicialidad. 2., La marca ATENKO presentada con
il seficitued + i certificadn de prioridad es pare cubris productos de L clase 08, misma of




[l fp=al, DR T e T TRyi] ]
PROPIEDAD % GOBIERNO o | PARAG .{1
INTELECTUAL PARAGUAY | REKU

resosasenre_() 1 ) /4

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIHON N' 1401 DE FECHA 21 DE DICTEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “ATENKD Y ETIQUETA®, CLASE 06, EXPEDIENTE N¥® 48404/2019, SOLICITADO
mm Pm Bl =assaczana asnmnns R P R ——————

productos que i selrcitid /. Estamos ante wn ciso de identidad total de productes v deraminacionss../_
La marca ATENKD Y ETIQUETA registro presentado por e A-quo como registro base de rechazo de
oposicdn es para cubrir servicios comprendidos en la clase 5.0 La marca de fibrica o de comencio
canstifye un derecho de propiedad industoal y por tinto, i representada tiene todod & derecho de
precaitelar sus intereses../. Expresa el Prof Dr. Carmelo de Mddica en su odwi! Derecho de Paraguayo de
Marcas, bajo el réulo; EI sistema de clases;: Es decir, of propictario ded signo ebitiene b exclusividad de su
uso en dreas deferminadas, ¥, en principio solo en elles £ Ante los hechos, la oposicidn debe ser
jprocedente. ya que me redne los requisitos indispensables de distincion, onginalidad ¥ novedad.L. En
corsecuenca, nego a b S Directors -n'rr-rar T 1 mmcmdn ﬁr:rrgﬂnwnfr I Resolucuin N*
[P TR U S ——— ——

Quee, [a representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestacian de la
expresidin de agravios y enfre otros argumentos dice:Y_) La spelinte po ha fundado sy recurse
debidamente, sine que mis bien se ha fimitado a formular una serie de manifestaciones que no tenen fa
rrttalidad propia de un mronamiento demostrativo de los supuestos vicios idgreos, deblendo por ende ser
confirmada s resolucion recurside. /. Esimportante sefaler gue el iuggador fundaments se decisidn e un
cumjunte de hechos ¥ de derechos que obran o of expediente y se exponen explicitamente &0 @
resoluciin. /., Lay aseveraciones sin Risdamentos no acreditan legitimidad por parte de guien Io invoca,
adeinds sea que se consigre o ho eh la resolucrdn b solicitud de fa adverse vo el eertificade de priorndad
etlos mo implica que ef resultade serd difererte y, mas alld de eflo, d2 supuests omisian debe ir scomparizda
de otros indicios méds contundenies que proeben M parcialidad que, entre lneas, aduce b apelante.d., 5
bien estames ante solicitudes & te miirmas clase y para fos mesmos productoes, dicka situscidn cede ante fos
derechos adquitidos por ATENKD PARAGUAY SOOIEDAD ANONIMA sobre fa denominacidn ATENKD
tante poy correspovder 4 si nombre comercinl] como por terer o Registro NP 494427 en clase 17,
directamente refacionada a la clase 06...~.. Entendemoy que las prisebas a las gue hace referencia ln adversa
sovr sU sobcitud de registro en s clase 08 3 supuesta prioradad que ba irmvocedo, cabe sefialar que estas
constifuyen pruebas de un derecho sxpectativa no de un derecho adgquindo solve la marca ATENKO,
demds estd decir que & Registro previo de la marce en clase 37 prevalece sobie coaligoier solicioad. 2. M
representada se opuso 8 esd solicined de regatre de s marca TENKOD, ofese 06, Acta NY 4438119/ Low
tramites de solicitud de registro de fa adversa no sole fueron irtermempidos por b oposicide, Lino gue
adesruis cuentan con resclucidn gue hace lugar 3 la gposividn ¥ demega o regixtro de la marca solicitada
por MECANOTUBOD CHILE $A.J. En sintesis, se evidencis que son tofslments egquivocadas fas
apreciaciones de la adversa, la resolucidn fue dictada conforme a derecha./. Por tanro, ruego # la Sk
Directors, confirmar Is nesolucidn apedada MY ML 2022 — e e e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
II'I'IIH'FUHID. ...............................................................................................................

