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Resorución*.0# ffi 4
POR LA CUAL SE DECLARA OPEMDA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICIÓN A LA SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HERBIFIX', EXPEDIENTE 1958996,
SOLICITADA POR TECNOMYL Sá.

Asunción,pgstp 
l,iJht+

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra Ia
ResoluciónN",dictadaporIaDireccióndeAsuntosMarcariosLitigiosos,y;

RE SULTA:

Que,enfecha@sepresentaelrepresentanteconvencionaldeloponentee
interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 258 de fecha 24 de mayo de 2023, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia"Exprese agravios
el apelante"en fecha 2l de febrero de2024.

Que, en fecha 03 de septiembre de 2024 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, elArt. 56 de la Ley N' I294l98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá de
pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de 1os seis meses de la última actuación".

Que, la segunda instancia se activa con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese

momento corre el plazo para la caducrdad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que le causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelación. ------------

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que Ia última actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 29 de mayo de 2023.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agravios,2l de febrero de2024, ha transcurrido con creces el plazo de

seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asÍ en derecho.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la
solicitud de registro de marca "HERBIFIX", Clase 0I, Acta Ne 1958996, presentada por
TECNOtvtYL S.A. - -- - - -- - -

Art.2e

Art.3e

ORDENAR la prosecución de trámites de la
"HERBIFIX", Clase 01, Acta Ns 1958996, presentada

solicitud de registro de marca

NOTIFÍQUESE por Cédula. -----------l

a.lrlc ltr
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POR lA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTÓN N"gg7 de fecha 29 de julio de 2020, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTÍIO OT LA MARCA "MI VASO ECO
y ETIQUETA", CLASE 2I, EXPEDIENTE N'1929309, SOLICITADA POR COPO ECO COMÉRCIO E LOCA§OES
LirDA-------

Asunción, 0 ! jiP 2i,2L

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de COPO ECO

COMÉRCIO E LOCA§OES LIDA en contra de la Resolución N' 997 de fecha 29 de julio de 2020, dictada por
la Dirección de Marcas, yi ------------

RE SULTA:

Que, en fecha 1l de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de COPO ECO

COMÉRCIO E LOCA§OES mDA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns997 de

fecha 29 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 15 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 23 de julio de 2021, el representante convencional de COPO ECO COMÉRCIO E

LOCAQOES LIDA expresó agravios; esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama

autos para resolver en fecha 27 de agosto de 2021.

CONSIDERANDO:

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

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) la marca solicitada está

constituida por tres palabras y un logotipo, que en su conjunto no son el nombre genérico o designacion
del producto en cuestión, que son "vasos de papel o materias plásücas" .../... Por otro lado, la marca de mi
mandante se encuentra registrada en Brasil, en la misma clase 21, bajo el No. 9O4167879 pero en idioma
portugués: MEUCOPO ECO, y con el mismo logotipo, a nombre de una empre sa del mismo grupo
comercial".

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento

de analizar la viabilidad para Ia correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo

debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso

dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, en primer lugar a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "MI VASO ECO Y
ETIQUETA" resulta genérica para el producto que pretende amparar, debemos pre-guntamos:,'s!

denominación constituye la designación usual del producto que solicita. En ese sentido, la'solici
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PoR LA CUAL SE CoNFIRMA LA RESoLUcIÓN N'997 de fecha 29 de julio de 2020, DICTADA poR LA
OMTCCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGIsúo oE I.A MARCA "MI VASo ECo
Y ETIQUETA", CI-ASE 2I, EXPEDIENTE N'1929309, SOLICITADA PoR Copo EcO cOtr¿ÉRCIO E LoCAQoES
LTDA-------
registro de marca "MI VASO ECO Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para productos de Ia clase 21,

que textualmente describe: "utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; utensilios de cocina y
vajilla, excepto tenedores, cuchillos y cucharas; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos;
matenal de limpieza; vidrio en bruto o semielaborado, excepto vidrio de construcción; artículos de
cristaleria, porcelana y loza" Recordemos que la denominación solicitada es UMI VASO ECO Y ETIeUEIA,, y
en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta
instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra
dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. De ello se colige que,
la solicitud de autos sÍ define al producto que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada
incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, especÍficamente el inc. e) delRrt. 2.-

Que, desde elpunto de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene acompañada de
una etiqueta que no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición
mencionada en el párrafo anterior, pues, dentro de la misma, contiene la denominación "MI VASO ECO"
escrita en letras mayúsculas y en negrita de color negro, con un logotipo que consiste en un círculo con un
diseño gráfico dentro. El diseño en el interior del cÍrculo es un árbol estilizado, en lugar de hojas, el árbol
contiene varios vasos colocados en las ramas, lo que sugieren una conexión con productos de vasos. Este
diseño combina elementos naturales con elementos relacionados con el producto, y el uso de "ECo'l
sugiere un enfoque en productos ecológicos o sostenibles.--------

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada,
vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar
MI VASO ECO Y ffiQUE"IA como denominación, sólo describen el sentido o significado conceptual del
producto a ser comercializado. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva
del referido producto y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una lÍnea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca serÍa engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracterÍsticas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa sieÁpre tendn en su
conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasÍa. N concederse una marca
evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicio.s. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."r. Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el
obieto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto:'

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habién izado men
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclurefidé"qü,éi
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución reáirri¿r. -l--:-

SU

| "DERECHO DE MARCAS',- Jorge Otamendi. g. Ed.. CABA, Abeledo perrot,2017 - pag.7ó.
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Art.le

Art.2e

pOR LA CUAL SE CONFIRMA I*A RESOLUCIÓN N'997 de fecha 29 de julio de 2020, DICIADA POR I-A
DIRECCIÓNDEMARCAS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.AIVÍARCA"MIVASO ECO
y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N"1929309, SOLICITADA POR COPO ECO COMERCIO E LOCA§OES

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

CONFIRMAR la Resolución N'997 de fecha 29 de julio de 2020 dictada por la
Dirección de Marcas.-

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "MMSO ECO Y
ETIQI ETA.', clase 21, Expediente. Ns1929309, solicitada a nombre de COPO ECO

Art.3e

,V 
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Resolución*'0 
fl



DIRECCIÓN NACIONAL DE

,V \PROPIEDAD
\zF INTELECTUAL

PARAGUAY

ResolucionN'0

.,É *r\w ,!7

\JA
GOBIERNO n¡r. PARAGUÁI
PARAGUAY REKUAI

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 I.369 DEFECHA 19 DE JULIO DE 2018, DISTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD OP NECTSTRO DE LA MARCA
"MINICUOTAS", CIASE 36, EXPEDIENTE N" IT365SS,SOLICTTADAPORRIBEIRO Sá"C.I.FA E I...-----------.--.

Asunción,09SlP 212lr

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de RIBEIRO
Sá"C.I.Fá" e I., contra la Resolución Ns 1.369 de fecha t9 de julio de 2018, dictada por Ia Dirección de
Marcas, y; - ---- - -- - - --

RES ULTA:

Que, en fecha 31 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de RIBEIRO S¿"C.I.Fá"
e I. e interpone Recurso de Apelación en subsidio en contra de la Resolución N" 1.369 de fecha 19 de julio
de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 18 de octubre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 20 de noviembre de 2018, el representante convencional de RIBEIRO SAC.I.FA e I.
expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha O8 de abril de 2019.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) ésta Dirección considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. e)... los
que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio
de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del
producto o servicio. La denominación se considera descriptiva y sin distinüvidad alguna con relación a los
servicios que desea proteger. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitadou.-------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) atendiendo el criterio que debe
ser aplicado para valorar si una marca es genérica o no, Otamendi explica que puede formarse una
denominación novedosa con la suma de palabras que carecerían de originalidad por sí solas: "En la
clasificación de irregistrabilidad debe aplicarse un criterio muy estricto ya que no se está frente a una
cuestión de grado"... En varios fallos la justicia ha determinado que las designaciones necesarias pueden
formar parte de un conjunto marcario, siendo este registrable... Es el conjunto el signo registrable y no los
elementos que lo componen, los que no puede reivindicar con exclusividad el titular (...)".----------

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia admi momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una
debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encu
dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés

no sólo
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POR LA CUAL SE CONFIRT,ÍA I.A RESOLUCIÓN NS I.369 DE FECHA 19 DE JTJLIO DE 2018, DICTADA POR LA
ompccróN DE r,fARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA
"MIMCUOTAS", CLASE 36, EXPEDIENTE NO 1736555, SOLICITADAPORRIBEIRO SAC.I.FA E I..---.----...----.

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

Que, en primer lugar, de acuerdo a lo expresado por el mismo apelante, vemos que la solicitud de la
marca "MINICUOTAS" es la combinación de dos vocablos: "MINI" : pequeño', 'corto' o 'breve:ry "CUOTAS":

Cantidad que se paga regularmente a asociaciones, comunidades, seguridad social, etc.z", es decir, hacen
referencia a un centro comercial donde se utiliza un sistema de pago a plazos que se le brinda a los clientes
o consumidores, con cuotas filas mensuales y con una tasa de interés preferente. En ese orden de ideas, y
atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa
realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones
para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, a los efectos de determinar si la solicrtud de registro de marca solicitada resulta genérica para el
servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación
usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada dentro del
nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese

sentido, la marca solicitante pretende obtener la coberlura para servicios de la clase 36, que textualmente
describe: "Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.".
Recordemos que la denominación solicitada es "MIMCUOTAS" y que en la descrioción de su solicitud
expresa: "Servicios de seguros; operaciones frnancieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.---

Que, la denominación solicitada MINICUOTAS, es sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del
referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que como
denominación, sólo describe el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido.---

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

refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca seria engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su
conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasÍa. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación "3. Respecto a las

DtREcctóN NActoNAL DE

designaciones genéricas, el Dr. Otamendr expresa: "las designaciones genéricÁ definen t
objeto en causa, sino la categorÍa, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto." a
designaciones genéricas, el Dr. Otamendr expresa: "las designaciones §enéric* defiien no

¡ https://dle.r¿e.es/mini-
2 httns://dle.rae.es/cuota'.)rn:fbrnr
3 "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 - Pag.76.

el
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 I.369 DEFECFIA 19 DE JULIO DE 2018, DISTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD PE NTCISTNO DE LA MARCA
,MIMCUOTAS" CLASE 36, EXPEDIENIE NO 1736555, SOLICITADAPORRIBEIRO Sá"C.I.Fá" E I.---------.-..---.

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas
defrnen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese

objeto)'

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos sÍ define al

servicio que pretende identificar, por tanto, existen impedimentos insuperables para que la marca
solicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art.
2" inc. e) de la Ley N" 1294198 de Marcas que expresa: "(...)No podrán registrarse como marcas: .../...los que
consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de
que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o
servicio;"---

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su

registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ---------

PARAGyÁr
REKUAI

PARAGUAY

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución Ns 1.369 de fecha 19 de julio de 2018 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.le

Art.2s

4fi.39

,(/ 
o\

\1

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "MIMCUOTAS", clase 36,

Acta No. 1736555, solicitada a nombre de

NOTIFÍQUESE.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 898 DE FECHA 02 DE SETIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
IA DIRECCIÓN DE N,fARcAs, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE Iá MARcA
"MARSHALL y ETIQUETA',, CLASE 15, EXPEDIENTE N' t87-705, SOLICTTADO POR MARSHALL
AMPLIFTCATION PLC... - -

Asunción, 0 $ StP 202l,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional MARSHALL
AMPLIFICATION PLC., contra la Resolución N' 898 de fecha 02 de septiembre de 2019, dictada por la
Dirección de Marcas, y:-----------

RES ULTA:

Que, en fecha 18 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de MARSHALL
AMPLIFICATION PLC. e interpone Recurso de Apelación en subsidio en contra de la Resolución No.898 de
fecha 02 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha I0 de junio de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 23 de diciembre de 2021, el representante convencional de MARSHALL
AMPLIFICATION PLC. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y
llama autos para resolver en fecha 06 de enero de 2022.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley )294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Afi. 2 Inc f) ... los signos idénticos o similares a una
marca registrada o productos y sewicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de
asociac", Esta secretaría ha constatado la existencia de la marca "MARSHALL" amparada para la clase 13,

registrada con el ns 379.766 en fecha 3/05/2013 a favor de KHALED HUSSEIN SAFADI en donde ambas

denominaciones son idénticas y no podrán tener coexistencia pacífrca, habida cuenta que entre las m¡smas

existe relacion de clases.-, En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.»-------------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) cabe
mencionar que mi mandante promovió una acción de Cancelación de Marca por Falta de Uso en contra del
registro otorgado a favor de KHALED HUSSEIN SAFADI, para la marca "MARSHALL", concedido bajo el Ne
479.766. Tal acción culminó con la emisión de la S.D.Np 441 de fecha O9 de diciembre de 2020 dictada por el

IUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO AWL Y COMERCIAL DEL PRIMER TURNO, SRIA. 2 de la ciudad
de asunción, por medio de la cual ordena a la DINAPI a proceder con la concelación del mencionado
registro de marca".-

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si

base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la D

379.7ó6 de la marca "MARSHALL", clase 15 a nombre de KHALED HUSSEIN SAFADI

O,'*.1"t" ó.n"'l ¿t Pmpidrd Industnal
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Resolución

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 898 DE FECHA 02 DE SETIEMBRE DE 2019, DISIADAPOR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA N/ÍARCA
"MARSHALL Y mQUETA", CLASE 15, EXPEDIENTE N' 1934705, SOLICnADO pOR MARSHALL
AMPLIFICANON PLC..--.

plf, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el
plazo para poder hacerlo.----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el
Art. 2 de la Ley N' 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la
prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.-----------

PORTANTO,
I¿, DIRECTORA GENERAL INIERINA DE LA PROPMDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le

ArL 2e

Ar[ 3e

REVOCAR Ia Resolución N' 898 de fecha 02 de septiembre de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"MARSHALLY ETIQLE"[A", clase 15, Expediente No 1834705, solicitada a nombre de

Cristddo

D::cción Genet¿i dc lndusuiel

I PARAGVÁr
I REKUAI

NOTIFÍQTJESE.
Á
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ResoruciónN. ü$ I I
POR LA CUAL SE RECONSTITLIYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA
FIGURATTVA', CLASE 12, EXPEDIENTE NO 1361097,ANOMBRE DE ROYALIYBUGABOO GMBH.-----

Asunción, 0g Stp l02L

VISTO: El estado actual de estos autos y,

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "MARCA

FIGURATIVA" clase 12, Acta N' 1361097, solicitada a nombre de ROYALTY BUGABOO GMBH, y dar
continuidad a su tramitación

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

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

l) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca "MARCA
FIGURATTVA", Acta N'1361097, clase 12, solicitada a nombre de ROY¡\LIYBUGABOO GMBH.------------

2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que §e há'i

otREcctóN NActoNAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAT
PARAGUAY
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Resolución-'-0{i ffi 'ffi
POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATOR1A EN LA RESOLUCIÓN N' 334 DE FECHA 31
DE MAYO DE 2024 EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI,JD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARAMELOS
MULTIBIOTICOS", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 7604612016 SOLICIIADO POR PHARMA INTERNANONAL
s.A.----------

Asunción, 1 0 stP 2l,2tr

VISTO: El recurso de aclaratoria Acta N' 52952 presentado en fecha 25 de junio de 2024, clase 05,
solicitado por el representante convencional del solicitante PHARMA INTERNATIONAL SA, y;

RES ULTA:

Que, el Art. 387 del Código Procesal Civil establece: "Objeto de la aclaratoria. Las partes podrán, sin
embargo, pedir aclaratoria de la resolución al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado, con el objeto de
que: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresión oscura, sin alterar lo sustancial de la
decisión; y c) supla cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones
deducidas y discutidas en el litigio. En ningún caso se alterará lo sustancial de la decisión."

CONSIDERANDO:

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias
jurisprudenciales de la Corte Suprema de ]usticia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad,
Apelación, Reposición y Aclaratoria expresa: "nuestro código de forma, al prever este¡ecurso o remedio
procesal para la conección de errores materiales, aclaración de conceptos oscuros, así como para suplir las
cuesüones omitidas por el órgano juzgador, a fin de que el mismo las recüfique, aclare o supla en su caso.
Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El
agravio a ser reparado podrÍa ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omisión incurrida. Sin
embargo, y como también establece nuestro código de manera expÍesa, su corrección no debe alterar lo
sustancial de la resolución, ni ser suscepüble de generar un perjuicio, que podría consisür en una dificultad
o imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la frnalidad del Recurso de Aclaratoria, opina
De Santo, como la mayoria de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de aclaratoria üene por
finalidad subsanar defectos de la resolución, evitando el alargamiento injustificado del proceso (principio
de celeridad)"'.- - - - - - - - -

Que, por un error involuntario, fue consignado erróneamente el número de acta, por Io que, según
los fundamentos de hecho y derecho, la aclaratoria resulta procedente

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

HACER LUGAR al recurso de aclaratoria planteado contra la Resolución N' 334 de
fecha 3l de mayo de 2024 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial.-

DtREcctóN NAcToNAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARAGUAY

Art.le

Art.2o

Art.3s

I FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Para§úáy en materia
Reposición y Aclaratoria. Pág.56.