Quee, en primer hugar, al realizar ¢l andhisis de las denominaciones debe tenerse presente gue el mismo
sei realizado desde una viskan de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artifjiciales
desmembraciones y Cuyd u-hgl:wn e advertir sl la put:pnﬁn de una de las marcas pu:df_.m' '
Iim_"" mrprEammsppesT——re—rrEn LEaLEE _...'_._.. ......
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POR LA CUAL 5E CONFIRMA LA RESOLUCION N¥ 1401 DE FECHA 21 DE DICIEMERE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
mmmmmummmﬂm?mmrmmmm NT 484042019, SOLICITADO
POR ATENKD PARAGUAY 5.4

Que, expresa el Dr. Brewer en su libro “Tratado de marcas de fibrica y de comercio® que: “Para
apreciar fa posthibidad de confiusidn no son determinantes fox diversay detalles, sino las caracterisbicas
Hpicas. fa impresidn general v fos principales efementos def signo.”En ese sentido, corresponde analizar si
e el casn de autos existen suficlentes diferencias entre bos principales elementos de los signos analizados
BN 511 COMUIT, < ensmsminaaas e s 4 e -

Que, resulta importante destacar que la denominacion cuyo registro se solicits "ATENKO", constituye
a su vez la razdn social de ba firma sobicitante, ATENKD PARAGUAY SA; es decir, que la marca sobcitada se
identifica con la rmadn socisl que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se sefialo que la ley marcaria
protege al nombre comercial, constituvendo propiedad a los efectos de la bey citada, la cual se adquiers
desde su primer uso piblico, La Ley de Marcas, en su Titwlo 1L acerca del Nombre Comercial y las diversas
situsciones que rodesn a la misma. En primer tdoming, el Art 72 dispone: "Bl nombre comercral podrd estar
constitunde par [ designacedn, of nombre del comerciante. fa radn social o denominacidn social adopsada,
It enzefia o fa sigh usada legalmente en relacidn a una determinada achividad coinercial, ¥ constifuye una
propiedad a los efectos de esta fey”, A su ver el Art. 75 expredac “El derecho excluiive sobre un nomibve
comencial s adguiene por su primer wse publioo en ef comercio. Mo es necesanio of registro def nombre
connencial para efercer Ios derechos acordados par esta Je”. El Art. 76 prescribe acerca del derecho que le
usiste al wtular del nombre comercial v dispone: *El titular de i nombre comercial tendrd of derecho de
impedir e tso en of comercio de un sgnoe déntico al mynbre comercial protegido, o un signo semegante
ctranda eifo fuese susoeptibile de catsar confision o un mesgo de asociacian con la empresa del tlar o
covt sl productos o servicios, o pudien catsar &f Brular un dafio ecanderico o comereial injusto por et
de un aprovechamento imdebido del prestigio del nombre o de fa empresa del BRI - —smnrnnaan. --

Que, de modo a dlustrar la importancia que otorgan Las leyes internacionales, e Convenso de Paris en
nu Art. & establece que: “E! nombre comercial serd protegido en fodos kos pafses de la Unidn sin obligacidn
de depésito o de registro, forme o no parte de ure marea de Gboca o die Comeron, e

Que, en ese sentido, estando mchalda la sobicitud 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 ¢l registro de marca d!r
it proplo noer = comerclal—————————r—

Qut, ademis de lo mencionadn, en ¢ andlisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular
solicitante actial ya cuenta con la marca registrada ATENKD Y ETIQUETA, clase 37, Regiatro N¥ 494, 423, Ex
decir el titular de la sobertud de sutos ya cusnts con un registro concedido bajo s misma denominacion,

exchesvidad un vocablo-con el cual ya tmmte previamente,--
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 1401 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

REGISTRO DE LA MARCA "ATENKD Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N¥ 48404/2019, SOLICTTADO
POR ATENKD PARAGUAY S -mesesimmrmssnnssmmam: RS T —— .