W

RECTIFICAR el ert. 2" de la resolución referida donde se consignó como número de
Acta el 7 604 6 I 20162, quedando de la si guiente manerq-Aetrñ{6 046 I 2016.:

Dlt{tot. Gtndral ) ntcrtn¿

Diiidy'ron Ge¡c¡¿l Ct ?$¡iicad lndu;rrial

ñirecció¡ N ecionrl de Prtpierird InteitcrLl
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Resorución.'-0S 7 0
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" I22O DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEaOL¿,DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE
REGISTRO DE LA MARCA "FRICON COOLING LIFE Y ETIQUETA" CLASE ll, EXPEDIENIE No 3980512016,

solrcrTADo PoR FRTGOCON-INDÚSTRTA DE FRrO E CONGELAQÁO, SA--------

Asunción, f i i: i' 2ü2/-

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma
FRIGOCON-INDÚSTRIA DE FRIO E CONGEL-A§ÁO, S,A- contra la Resolución N" 1220 de fecha 15 noviembre
de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 24 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de la firma
FRIGOCON-INDÚSTRIA DE FRIO E CONGELAQÁO, SA e interpone recurso de apelación contra la
Resolución N" 1220 de fecha 15 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos.

Que, en fecha 24 de febrero de2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 22 de mayo de 2023, eI representante convencional de FRIGOCON-INDÚSTRIADE
FRIO E CONGELAQÁO, S.A. expresó agravios el apelante. En fecha 24 de octubre de 2023,la representante
convencional de la firma oponente presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 17 de enero
de2024 se llamó Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Analizada la oposición, FICON COOLING LIFE Y
ETIQUETA, (marca solicitada) vs. FRICON Y ETIQUETA (marca oponente), esta Dirección es del criterio que
las marcas enfrentadas son idénticas en los planos gramatical, visual y fonético, motivo por el cual una
eventual coexistencia pacÍfica queda totalmente vedada.../... El solicitante transcribió integramente la marca
del oponente, no le agregó ningún elemento diferenciador, además ambas denominaciones protegen los
mismos productos y estarán expuestos al mismo público consumidor.../... Entre la marca solicitada vs.

oponente nos damos cuenta de que son idénticas ambas denominaciones, por lo que no se observan
diferencias que hagan posible la coexistencia.../... La denominación solicitada no presenta novedad, la
misma se limita a imitar en todos sus elementos.../... En atención a las disposiciones de la Ley de Marcas,la
oposición deducida por Mohamad Mahmoud Rahal, deviene procedente.L--

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) "La

marca oponente corresponde a una marca simple, con un solo elemento integrante.../... La marca solicitada
por mi representada corresponde a una marca compleja, compuesta por tres elementos integrantes, siendo
el primero de ellos, derivado del elemento principal de su nombre comercial, Frigocon - Indústria de Frio e
Congelagáo, 5.A., lo cual hace que la visión de conjunto que presentan sea notoriamente distinguible.../...mi
mandante cuenta con registros concedidos en varios paises, en donde consta que en Estados Unidos la
marca FRICON COOLING LIFE está registrada para la clase ll bajo el N" 5,266,609, elcual es renovación del
Registro N" 86-779190, registro en donde consta que su primer uso data del jl de Julio de 2001, estando en

comercio desde el 31 de Octubre de 199ó, fechas anteriores al registro de la marca FRICON del
Señor MOHAMAD MAHMAOUD RAHAL..J... De los registros extranjeros se desprende como
que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre tal denominación.../...Mi mandante no ha

j--
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Resolución No_

POR Iá, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" I22O DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE2O22, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "FRICON COOLING LIFE YETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE No 3980512016,
SoLTCITADO POR FRTGOCON-rNDÚSTRIADE FRIO E CONGELAqÁO, SA--------

reproducir ni imitar a la marca oponente ni a la de ningún tercero a la hora de depositar el registro de autos
sino ejercer un derecho que ya posee, el derecho de propiedad y con la presente solicitud sólo pretende
registrar la marca que ya le pertenece en otro país.../... La existencia de registros extranjeros, anteriores al
registro oponente, demuestran que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre la marca FRICON
COOLING LIFE.../... Propietaria de dicha marca, derechos que no pueden desconocerse por terceros.../...
Conforme fuera demostrado con las pruebas ofrecidas en el período probatorio, es el oponente quien, con
evidente mala fe, ha copiado la marca de propiedad de mi mandante y, en virtud de ello, mi mandante se
reserva el derecho de accionar judicialmente contra dicho registro oportunamente.../... Con esta oposición,
el Señor MOHAMAD MAHMAOUD RAHAL demostró una manifiesta mala fe .../... Que el oponente se
apropió indebidamente de la marca de propiedad de un tercero, mi mandante, quien no le otorgó
autorización para realizar dicho registro.../... Mi mandante se benefrcia de las disposiciones contenidas en el
Convenio de París, el cual en virtud de lo establecido en el Art. 1i7 de la Constitución Nacional, los
convenios ratificados por nuestro país, tiene prelación sobre las leyes nacionales, como lo es la Ley N"
1294/98.../...Nadie tiene el derecho de apropiarse de la notoriedad y fama de una marca, lograda por sus
legÍtimos propietarios a través de la calidad de sus productos y de las sumas invertidas en publicidad para
hacerla conocer al público consumidor.../... U¡ mandante depositó la solicitud de registro de la marca
FRICON COOLING LIFE en la clase ll de manera limitada pretendiendo amparar solamente los productos y
articulos que hacen al rubro al cual se dedica: "Clase lt QOe Ed.) ...1... LA ETIQUETA SE HALLA COMPUESTA
POR LA DENOMINACIÓN DE I-4 MARCA ESCRITA EN LETRAS CARACTER|STICAS, ASi COMO LA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN CUBO", mientras que la marca FRICON det oponente ampara todos los

productos de la clase ll, es decir, "Todos los articulos de la clase 11.../... En su sector de acüvidad. Frigocon

- Indústria de Frio e Congelagáo 5.A' inició su actividad en Portugal, Vila do Conde - Touguinha en 1976
y en Brasil - Recife en 1995, siendo su gran impulsor Artur Martins Azevedo.../...Hasta hoy, Frigocon se
expande y desarrolla su negocio, tanto en territorio nacional como en mercados internacionales. FRICON,
emPresa pionera en el mercado portugués, se especializa en el diseño, desarrollo, producción y
comercialización de equipos de congelación y refrigeración para supermercados, conservas de helados,
enfriadores de bebidas".

Que, contesta la expresión de agravios HAMELIN INSTRUMENTOS MUSICALES S.A. y, entre otros
argumentos, expresa: "que en primer lugar niego categóricamente todos y cada uno de los argumentos
esgrimidos por la adversa en su escrito de fundamentación de expresión de agravios, salvo aquellos que
reconozca exPresamente.../... La expresión de agravios presentada por la recurrente no es otra cosa que una
repeüción de su escrito de contestación de agravios.../...Que entre las marcas en pugna, no se pueden negar
las siguientes verdades juridicas que saltan a simple vista y que son: visible y evidente identidad
marcaria.../... La DENOMINACIÓN RA|Z ES IDÉNTICA.../... ta simple observación de los conjuntos demuestra
que en el caso que nos ocupa, no solo tienen aspectos sjmilares .../... Sino que nos encontramos ante una
identidad total de la Primera denominación de la marca solicitada.../... No puede registrarse una marca en
una clase idéntica, con productos idénticos y con etiquetas cuasi idénticas entre sÍ, con diferencias
insignificantes entre ambas.../... Seria un hecho arbitrario e injusto a más de constituir un ejercicio abusivo
del derecho.../.- Nuestro país ha adoptado el sistema del principio de TERRITORIALIDAD DEL
REGISTRO.../... Es importante resaltar y poner de manifiesto que la marca solicitada "FRICON COOLING
LIFE" está peticionada para cubrir MISMOS productos de la Clase 11 de la Nomenclatura Oficial.../... rs
innegable y consütuye un gesto o accionar monopólico y arbitrario el solicitar y/o registrar una
tiene identidad marcada, para idénticos productos en una clase idéntica .../... Y pretender

llircccion liacrc¡¿l ie Pr,
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Resolución N" F,it ,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'I22O DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEaOLL,DISTADA
POR I.á, DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "FRICON COOLING LIFE Y ETIQUE"IA" CLASE 11, EXPEDIENTE No 3980512076,
SoLICITADO pOR FRTGOCON-INDÚSTRIA DE FRIO E CONGEL.A9ÁO, S¿- - - - - - - - -

y arbitraria que tal hecho no constituye un abuso y violación.../... fl Director de la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos demuestra haber tenido en cuenta no solamente el informe de la diferente longitud
con la consecuente diferente cantidad de letras integrantes indefecüblemente influirá en un disünto
sonido.../... En consecuencia, ruego a la Sra. La Directora oportunamente dictar resolución confirmando
integramente la Resolución N' 1220/2022.---- -