e, i ba hora de snalizar |a distnnnividad u oniginalidad de un signo marcano es s el msino cuenta
can etigqueta ¥, en ese sentide, la solicitante se erige en una solicitud de maErce MaKts -

Que, en base a las conmderaciones de hecho ¥ de derecho expuestss, esta Direccidn arriba 4 la
conclusidn de que |les marcas en pugna san suficientemonte diferentes entre si, originales, distintivas una
obe atra en todos los planos de comparacion, por tanta, corresponde confirmar [a Resalucion recurrida —----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROMEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art 10 CONFIRMAR s Resolucidn 8* 1401 de fechs 21 de diciembsre de 2022 dictada por ls
Direccién de Asuntos Marcarios Lisghoses. ——————---— e

Arr 2e ORDENAR la prosecuciin de los ttimites de la solicitud de regisiro de la marca
*ATEMELD, clase b, Acta NP mwmu solicitada o nombre de ATENKD
PARAGUAY S.A - .

AL NOTIFIQUESE por Cétula, - reeerermsrsions
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Resalucidn N° Q{ Ji}
POR LA CUAL SE REVDCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 112172 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR LA MRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA

MARCA "PRIME GRILL ¥ ETIQUETA", MJLMH'HEHMMAMHHMAH
COMERCIO DE PRODUTOS, PECAS E ACESSORIOS ALTOMOTIVOS EIRELL----- e

P A L

VISTA: La solicitud de regastro de marca "PRIME GRILL ¥ ETIQUETA®, Acta N* M58572022 clase
11, solicitada por COC & H COMERCIO DE PRODUTOS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELL y; -

RESULTA:

Quie, en fecha 11 de octubre de 2022 e presenta COC & H COMERCID DE PRODAUTES, PFECAS E
ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELL v solicita e FEI{EIIII de la marca "PRIME GRILL ¥ I-.‘['llL;!i.IE'rA‘
armparar servicios de b clase |1, - wavens

Que, en fecha 24 de enero de 2024 ha sido emitido of Dsctamen N 112172 purll Diereccadn de Marcas,
favorable o la concesidn de la referida soliotud de marca. - trrenmrns was

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 24 de enero de 2024 fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de
solicitud de regatro de la marca “PRIME GRILL Y ETIQUETA", Acta N* S4585/2027, clase 11, solicitada por
COC & H COMERCID DE PRODUTOS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELL, con Dictamen de ks
Direccion de Marcas N° 112172 de fecha 24 de enero de 2024, favorable @ la emision de la respectiva
e L —

Onse, en uso de las atribuciones otorpgadas por la ley' 2 esta dependencia sdministrativa, al momento
te analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del regrstro de una solicitud de marca, no s6io
si¢ debe constderar i ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que ¢l signe no se encuentre
mmero dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatonia, velando II-I'TI1-|ZI'I'II' por e mterés
E‘EMHI LI L L R A I L B UL L L L LS UL R RO R L R L LA T L L) B UL LS L =

Que, tal como lo expresa el Art | de la Ley N° 179498, las marcas son signdas quae sirven para distmgtir
productos o servicios, Sin embargo, se encuentran reguladss en la propaa legislacidn marcania, clertas
restricciones para ¢l registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a |a hora de considerar b viabilidad
del registro marcario s& encuentran pars precautelar otros derechos o Intereses, tan valides como el
flererhiny @ COmMTILLET LI FTLBEEA, e s ettt s

Que, en ese orden de ideas, y stendiendo @ & defensa del interés del pdblico consumidor,
corresponde a esta instancia admenistrativa realizar el analisis de ka solicited en trimite y determinar s la
klsma se encusdra dentro de las restricelones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.--

Quie, en ese sentido, esta Direccion General disiente con ¢l eriterio adoptado por el Director de
Marcas al realizir & cotejp marcario de la sohicitud de registro, puesto que consideramos gue la misma
incurre en las prohibiciones de la Ley 1294998 de Marcas, que dispone que no pueden constitiir marcas:
“art 2 inc el los que consistag éntéramente & wh signo gue sea & nowmlbre gendnoo o desigas

Artirnlo 5% La Tireccitn de 1a Propeedail Inchisimal e einemes del padbbon, poded denegar o regasro de-unam
semEganie i obra’ regiittads par @l sivmo produoe o wervicia, con ponbeaciin el slicitiee, ain
tridar de la marca seginiraca i
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 112172 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “PRIME ORILL ¥ ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N* 94585/2022 SOLICITADA POR COC & H
COMERCID DE PRODUTOS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELL -mresresssmsnsisncsanas

producto o servicio de que se e, o Que paeda senie en ef comercio paca calificar o descrbie g
T T T L L o S ——— =

Que, esto es asl puesto que, la solicitud de registro de la marcs “PRIME GRILL ¥ ETIQUETA® s
presenta para amparar productos de s clase 11 ales come: “Encendedonec asadores; refillas para pareilla;
barlscoas espetories girafonas para asar; espelones pari ssadores; pareillis para covimar, guemadanes;
amsaclors elfdctnca para use doméshicn (mdquinas para hacer pan); parrifias eléctrices ¥ no eléctricay
faparatos de cocoidn); placas de calefacordn; parmillas para asar; piedras de lava pava barbacoas, = eeeeesme -

Que, |a solicitud de registro analzada se refiere directamente al npo de producto que bonda, mativo
por-# cual, carece de [# especialidud suficiente pars identificar al producto cuva cobertura es solicitada con
fIﬂWmeﬂ.ﬂl ..........................................................................................................

e, &n conuderaciin a lo expuoesto, no se bogra visualizar cuill seria la distintividad que ostentarta
como marca la denomimacion “PRIME GRILL Y ETIQUETA", de la forma en que ha sido presentada, sin
CONTAr con ningin otro elemento, carece de ta cualidad mtrinseca con que debe contar un signo pars ser
susceptible de convertirse en marca e ingresar ol patrimonio del titular. En otras palatras, [ denominacion
*PRIME GRILL" deberla contener otros elementos diferenciadores, pues con b simple conjuncion de la
dos palabras comunes- "PRIME GRILL™- para productos refscionsdos precisamente para Encendedives
asadores; rejillas para parrilla; barbacoas: espetones girararnos fara asar; expetones para asadores; parriiias
para cocinar: quemadones; aravadors eltctnica para uso doméstice (maguinas para hacer pand; parriflas
eléctricas ¥ eléctricas. (aparatos de coceida )l placas de caleficcin; parmiflas para asan piedres de liva
para barbacoas, no se podria considerarda un signo cupar de dh:l:nguu a sk productos de los dembs
existentes ¢n el mercado, abocados al mlsmo rabeo e -

Que, al ner lax palabrus de uso comin no se puede pedir In exclusvidad de b misma, “tal come la ey
bo express® son irregistrables y esto resulta que on ciso de otorgar regisiro de una marca de este tipo
signafica quatar del dominio pdblico una palabra que se usa para describir caracterlsticas o modalidades
usiigles o genéricas de productos o servicios. Si bien la palsbra analizada se encuentra constituida ademis
o una etigueta, ln misma deviene irredevante pues elka no aporta novedad ni oniginalidad —-—--ereeermees

Que, esta Direccian considera que la denominacidn “PRIME GRILL ¥ ETIQUETA® no ofrece nimgin
elemento disantiva para 1os productosofrecidos, careciendo de las caracteristicas bisicas necesartas pars
GO I T ETIER LT, o 11 roms o e oy i s e o B g P e = B B T T P 1T T 2 0 A B FIT

Que, en conclusidn, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2 En base a lo mencionado, v de confisrmidad a lo previaments sostenicho, existen impedimentos
insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pees; como mencionamos anterisrmente s
halla inserta dentro de las prohibicienes establecidas dentro del art. 2° incs. @) de la Ley N* [204/58 de
Marcas. Por ende, nos encontrames ante una solicined de registro marcario cuya factibilidad no resiste el
T e T ST S—