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y
fonético, asÍ como del aspecto ideológico o conceptual. -----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de la oposición "FRICON" y
la solicitud de registro de la marca "FRICON COOLING LIFE Y ETIQUETA", se evidencia que la parte
principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida integramente en la marca
registrada. En ese sentido, tenemos que "FRICON COOLING LIFE Y ETIQUETA" es casi idéntica a la base de
rechazo "FRICON", diferenciándose simplemente la solicitante por el reemplazo la inclusión de las palabras
COOLIN LIFE. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en
pugna:

FRICONCOOLINGLIFEYETIQUETA (marcasolicitada),y
FRICON (marca registrada)

Que, de las semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al

pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy
similar. Si bien la solicitante se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene
irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada y sobre todo, por encontrarse en
clases idénticas.--

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 11. La marca solicitante, "FRICON COOLING LIFEYETIQ(JEIA", solicitada para "Equipo
de refrigeración y congelación, aparatos de refrigeración, aparatos de congelación, aparatos de
enfriamiento, máquinas y aparatos de hielo, aparatos para congelar alimentos, gabinetes de refrigeración,
mostradores de venta (refrigerados), congeladores, cámaras frigorificas, (...)"; y la marca base de oposición,
"FRICON " se encuentra registrada "Igdg,,los artÍculos de la clase ll, comprendiéndose entre ellos aparatos
de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de
ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias."

Que, en ese orden de ideas, la confusión ideológica resultarÍa incuestionable pues, tanto el titular de
la marca registrada MOHAMAD MAHMAOUD RAHAL, como la solicitante FRIGOCON-INDUSTRIA D
E CONGELAQÁO, S.A., brindan productos similares. Por consiguiente, estando el consumidor,a
signos, caerÍa en una incuestionable confusión.---------- ------------:..¡.------ 

e
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Resolución *'-ft§ji v
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' rzzoDg FECHA 15 DE NovtEMBRE Dgzozz, DICTADA
poR I*A pnrccróN DE ASUNToS MARCARIos Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE
REGISTRO DE LA MARCA "FRICON COOLING LIFE Y ETIQUETA", CI-ASE 11, EXPEDIENTE N' 3980512016,

solrcrrADo poR FRlcocoN¡Noúsrnre. DE FRro r coNcrmqÁo, sA--------

Que, en tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo
presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que serían comercializadas en los mismos lugares,
por lo que se incrementa la posibilidad de confusión, sumando claramente la falta de un elemento gráfico
que evite esta confusión. ---------

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

refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "La esencia de una marca está en el
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica.
La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a disünguir los mismos productos o
servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de
coexistencias, no es la única.'r Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: "Es quizás la más
habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna.Influyen
para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sÍlabas o radicales o
terminaciones comunes Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "lJmus" y "Domus"
(524), 'Bretón" y "Eretón' (532), "Máxima" y "Maxim's' (537).'2 De ello se colige que es insostenible una
coexistencia pacífica entre la marca solicitada y la registrada base de oposición.------------

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que existe
suficiente similitud ya que las etiquetas cotejadas cuentan con la figura de un hielo en el extremo superior
izquierdo de la denominación FRICON, tal y como se puede apreciar en el siguiente cotejo:

marca solicitada marca registrada

EpRlcoN G)ÉRlcoll
coortNG rrrf

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacÍficamente en el mercado atendiendo
a que Poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En
conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca FRICON
COOLING LIFE Y ETIQUETA no podrá coexistir con la marca base de rechazo FRICON, con la cual presenta
más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de la cobertura de los
productos.-
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Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas,
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto

atendiendo

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

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

en los
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" I22O DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE ZO2Z, DICTADA

POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE

REGISTRO DE LA MARCA "FRICON COOLTNG LIFE Y ETIQUETA", CLASE lI, EXPEDIENTE No 3980512016,

solrcmADo PoR FRIGOCON-rNDÚSTRIA DE FRIO E CONGELA§ÁO, S¿-----

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

Art.ls

Art.2s

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 1220 de fecha 15 noviembre de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "FRICON COOLING LIFE

Y ETIQUET,\ clase ll, Acta N" 3980512016, solicitada a nombre de la firma
FRIGoCoN-INDÚSTRIADEFRIoECoNGELAQÁo,S.A.--------->

Art.3s NOTIFÍQUESEpoTCédula.-----
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Resolución."4j; lf fr
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 2316DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA'URBAN ARMOR GEAR", CLASE 09, EXPEDIENTE N'35909/2015, ANOMBRE DE
URBAN ARMOR GEAR, LLC.-.-.-----

Asunción, 1 I Sli' ?-UlL

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por Ios representantes convencionales de ARMOR
DEL PARAGUAY S.A en contra de la Resolución N" 2316 de fecha 27 de diciembre de 2018, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, yi ------------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de febrero de 2019 se presenta el representante convencional de ARMOR DEL
PARAGUAY SA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 2316 de fecha 27 de

diciembre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, en fecha 29 de julio de 2Ol9 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 16 de septiembre de 2019, el representante convencional de ARMOR DEL PARAGUAY

S,A. expresó agravios; en fecha 16 de diciembre de 2019, se presenta la representante convencional de
URBAN ARMOR GEAR, LLC y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos
para resolver en fecha 24 de febrero de 2020.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Analizadas las marcas URBAN ARMOR GEAR
(marca solicitada) vs. ARMOR SEGURITY (marca oponente), ésta Dirección es del criterio que las marcas
enfrentadas son distintas en el aspecto visual una de la otra a los efectos de su coexistencia pacífica.../... Se

observa que las marcas en pugna difieren ampliamente en desinencias.../... El hecho de que las marcas en
pugna tengan letras en común, como la denominación ARMOR, los cuales son de uso común para la clase
solicitada y por lo tanto no es motivo para el rechazo de la solicitud.../... Es de relevancia mencionar que
actualmente coexisten en las clases 09 otras marcas con la palabra ARMOR entre ellas: FIX HAMMER
PROTECTION INVISIBLE ARMOR.../... Según las pruebas ofrecidas la firma URBAN AMOR GEAR, LLC ya
posee un derecho adquirido sobre la marca URBAN ARMOR GEAR, registrada en el extranjero en el 2012,

por lo que se considera que no se ha inspirado en la marca del opnenete en el momento de solicitar el
registro.../... De lo mencionado queda comprobado que entre las marcas en pugna existen suficientes
diferencias para no causar alguna posibilidad de confusión o asociación, por lo que corresponde no hacer
lugar a la oposición deducida'r-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ARMOR DEL PARAGUAY SA y manifiestai "(...)

que analizados los signos, desde el punto de vista nominal, contrariamente al análisis y conclusión
plasmada por el Inferior en la Resolución recurrida, existen entre los mismos notorias identidades en /os
planos visual, gráfico, ortográfico, fonético e inclusive ideológico.../...a1 considerar el elemento principal de
las denominaciones que forman las marcas en pugna, notamos claramente que existe una absoluta
identidad en los planos visual, gráfico, ortográfico, fonético, provocando por ende una misma impresión de
conjunto en la mente de los consumidores..../....ambas marcas poseen un significado conceptualsimj,

rrhg Cllltrti
Di¡ecror¿

Dirccciin

lo que el público consumidor irremediablemente se verá inducido a error sobre la
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 2316 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018, DICIADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'URBAN ARMOR GEAR", CLASE 09, EXPEDIENTE N' 35909/2015, A NOMBRE DE
URBAN ARMOR GEAR, LLC..------.-

productos/servicios y además con ello se acentúa el riesgo de asociación en que los consumidores
irremediablemente incurrirán.../.....en el caso de autos, llamativamente el Señor Director de la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos de la Dirección de Propiedad Industrial no tuvo en consideración el hecho de
que se trata de marcas inscriptas en la misma clase".../...a pesar de estar claramente determinado que el
criterio que debe aplicar elJuzgador para determinar la confundibilidad entre dos signos opuestos es el de
la posibilidad de confusión, éste ha declarado improcedente a la oposición deducida por mi mandante(...)".