Que, asi las codas, en base o lan consideraciones de hecho ¥ de derecho exgp
realizado e examen de registrabilidad de 1 solicitud, &t Direcoatn considera que no ¢
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N® 112172 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “"PRIME GRILL Y ETIQUETA", CLASE 11, mwmmmmﬂmcnﬂ

_

COMERCIO DE PRODUTOS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELL —errsssreremseeereeee
en esas condiciones por le que mrrﬂpnnn:le revocar el Dictamen N* 12172 emitsdo |:r-:|{ I Dareccitn de
Marcas v disponer el rechazo de la solicitud, - T SR
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 1® REVOCAR ef Dictamen de Marcas N* 112172 de fecha 24 de enero de 2024 dictada por
la Dhrecoaan de Marcas de b solicitud de registro de le marea "PRIME GRILL Y
ETIQUETA®, clase 11, Acta N* 9458572022, solicitada a nombre de POR COC & H
COMERCIO DE PRODUTOS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELL-—— -

Art. 10 RECHAZAR la solicitod de registro de la marca “PRIME GRILL Y ETVQUETA®, clase
I, Acta M* 94585/2022, solicitada a nombre de COC & H COMERCIO DE PRODUTOS,
PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EERELL -ceet st eiscan b tsitinas

Ar3®  ORDENAR ol archive de la solicitud de registro de la marca "PRIME GRILL Y

ETIQUETA®, clase [1. Acta N* 9458572021 solicitada a nombre CA&H
COMERCIO DE PRODUTOS, PECAS E ACESSORIOS: B

ATL#® ROTIFIQUESE - e mmeemm e
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DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSDS, EN EL EXPEDRIENTE DE OPOSICION A LA DE

SOLICITUD DE REGISTROD IJ'EII.AHAH:CA'FHIW EI.AEEEI‘!-' mmmasﬂmn.mmm
mqmm N e e

LI b, I ]I

VISTD: El recurso de apelacdn interpuesto por el representante convencional de GUTES LTDA
contra ln Resolucion N2 64 de fechs 24 de junio de 2022, dictoda por la Direccidn |;||_- Asuntos Marcarios

;L[I'_]E"m i B S S maaacaiiac. .

RESULTA:

G, en fecha 23 de octubre de 2020 GMF SR.L. solicita el r!|;p|1:r|} de la marca “GuVit® parn smparar
prendctos de la clase 05— mmemm e S S S p————

Quig, por proveido de fecha 07 de septiembre de 2022 se concede of recurso interpuesto, dictandose
1a providencia de “Covrer trasfado®por |a Direccidn de Asuntos Marcatios LIHEIOSOR, -

Que, en fecha 16 d junio de 2022, se dictd la providencia el informe del Actuario, que obra en awtos a
fa. 20, dictandose en consecuencia [a Resalucidn N 66 de J’tdu 24 de punio de 2022, por ka cual se declara
caducidad de Instanci, e, b

Que; en fecha 13 de julic de 2022, s¢ presenta el representante convencional de GUTIS LTDA, ¢
nterpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N &4 de fecha 34 de junio de 2022, dictada por
la Ereccitn che Asunteon Marraron LILGIomms, —- - s

Cpee, hobiendo expeesado agravios of representante convencional de GUTES LTDA. =l 18 de noviembre
de 2022 y en fecha 14 de abnl de 2023 la representante convencional de la firma solicitante presentara «|
escrito de contestacidn de bos agr.:wm esta Direcciim se declar mmpmrm: p.lr:l entcndﬂmcl!;nﬁrn:e
cann en fecha 24 de abril de 2023, - eI L e

CONSIDERANDO:

Que, la Resoducidn recurnida conssdera: Y. ) Que, de acverdo com ef Art 56 de la Ley de Marcas, v de
confarmidad con e Art. [78 173, 174 de €FC se operard la Caducidad de la Instancia-en foda clase de jurcio,
carddo no se indare dentro del plazo de 8 (oeis) meses_ /. En relacide al informe ded Actuaro, en ef caso
de aputos, ha tramscurtido of plaro establecsdo en e Ley para que se opere b caducndad de le instancia /. E
Director resueve declirar aperada fa cadecidad de fa instancia en la solivitud de oposicidn N° 0291821, %

Que, manifiesta fa recurrente, entre otros argumentos: -} Que mego todos v coda ure de fog
frndarmerntoy mvocados en b resalucidn, en fa cual se resolvit declarar la caducidad de la aceides dedurida
por fa Recurrente, va gue lx Drecosdn incurne en erroves en el plazo de cadiscedad de ls oposicidn contra fa
marca soficitada: v solicito desde ya le revocacsin de o reselucidn. /.. Qe en fecha 16 de funio de 2021
verrcnd el plago para interponer opoafciones i 1z soheitud de marca, en fecha 18 de lio de 2021 Ja irecvidn
dected la providencia de trastado abonads fa fasa cormespondiente 4 fa notificacidn de dicha providencia de
traslaco al wiier de fa Direcoidn de Asuntos Litigiosas.,./. Hablendo abonado fa tasa de 3 naty
corfesporidiente e Bcha 30 de diciermve de 2021 ¥ @ pesar de rumerosss insistencis
exte no realiz la motificacion y ante & mothvo, en fecha 25 de junio de 2022, volvimos a
ln notificacidn a fin de que of ufier proceda a L notificacidn efectiva de la providencia, ls cual
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Resoduchiin N* !ll ad 6
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Nt 66 DE FECHA 24 DE JUNID DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LIMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA DE

mmmmumﬂw Mﬁmmm EEH_H'-'I-TMJA
POR GMF 5.RLL

esta preseniacion sin no se ha realizads, teniendo of misme & carga del impulse del provesol/ En
concondancia Al art. 178 inc. ¢} ¥ a Lo doetring mencionada, se puede confinmar que no s¢ prodeuce la
caducidad de la nstancia detwdo @ & movs del wer notficedor en reatzar o potificacion
carrespondiente. ., En base a fo expisesto respetuosamente peticionn: revoar b Resolucidn NY 86/2022 -«

e, por su parte, [a representante convencional del solicitante presentd escrito de contestacitn a la
expresitn de agravios y entre otros argumentos menciona Y.} Results completarmente improcedente y
hasta de mala fie con of afiin de confundira VE, mencionar fa suspenside de los plasos procesales dispuest
por las medidas samitanas  con refacidn al covid-19, ye que fa presente solicitiwd de negrstro fu ado
presentads en fechs 23 de octibre deé 2020 cuando todos fos plazos procesales se eocontraban rearrudackss,
como e mismo dpelante fo manifestl, citando ls Resolucidn N* 2820200 Por o tinto, fa Direcciin de
Asurrtizs Marcarios. Litigiosos no incursdd en ningtin ermor en of edmpuro del plaro de caducided ve gie,
mingin plazo se eéncontrabs suspendido con posterioridid  a e presentacion de mi solicitud de o
principal. /. La providencia de trasfado de oposicidn fire eminds en fecha 16 de filio del afo 2000 y el
inforawe de caducidad fa sido elaborado en fecha 16 de oo de 2002, es decir. 1) meses despoiss, por anio,
no exishe ningdn error incerdo por B Direcordn.. /. Cabe destacar que, a la fecha po ha wido posiliie
verificar fa contraparte sobre los recibos de pagos de fis cédiales de notiffcacdn Armados por foy Djeres
Notificadores, menconadas come adjunios; que, no se encuentmn disponibies en of expediente, por fo

tafto, fo angumentado por s kpelante carece de sustento legal v demuestro 3 su ver mas su Gilta de acoidn,
ta cuaf ha onginado fa cadwcidad de fa instancra de pleno derecho./_ La presente apelacitn debe ser

rechadada por sy notora mprocendeciz ) consecuentemente o Resofucion N 862022 debe ser
conafirmacts rotalmente por haeber sdo dictads confoeme @ derecfio— -y