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la
expresión de agravios y entre otros argumentos dice:"(...) Niego categóricamente que entre las marcas

URBAN ARMOR GEAR / ARMOR SECURITY exista una absoluta identidad como afirma la oponente.../...
Visualmente, ellas poseen una diferente longitud y son bien distinguibles desde una visión de conjunto,
pues la marca pedida por mi representada posee tres elementos integrantes.../...La diferencia en cuanto a la
longitud y la cantidad de palabras que componen las denominaciones en pugna indefectiblemente incidirá
en una diferente pronunciación.../...Ortográficamente, también son distinguible,s pues las marcas
enfrentadas poseen diferente cantidad de vocablos.../... La denominación pedida por mi mandante se

encuentra en idioma inglés pues mi mandante es originaria de Estados lJnidos y puede ser traducida como
"equipo de armadura urbana", dado que es un fabricante de fundas para móviles y otros accesorios usados
para protección de estos, como puede ser apreciado.../...La denominación de la oponente puede ser
traducida como "blindaje de seguridad", siendo este el rubro al cual se dedica, el blindado de vehiculos,
embarcaciones, chalecos, cascos y maletines.../... En resumidas cuentas, las denominaciones en pugna
aluden a diferentes conceptos, siendo por tanto, diferentes y distinguibles desde el plano ideológico.../... A
este respecto cabe agregar que, si bien las marcas en pugna amparan una misma clase, la marca de mi
mandante fue depositada en la clase O9 en forma limitada, pretendiendo amparar solamente "Estuches para
dispositivos móviles comprendidos en la clase 9", es decir, pretende amparar una marca dirigida a ser usada
en teléfonos celulares, en tanto que también la marca oponente se encuentra limitada a "Chalecos antibalas
y equipos de protección", es decir, artículos a ser usados en las personas. Por tanto, ambas están desünadas
a diferentes sujetos .../... No debe ser olvidado que la marca URBAN ARMOR GEAR de mi representada ya se
encuentra registrada en numerosos paises, registros que demuestran que mi mandante no se ha inspirado
en la marca oponente ni en la de terceros a la hora de solicitar el registro de su marca sino que la viene
utilizando desde hace bastante tiempo, por lo cual es ampliamente conocida y diferenciada.../... En virtud
de los registros ya concedidos, mi mandante posee ya un derecho adquirido sobre la denominación pedida
en autos.---

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca, con la marca ya

existente (oponente), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje Ia visión en conjunto es el

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

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las

palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana clari
que, las marcas en pugna 'URBAN ARMOR GEAR" (solicitante) vs "ARMOR SEGURITY" (opo
leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende ta

ufi--^ Par,.la C¡stat¿r

,#fflfmurl:r[rir;



DIRECCIÓN NACIONAL DE

V ,"Y, PROPIEDAD
\¿,I, INTELECTUAL

PARAGUAY

v1

V \GOBIERNO T¡r:¡ | PARAGUÁI
\I PARAGUAY I REKUAI

Resolución *" 0 ij
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 2316 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018, DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'URBAN ARMOR GEAR", CLASE 09, E)(PEDIENTE NO 359O9I2OI5,A NOMBRE DE
URBAN ARMOR GEA& LLC.---------

pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no
existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.------

Que, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas"
nos dice: "El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad,
cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la
marca" y luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga
un contenido conceptual, o ambas, s.r son diferentes." EI público consumidor podrá recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, podemos
concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase,
ellas no son susceptibles de causar confusión en el consumidor.

Que, si bien las marcas en pugna comparten letras en común, no es menos cierto que cuentan con
elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad
en el plano fonético como el gráfico, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin
mayores miramientos la solicitud de registro,puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y
que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Conñrsión de Marcas" explica respecto a las marcas

complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para uülizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles. "i Así, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en
conjunto en la presente resolución. ------------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones URBAN
ARMOR GEAR (solicitada), y ARMOR SEGURITY (oponente), se comparte el vocablo "ARMOR", existe otra
marca registrada que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada
en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: FIX HAMMER
PROTECTION INVISIBLE ARMOR (SLOGAN), Registro N' 410001 a nombre de Yun Sun Kim, extremo que
demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podrÍa el titular de la marca
oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexisten previamente. ---------------

Que, siendo asÍ, el vocablo "ARMOR" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser

desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie
pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N' 129411998 de Marcas
que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un
conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos conteni,
que fuesen de uso común o necesario en el comercio". AsÍ las cosas, en el supuesto caso de

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 2316DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018, DI TADA
POR I.A DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE Iá. MARCA "URBAN ARMOR GEAR", C[¿.SE 09, EXPEDIENTE N" 35909/2015, A NOMBRE DE
URBAN ARMOR GEAR, LLC..-...----

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

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

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, si bien las marcas en pugna se

encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 09, el solicitante pretende
cubrir Estuches para dispositivos móviles. mientras oue la marca oDonente cubre oroductos tales como
Chalecos antibalas y eqt,ifos de frotección De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos

comparten el mismo nomenclador, los productos de uno y otro signo se encuentran bien delimitados,
extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la
marcada diferencia entre coberturas. --------

Que, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
tnternacional, clase 09, no hay relación entre los productos de la solicitada, y los de la marca oponente. No
existe ninguna posibilidad de confusión debido a la diferente naturaleza de los productos protegidos por
las marcas enfrentadas, existen diferencias, y no se puede soslayar que el público consumidor es diferente
porque por las razones antedichas es obvio que están dirigidas a consumidores diferentes.----------

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "URBAN ARMOR
GEAR", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, URBAN ARMOR GEAR, LLC.; es decir, que

la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se

señala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley
citada, Ia cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de

registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte
de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-

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

condiciones, ya que es un signo con caracterÍsticas propias que la hacen diferente, original y distintiva de la
marca registrada, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida. ------------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolución No 2316 de fecha 17 de diciembre 2019

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 2316 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018, DICIADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "URBAN ARMOR GEAR" CLASE 09, EXPEDIENTE N' 35909/2015, A NOMBRE DE
URBAN ARMOR GEAR, LLC.--.-..-.-

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "URBAN
ARMOR GEAR', clase 09, Expediente. N" 35909/2015, solicitada a nombre de URBAN

Art. 3S NOTIFÍQUESE por Cédula.

Ábg Cristaldn
Diicc t o elcral I¡¡¿¡l¡¿

Dirrició¡ opicdnd In,Juirial
Direcció¡ h' Ce Pn¡ie,i;l IlrLlurL:l

ARMOR GEAR,
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POR LA CUAL SE CONFIRN,ÍA LA RESOLUCIÓN N" 690 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEaOL¿,DISTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE Iá, N,ÍARCA'CLARIS", CLASE 09, EXPEDIENTE No 6381912019,ANOMBRE DE CLARIS INTERNATIONAL
rNc.---------

Asunción, 1iSIl 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de CLARO

S.A en contra de la Resolución N" 690 de fecha l0 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y;

RE S ULTA:

Que, en fecha 19 de sepüembre de 2019 se presenta el representante convencional de CLARO S"A- e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 690 de fecha 10 de agosto de 2022, dictada

por Ia Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 18 de octubre de2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 02 de noviembre de 2022, el representante convencional de CLARO S-A- expresó

agravios; en fecha 21 de febrero de 2023, se presenta la representante convencional de CIARIS

INTERNATIONAL,INC. y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para

resolver en fecha 14 de julio de2023.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) Analizadas las marcas CLARIS (marca solicitada)

vs. CLARO (marca oponente), ésta Dirección es del criterio que las marcas en conflicto presentan
diferencias gramaticales, gráficas, fonéticas e ideológicas, son distintas una de la otra a los efectos de su
coexistencia pacifica.../... Además, se observa que las marcas en pugna difieren ampliamente en desinencias
RIS-RO,./... Es de relevancia mencionar que actualmente coexisten en clase 09 otras marcas con el radical o
prefijo CLAR, entre ellas: CLARION, Reg N" 344268, CLARIOS, Reg N' 500485, CLARI LEDS, RegN' 517786,

CLARENCE, Reg N" 39jl61y CLARITI, Reg N" 423910.../... De lo mencionado queda comprobado que entre las

marcas en pugna existen suficientes diferencias para no causar alguna posibilidad de confusión o

asociación.../... ta marca solicitada reúne los requisitos de especialidad y novedad para su registro,
consecuentemente no hacer lugar a la oposición deducida»-----'--'-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CLARO SA. y manifiesta: "(...) El inferior no ha

considerado en absoluto varios elementos y erróneamente juzgado los que tuvo en cuentas.../... Al contrario
de lo que sostiene el A-quo, que fundamenta su resolución en un análisis totalmente sesgado, existen
marcadas similitudes en los planos gramatical, gráfico, fonético e ideológico. Basta con comparar las

denominaciones en pugna para comprobarlas .../... Similitud fonética.../... Demás está profundizar sobre las

evidentes similitudes auditivas existentes entre ambas .../...5e pronunciarán de manera muy
simLIar.../...CLARIS-CLARO/CLARIS-CLARO .../...Confusión ideológica .../...Mi mandante CLARO S.A. ha

obtenido el registro de su marca "CLARO" en el pais, invirtiendo así con el frn de posicionar su marca en la

mente de los consumidores.../... Es justamente el riesgo de confusión existente entre las marcas en pugna lo
que veda el registro de la marca solicitada.../...Riesgo de asociación de servicios cubiertos.../...E1artículo 2e

inc.f) de nuestra ley de marcas, el cual hace referencia a la prohibición del registro de una marca

con anterioridad por un tercero dispone.../... La legislación marcaria legisla como causal de irregi



DIRECCIÓN NACIONAL DE

V. \ PROPIEDAD
\?# INTELECTUAL

PARAGUAY

7?

V \coBIERNo ou I PARAGUÁI
\J-É PARAGUAY I REKUÁI

Resolución*"_${l

POR IA CUAL SE CONFIRMA I.A. RESOLUCIÓN N" 690 DE FECHA IO DE AGOSTO DEaOL¿,DISIADA POR
Iá, DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA NCLARIS", CLASE 09, EXPEDIENTE N" 63819/2019, ANOMBRE DE CI.ARIS INTERNATIONAL
INC.---------

que la marca solicitada sea idéntica o similar a una marca registrada o solicitada con anterioridad para los
mismos servicios.../...Notoriedad de la marca CLARO../... Es incuestionable que la marca CLARO de mi
mandante cabe dentro de Ia protección establecida en el inciso g) del articulo 2s de la Ley de
marcas.../,Nombre comercial.../.... El hecho de que la marca solicitante imite el vocablo principal del
nombre comercial de mi principal no hace más que agravar las posibilidades de que se de la tan indeseada
confusión.../... es de particular interés para la presente oposición lo dispuesto en el artículo 73e.../... El
artículo 76p de la Ley de Marcas.../...Confusión directa e indirecta.../... ns sabido que una marca no puede ser
objeto de registro si es "confundible".../... El riesgo de confusión tanto directa como indirecta está previsto
en nuestra ley de marcas en su art. 2 Inc a).../... De todo lo mencionado precedentemente, resulta por demás
evidente que una confusión directa, se generará entre las marcas en pugna en caso de que la marca
solicitada se convierta en registro (...)".---------

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la
expresión de agravios y entre otros argumentos dice:"(...) El escrito presentado por la oponente NO es un
escrito de expresión de agravios pues el mismo no se encarga de rebatir los puntos contenidos en la
resolución recurrida.../...E1 escrito presentado por la firma Claro S.A. no se adecúa a las prescripciones del
ArtÍculo 419 del Código Procesal Civil, el cual expone: "El recurrente hará el análisis razonado de la
resolución y expondrá los motivos que tiene para considerarla injusta o viciada. No llenándo.se eso.s

requisitos, se declarará desjerto el recurso".../...5i bien las marcas enfrentadas comparten una misma parte
inicial, ellas difieren completamente en las desinencias, causando una visión de conjunto bien
distinguible.../...Entre marcas en conflicto, las mismas no deben ser separadas letra por letra, en forma
caprichosa, sino que deben ser apreciadas en su conjunto,J... O se aprecia que las marcas en pugna CLARIS
/ CLARO son claramente diferenciables entre sí.../... Pues cómo la marca CLARIS podrÍa ser el plagio de la
marca CLARO o de su familia de marcas, si la misma, conforme fuera demostrado en la estación procesal
oportuna, está registrada, en el extranjero, desde el 24 de Junio de 1987..../... Declaración Jurada arrimada en
el perÍodo probatorio, la marca CLARIS se encuentra registrada en varios paÍses del mundo.../... Hace más de
35 años, entre los que se puede citar los de República Dominicana, Japón, Libano, Mónaco, Portugal, Arabia
Saudita, Suecia, Suiza, Estados lJnidos, OMPI, Benelux, Hong Kong, India, Irlanda, Taiwán, Tailandia,
Austrafia, Islandia..../... En dicha Declaración se expuso que los registros citados se encontraban a nombre
Claris Corporation, Apple Inc. o FileMaker, Inc., siendo Claris Corporation subsidiaria de la empresa Apple,
Inc. y siendo FileMaker, Inc. el anterior nombre de mi mandante..../...euedó suficientemente demostrado
que mi mandante ya es la legitima propietaria de la marca CLARIS, y en virtud de ello,la única autorizada a
solicitar el registro en otro país..../... Mi mandante posee ya un derecho adquirido sobre la marca CLARIS, y
más específicamente, que este derecho que mi mandante tiene adquirido lo tiene justamente en la Clase
9../..Además de tenerlo en otras clases, como las clases 16, 37, 41 y 42.../...CLARIS corresponde a parte del
nombre comercial de mi mandante, su legÍtima propietaria, CLARIS INTERNATIONAL INC.../...CLARIS
identifica productos y servicios uülizados por pequeñas empresas para desarrollar aplicaciones, procesos,
bases de datos, etc.../... Los productos y servicios bajo la marca CLARIS le permiten crear innumerables
soluciones digitales para el procesamiento de facturas, la gestión de proyectos y el procesamiento de
contenido.../... Actualmente coexisten en nuestro pais numerosas marcas concedidas a nombre de
diferentes propietarios, en la clase 9 y en otras clases relacionadas con las de la oponente, como las clases
42, 16, 28, entre otras...../... Sln ser confundidas y/o asociadas entre sí: CLARENCE, clase 9, propiedad de The
Cartoon Network, Inc., Registro N' 393161, con vencimiento al O6/03/2024;CLARENCE, clase 28, propiedad

propiedad de Ncon Inc., Registro N'456349, con vencimiento al O3/04/2028;..." entre otros
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Resolución N"--

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 690 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEaO¿¿,DICTADAPOR
LA DIRECCIÓT.I ONASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DEREGISTRO
DE LA MARCA NCLARIS", CLASE 09, EXPEDIENTE N" 63819/2019, A NOMBRE DE CLARIS INTERNAIIONAL
INC.---------

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca, con la marca ya
existente (oponente), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas.

Que, de gran relevancia a Ia hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las

palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad
que, las marcas en pugna "CLARIS" (solicitante) vs "CLARO'(oponente) no se leen de la misma manera,
como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni
representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes
semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.------------

Que, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, forge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas"
nos dice: "El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad,
cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enorrnemente el recuerdo de la
marca" y luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga
un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes." EI público consumidor podrá recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, podemos
concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase,

ellas no son susceptibles de causar confusión en el consumidor.

Que, si bien las marcas en pugna comparten letras en común, no es menos cierto que cuentan con
elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad
en el plano fonético como el gráfico, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin
mayores miramientos la solicitud de registro,puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y
que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas

complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles. "r Así, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en
conjunto en Ia presente reso]ución. ------------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones CLARIS
(solicitada), y CLARO (oponente), se comparte el vocablo "CLAR', existen otras marcas registradas que
cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema
informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: §!§lOS, Reg

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013. ti
¡,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 690 DE FECHA IO DE AGOSTO DEaO2L,DISIADAPOR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE I.A MARCA'CI.ARIS", CLASE 09, EXPEDIENTE N' 63819/2019, ANOMBRE DE CI.ARIS INTERNATIONAL
rNc.---------

nombre de CPS Technology Holdings LLC; Q\!I LEDS, Reg N" 5L7786, a nombre de Marcelo Daniel Clari

Galeano; CIABENCE, Reg N' 39316I a nombre de The Cartoon Network tnc.; y CLARITI, Reg N' 4239IO a

nombre de CooperVision International Limited, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las

mismas dentro del mercado y que mal podrÍa el titular de la marca oponente pretender utilizar con
exclusividad un vocablo con el cual ya coexisten previamente. ---------

Que, siendo asÍ, el vocablo "CLAR" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado
en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente elArt. 16 de la Ley N'129411998 de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio". AsÍ las cosas, en el supuesto caso de revocar la resolución
recurrida, ello implicarÍa permitir el monopolio de dicho vocablo, violando asÍ la libre competencia en el

mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107.

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

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "CLARIS", constituye a

su vez la razón social de la firma solicitante, CLARIS INTERNATIONAL INC.; es decir, que la marca solicitada
se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley
marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se

adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en
el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podrÍa existir mala fe por parte de la misma pues,
solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-

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

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

RES UE LVE

ArU Is CONFIRMAR la Resolución N' 690 de fecha 10 de agosto de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ArL2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de
"CLARIS", clase 09, Acta No 6381912019, solicitada a

registro de la marca

nombre de CLARIS

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula.