Que, l:urrupunde i esTa instancia .duu:u.m-:m-: l'l:l-nl'l-'-rr sabee ln procedencia o no del recurso
mr'mﬂg T T TR R T 1 R TN S e e e e e e e

Que, esta Direcchin e competente para entender en el presente recumo, sobne la base del derecho
que le otorga el Art. 124* de la Ley de Marcas al solicitante, de interponer recursa de apelacion contra
CUBIUET BESOICAAIL e s s e e e e et e ¥

Que, en primer hugar, el At 56 de la Ley N* [294/98 de Marcan ehuncia: “En lodos ks ssenios
igposos s¢ productrd de pleno dereche la caduckdad de fn instancia administrativa, st o se hubvers
efectuado ningln acto de procedimiento @ partie de los seis mesex de la gltima sctuacidn®, -

Que, al respecto, s¢ tiene que la dltime actuacion ded recarrente: ha sido kb interposcidn de la
oposiciin en fecha 14 de enem de 2021, En ese sentido, el informe del Actuanio expresa que, en el caso de
autos: e tene conno itime trimite procesal fa providencis de correr traslado de fecha 18 de junio de 2082
A la fecha fu transeurmido con exceso of plaso fegal establecido pars L aplicacidn de le codacicdad o
nstancia adminstranie” de ello se colige que ha transcurrido el plazo establecido en & Ley pam que opere
la caducidod de la instancie ya que ¢ oponente no he realizado ninguna actuacidn conducente a la
prosecucidn del proceso desde el dictado de la providencia de fecha 16 de julio de 2021 y hasta gl 16 de
jumia de 022, fecha en que fue dictsdo  Informe citado pruuqlnnmmunm par ko qua.-ﬂ:.nes
cunfirmar la Resolucién recurrida.-- e e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTON N® 66 DE FECHA 24 DE DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPED DE OPOSICION A LA DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GuVit", CLASE 05, EXPEDIENTE N® A8435/2020, mucrrma
PORGMFERI == SR AN

(ue, esto fue constatado. conforme a los datoa manto del setema informético de marcas comoa del
expedients a la vista. El oponente no realizd |as diligencias para dar continuidad a [s oposicifn.—---- .

Que, queda en manaos del oponente el impulso procesal, o saber, la notificackon de la providencia de
Correr traslado, Sin embargn, desde [a fecha de [a emisidn de dicha providencla ha transcumido con creces
¢l plazo de sets meses establecide en ba ley marcana, sin que la recurrente haya instado el proceso, oeeeeeeeae

Que, el mismo recurrente podda haber impuisado las actuaciones y ne simplemente permitir el
transctirso del tiempo cuya comsecuencls legal s= encuentra prevista en el Art. 56 de la Ley N* 1294/95 o
Marcas y los Arts. 172 173 v 174 del CPC Por tainto, en base a las consideraciones de hecha v de derecho
expuestas, ésta Direcaon General armba 3 la conclusidn de que comesponde confirmar 1a Resobucion

POR TANTO,
LA DMRECTORA GEMERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
REEUELVE

Art. ]2 CONFIRMAR |a Resolucidn N* 66 de fecha 24 de junio de 20022 dictada por |a Direccidn de
Asutitos Marcarios Litigiosos por |os argimentos expuestos en ol exordio de la presente
FEREHLIE L w2

Art, 29 ORDEMAR la prosecucitn de tramites de la solicited de registro de la marca "GuVit®, clase
03, Acta NY 6863572020, solicituda 8 nombre de GMF SR L - ssmmm st e

Art. NOTIFIQUESE par Cédula.--smessses
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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORLA EN LA RESOLUCION N® 643 DE FECHA 29
DEMMME&WEMMMEHWW
CLASE 35, EXPEDNENTE N® 17672002 SOLICTTADO POR MULT] AGRO IMPORT. EXPORT SA -srermsmmnin

Asuncitin, | 1

VISTO: El recurso de aclaratona Acts N® AZ78799 presentado en fecha 10 de septiembee de 2024,
clase 35, solicitado por la representante convencional ded solicitante MULTI AGRO IMPORT. EXPORT 5.A., ¥;

RESULTA:

GQue, el Art. 307 del Codigo Procesal Civil establece: “Objeto de la aclaratoria. Las partes podrin, sin
embarge, pedir aclaratoria de la resolucion al mismo juez o tribunal que la hublere dictadeo., con el objeto de
quei a) comija cualquier error matenial: b) aclare algina expresion oscura, sim alterar lo sustancial de la
decisbbn ¥ ¢) supla cuslguier omision en que hubsere incurmido sobre algunas de las pretensiones
deducidas y discutichs en &l ltigho, En ningin caso se alterac 1o sustancial de la decisidn® —------—eeeeeee

CONSIDERANDOD;

Que, respectt al Tecurse de aclaratoria, I3 Dra. Ferreird Armele en su obra Nuevas tendoncias
jursprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recumos de Nulidad,
Apelacidn, Repoucsbn v Aclaratons expresa; “nuestro codigo de fivma, ol prever sste récurso o remedio
procesal para la comeccidn de errores matenales, aclaracidn de conceptos oscuros, asi coma para suplhi as
cueshiones amiticas por of digano fuzgador, a fin de gue ol mizsmo las rectifique, aciare o supla en su caso
Assresmo, coumno fodo recurse, [ sclaratons dede terer come fndimento Ly existencta de un agravio, E
agrivio @ ser reparado podna ser: ef concepte oscuro, ef error matersal, o bien la omiside incursda Sin
embargn, ¥ conio tambien establece ruestno cddigo de maner expiess, s coffeccian mo debie alterar o
sustancial de b resaltreidn, ol ser susceptible de generar un perfuici, que podela consistirev dna dificuitad
o imposihilidad de cumplimiento de o restelte, En cuanto 2 b fnalided del Recino de Actaratona, oping
De Santn, coeno by inayoria de e doctning 2 b cual adhermmos, que of recurso de aclaratora Hene por
finaifdad subsamar defectos de fa resolicidn. evitendo o alargamiento injustificado del proceso (principio
B i a2 15, T B R e e P

Que, por un error involuntarno, fue consignado errdneamente an el Art, 1 "DECLAHAR operada la
caducidad de la instancia en ¢l expediente de oposician on la solicitud de registro de marca *BOVICORT™,
clase 35, Acta N¥ 1211767, presentada por MULTI AGRO IMPORT. E]-EI:::IFtT SA" p-nr by qu;r te-,g;qln levs
fundamentos de hecho y derecho, b aclaratorn resulta procedenta. - -

POR TANTO,
LA MRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. |® HACER LUGAR a! recurso de acliratona planteads contra |a Resslucidn N 643 de
fecha 29 de apoato de 2024 dictada por la Dhreccion General de Propledad
Tats 11 e R e P I R PR S P e P T P TP a

Art, 2° RECTIFICAR el Art 1" e ki resolucidn refends donde se consignd como;
DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicidn enta
soboitud de registre de marca "BOVICORT™, clase 35, Acta NY 1176772012, presentada
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FOR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORLA EN LA RESOLUCION N* 643 DE FECHA 29
DE AGOSTO DE 324, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRD DE LA mmwm&r
CLASE 35 EXPEDIENTE N*® LIT672012 SOLICITADD PFOR MULT] AGRO IMPORT, EXPORT S.A.soersmnsaannses

A

pear MULTT AGRO IMPORT, EXPORT S.A., quedando de la siguiente manera: Art. 19
DECLARAR operaca b ceduckdad de la instuncia en el expediente de oposicidn
plamteado por TORTUGA COMPANHIA ZOOTECNICA AGRARIA, ¢ la sobicitud de
registro de manca “BOVICORTT, clase 35, Acta N® 1176772012, FI'I'-EiE'Iﬂull'.f.I :rm MULT
AGRO IMPORT, EXPORT S AL -

NOTIFIQUESE paar Cétdula, -———rerremmm e rimmrea:
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