"ttñ
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Resolución No_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 689 DE FECHA IO DE AGOSTO DE}O¿L,DISTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA NCLARIS", CLASE 42, EXPEDIENTE N' 63820/2019, A NOMBRE DE CLARIS INTERNANONAL
rNc.---------

Asunción, :i

f i 'l-' r-rl".+

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de CLARO
S.A. en contra de la Resolución N' ó89 de fecha 10 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, yi - - - - - - - - - - - -

RE S U LTA:

Que, en fecha 19 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de CLARO SA e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 689 de fecha 10 de agosto de 2O22, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 18 de octubre de2022 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso inte¡puesto.--

Que, en fecha 02 de noviembre de 2022, el representante convencional de CLARO S"A,. expresó
agravios; en fecha 21 de febrero de 2023, se presenta la representante convencional de CLARIS
INTERNATIONAL,INC.y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia Ilama autos para
resolver en fecha 02 de mayo de2023.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) Analizadas las marcas CLARIS (marca solicitada)
vs. CLARO (marca oponente), ésta Dirección es del criterio que las marcas en conflicto presentan
diferencias gramaticales, gráfrcas, fonéticas e ideológicas, son distintas una de la otra a los efectos de su
coexistencia pacÍfica.../... Además, se observa que las marcas en pugna difieren ampliamente en desinencias
RIS-RO.../... Es de relevancia mencionar que actualmente coexisten en clase 42 otras marcas con el radical o
prefijo CLAR, entre ellas: CLARIFIDE, Reg N" 379599, y CLARA IBARGLIREN, Reg N" 369127.../... De lo
mencionado queda comprobado que entre las marcas en pugna existen sufrcientes diferencias para no
causar alguna posibilidad de confusión o asociación.../... La marca solicitada reúne los requisitos de
especialidad y novedad para su registro, consecuentemente no hacer lugar a la oposición deducida."-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CIARO SA. y manifiesta: "(...) El inferior no ha
considerado en absoluto varios elementos y erróneamente juzgado los que tuvo en cuentas.../... Al contrario
de lo que sostiene el A-quo, que fundamenta su resolución en un análisis totalmente sesgado, existen
marcadas similitudes en los planos gramatical, gráfico, fonético e ideológico. Basta con comparar las
denominaciones en pugna para comprobarlas .../... Similitud fonéüca.../... Demás está profundizar sobre las
evidentes similitudes auditivas exlstenfes entre ambas .../...5e pronunciarán de manera muy
sim|Iar.../...CLARIS-CLARO/CLARIS-CLARO .../...Confusión ideológica .../...Mi mandante CLARO S.A. ha
obtenido el registro de su marca "CLARO" en el pais, invirtiendo así con el fin de posicionar su marca en la
mente de los consumidores.../... Es justamente el riesgo de confusión existente entre las marcas en pugna lo
que veda el registro de la marca solicitada.../...Riesgo de asociación de servicios cubiertos.../...E1 artículo 2e
inc.f) de nuestra ley de marcas, el cual hace referencia a la prohibición del registro de una marc
con anterioridad por un tercero dispone.../... La legislación marcaria legisla como causal de irre¡
que la marca solicitada sea idéntica o similar a una marca registrada o solicitada con t

l
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Resolución N'

-
POR I.A. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'689 DE FECHA IO DE AGOSTO DE2O22, DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE I.¿. MARCA UCI..ARIS", CLASE 42, EXPEDIENTE N" 63820/2019, A NOMBRE DE CLARIS INTERNATIONAL

mismos servicios.../...Notoriedad de la marca CLARO./., Es incuestionable que la marca CLARO de mi
mandante cabe dentro de la protección establecida en el inciso g) del articulo 2e de la Ley de
marcas.../...Nombre comercial.../.... El hecho de que la marca solicitante imite el vocablo principal del
nombre comercial de mi principal no hace más que agravar las posibilidades de que se de la tan indeseada
confusión.../... es de particular interés para la presente oposición lo dispuesto en el artÍculo 73e.../... El
artÍculo 76p de la Ley de Marcas.../...Confusión directa e indirecta .../... fs sabido que una marca no puede ser

objeto de registro si es "confundible".../... El riesgo de confusión tanto directa como indirecta está previsto
en nuestra ley de marcas en su art. 2 Inc a).../... De todo lo mencionado precedentemente, resulta por demás

evidente que una confusión directa, se generará entre las marcas en pugna en caso de que la marca
solicitada se convierta en registro (...)".--------'

Que, la representante convencional de Ia firma solicitante presenta el escrito de contestación de la
expresión de agravios y entre otros argumentos dice:"(...) El escrito presentado por la oponente NO es un

escrito de expresión de agravios pues el mismo no se encarga de rebatir los puntos contenidos en la
resolución recurrida.../...E1 escrito presentado por la firma Claro S.A. no se adecúa a las prescripciones del
Artículo 419 del Código Procesal Civil, el cual expone: "El recurrente hará el análisis razonado de la
resolución y expondrá los motivos que tiene para considerarla injusta o viciada. No llenándose esos
requisitos, se declarará desierto el recurso".../...5i bien las marcas enfrentadas comparten una misma parte
inicial, ellas difieren completamente en las desinencias, causando una visión de conjunto bien
distinguible.../...Entre marcas en conflicto, las mismas no deben ser separadas letra por letra, en forma
caprichosa, sino que deben ser apreciadas en su conjunto.../... O se aprecia que las marcas en pugna CLARIS

/ CLARO son claramente diferenciables entre si.../... Pues cómo la marca CLARIS podría ser el plagio de la
marca CLARO o de su familia de marcas, si la misma, conforme fuera demostrado en la estación procesal
aportuna, está registrada, en el extranjero, desde el 24 de /unio de 1987..../... Declaración furada arrimada en
el periodo probatorio, la marca CLARIS se encuentra registrada en varios paises del mundo.../... Hace más de
35 años, entre los que se puede citar los de República Dominicana, /apón, Líbano, Mónaco, Portugal, Arabia
Saudita, Suecia, Suiza, Estados Unidos, OMPI, Benelux, Hong Kong, India, Irlanda, Taiwán, Tailandia,
Australia, Islandia..../... En dicha Declaración se expuso que los registros citados se encontraban a nombre
Claris Corporation, Apple Inc. o FileMaker, Inc., siendo Claris Corporation subsidiaria de la empresa Apple,
Inc. y siendo FileMaker, Inc. el anterior nombre de mi mandante..../...Quedó suficientemente demostrado
que mi mandante ya es la legitima propietaria de la marca CLARIS, y en virtud de ello,la única autorizada a

solicitar el registro en otro paÍs..../... U¡ mandante posee ya un derecho adquirido sobre la marca CLARIS, y
más especÍficamente, que este derecho que mi mandante tiene adquirido lo tiene justamente en la Clase

9.../...Además de tenerlo en otras clases, como las clases 16, 37, 4l y 42.../...CLARIS corresponde a parte del
nombre comercial de mi mandante, su legitima propietaria, CLARIS INTERNATIONAL INC.../...CLARIS

identifrca productos y servicios utilizados por pequeñas empresas para desarrollar aplicaciones, procesos,
bases de datos, etc.../... Los productos y servicios bajo la marca CLARIS le permiten crear innumerables
soluciones digitales para el procesamiento de facturas, la gestión de proyectos y el procesamiento de
contenido.../... Actualmente coexisten en nuestro paÍs numerosas marcas concedidas a nombre de
diferentes propietarios, en la clase 9 y en otras c/ases relacionadas con las de la oponente, como las clases
42, 16, 28, entre otras...../... Srh ser confundidas y/o asociadas entre sÍ: CLARENCE, clase 9, propiedad de The
Cartoon Network, Inc., Registro N' 3931ó1, con vencjmiento al 06/03/2024;CLARENCE, clase 28, propiedad
de The Cartoon Network, Inc., Registro N' 437400, con vencimiento al 31/01/2027; CLAREON,
propiedad de Ncon Inc., Registro N" 456349, con vencimiento al 03/04/2025;..." entre otros (.
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Resolución N" '

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 689 DE FECHA IO DE AGOSTO DEhO¿¿,DI TADAPOR
IA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA'CLARIS", CLASE 42, EXPEDIENTE N" 63820/2019, A NOMBRE DE CLARIS INTERNANONAL
INC.---------

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca, con la marca ya

existente (oponente), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

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

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las

palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad
que, las marcas en pugna "CLARIS" (solicitante) vs "CLARO'(oponente) no se leen de la misma manera,

como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni
representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes
semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.------------

Que, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas"

nos dice: "El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad,
cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la
marca" y luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga

un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes." El público consumidor podrá recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, podemos
concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase,

ellas no son susceptibles de causar confusión en el consumidor.

Que, si bien las marcas en pugna comparten letras en común, no es menos cierto que cuentan con
elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad
en el plano fonético como el gráfico, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin
mayores miramientos la solicitud de registro,puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y
que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios

del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas

complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean

confundibles."l AsÍ, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en

conjunto en Ia presente resolución. -----------

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

encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 42, el solicitante pretende
cubrir Servicios de provisión de software y software como un servicio (ScuS) en lÍnea no descargables,

especificamente, software de alojamiento para su uso por terceros para desarrollar y acceder a otras
aplicaciones de softvvare y gestionar bases de datos; provisión de software y software como
(ScuS) en línea no descargables que contienen software para su uso en la integración de

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcaí'Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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ffi
POR IÁ, CUAL SE CONFIRMA TA, RESOLUCIÓN N' 689 DE FECHA IO DE AGOSTO DE2O22, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS IVÍARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIEN]E DE SOLICMUD DE REGISTRO
DE I.Á. MARCA 'CIáRIS", CLASE 42, EXPEDIENTE N" 63820/2019, A NOMBRE DE CIARIS INTERNATIONAL
rNc.---------

aplicaciones; provisión de software y plataformas como Servicio (PaaS) en linea no descargables que
conüenen plataformas de software informático para su uso en el desarrollo y acceso a otras aplicaciones de
software y para la gestión de bases de datos; Infraestructura como servicio (laaS), especificamente, servicios
de provisión de alojamiento web en la nube; provisión de uso temporario de softvvare en línea no
descargable para su uso en la gestión, organización y compartición de datos en una red informática global o
en redes informáticas locales; provisión de uso temporario de software en linea no descargables para
visualizar, anotar, almacenar, descargar, y distribuir archivos, imágenes, audio, video, datos, y documentos
electrónicos; provisión de software en línea no descargable para acceder, visualizar, explorar, buscar,
anotar, alojar, configurar, y gestionar bases de datos en linea, archivos electrónicos e información personal,
para el alojamiento web de bases de datos, para la automaüzación de funciones de bases de datos, y para la
comunicación y colaboración a través de redes informáticas; provisión de uso temporario de software en
linea no descargables para visualizar, anotar, almacenar, descargar y distribuir archivos, imágenes, audio,
video, datos y documentos electrónicos; provisión de uso temporario de softvvare en linea no descargable
para gestionar información personal, gestionar bases de datos, y sincronizar bases de datos; provisión de
uso temporario de software en lÍnea no descargable para acceder, visualizar y buscar en bases de datos en
línea; provisión de uso temporario de software en línea no descargable para la comunicación y
colaboración a través de redes informáticas; provisión de uso temporario de herramientas de softvvare y
modelos de gesüón de datos en lÍnea no descargable; servicios de proveedores de alojamiento web en la
nube; servicios de almacenamiento de datos electrónicos; servicios de asesoramiento sobre software
informático; servicios de asesoramiento para desarrollar aplicaciones y bases de datos informáticas;
provisión de información sobre software informático en lÍnea; diseño y desarrollo de software informático;
servicios de asesoramiento técnico, especificamente, software para la solución de problemas en lÍnea no
descargable, mientras que la marca oponente cubre servicios tales como Servicios de computación, tales
como alquiler u otro tipo de acceso a base de datos computacionales, gráficos, información audiovisual,
páginas web, pizarras electrónicas, redes computacionales y materiales computarizados de investigación y
consulta, en el campo de negocios, finanzas, noticias, clima, deportes. De lo expuesto se puede concluir
que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran
bien delimitados, extremo que disminuye Ias posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo
en cuenta la marcada diferencia entre coberturas. --------

Que, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 42, no hay relación entre los servicios de la solicitada, y los de la marca oponente. No
existe ninguna posibilidad de confusión debido a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las
marcas enfrentadas. Para determinar si hay posibilidad de confusión debe tener en cuenta la finalidad de
uso de las marcas enfrentadas, asÍ como los servicios a distinguir. Existen diferencias, y no se puede soslayar
que el público consumidor es diferente porque por las razones antedichas es obvio que están dirigidas a

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

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

Que, resulta importante destacar que Ia denominación cuyo registro se solicita "CLARIS"

su vez la razón social de la firma solicitante, CLARIS INTERNATIONAL INC.; es decir, que la

.{bg. cl: o

rilna
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se identifica con la razón socral que presenta Ia firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley
marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se

adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en

el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podrÍa existir mala fe por parte de la misma pues,
solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el oponente, en igualdad de

condiciones, ya que es un signo con caracterÍsticas propias que la hacen diferente, original y distintiva de

su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida. ------------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL le CONFIRMAR la Resolución N' 689 de fecha 10 de agosto de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR Ia prosecución de trámites de la solicitud de

"CLARIS", clase 42, Acta No 6382012019, solicitada a

ArL 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

registro de la marca

::::::1:_':T::
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Resolución N" .. ., q
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 882 DE FECHA aíDENOVIEMBRE DEZOLI,DI TADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA'BIG Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE No 7t3tU2O2O, A NOMBRE DE BIc
s-A.----------

Asunción, 1 , .' .'",

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de ACAVA
LIMITED en contra de la Resolución N" 882 de fecha 26 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos, y; - - - - ---- - -- -

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de ACAVA LIMITED e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 882 de fecha 26 de noviembre de ZOZI,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 19 de agosto de 2O22 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 30 de septiembre de 2022, el representante convencional de ACAVA LIMITED expresó
agravios; y en fecha OI de febrero de 2O24,la representante convencional de la firma solicitante presentó el
escrito de contestación de los agravios. En fecha 05 de febrero de 2024 se llamó Autos para Resolver. ---------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) Es muy notoria la diferencias entre las marcas en

Pugna, la marca solicitada cuenta con una etiqueta muy novedosa y original, como así también cabe señalar
que la solicitante tiene un derecho adquirido referente a la denominación BIG ya que la misma constituye el
nombre comercial bajo la figura de sociedad anónima.../,. Asi también mencionar que los mismos cuentan
con diferencias en los productos/servicios que pretenden proteger por una parte la marca solicitada ha sido
depositada en la clase 35 mientras que la oponente está registrado en la clase j2, como podemos notar uno
totalmente diferente al otro que resulta imposible que los consumidores caigan en confusión al momento
de adquirir el producto.../... Por todo lo expuesto, es criterio de esta Dirección que la oposición presentada
debe ser declarada improcedente." ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ACAVA LIMITED y manifiesta "(.,.) N analizar las
constancias de autos y las propias afirmaciones del solicitante, , surge claramente que las marcas BIG y BIG
son idénticos.../... La simple comparación en forma sucesiva entre ambas marcas, demuestran
inequÍvocamente que hasta el consumidor más precavido se verá tentado en confundir una marca de la
otra.../... N realizar una mirada rápida., el consumidor al encontrarse con un servicio bajo el nombre de BIG
se verá convencido de que son servicios de la linea BIG, prestados con la autorización por mi mandante.../...
Se evidencia claramente la posibilidad de confusión o asociación entre ambas marcas.../... H ser BIG una
marca de gran notoriedad en nuestro país, no puede permiürse el registro de una marca similar.../... Es
evidente que al tiempo de dictar resolución el Director de Asuntos Liügiosos obvio los parámetros que
deben tener en cuenta a la hora de determinar la posibilidad de existencia entre dos marcas.../... Si bien es
cierto la marca BIG propiedad de mi mandante, constituye el nombre comercial de la firma solicitante, no es
menos cierto que esta hecho no le autoriza a registrar a su nombre como marca, considerando Ia
de una marca anterior.../... resulta claro que la marca BIG no posee distinüvidad propia, por
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 882 DE FECHA aíDENOVIEMBRE DEaOzI,DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA',BIG Y ETIQUETA',, CLASE 35 EXPEDIENTE No 7l3lU2O2O, A NOMBRE DE BIG
sA----------

solicitud debe ser rechazada por improcedente, para tutelar los derechos adquiridos de mi mandante y los
derec hos del p úblico co ns umidor" - - - - - - - - - - -'

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la

expresión de agravios y entre otros argumentos dice "(...) Si bien ambas marcas comparten el radical de uso

común BIG es sabido que al momento de cotejar marcas, estas deben ser comparadas en una visión de
conjunto, porque es así como el consumidor lo encontrará en el mercado por lo tanto resulta más que
posible la distinción entre una y otra marca sin ningún otro parecido más que en una partícula de uso

común de la solicitud en forma expresa que según la base de datos de la Dinapi existan varios titulares que
comparten dicha partÍcula y que coexisten sin causar riesgo de confusión.../... Estamos delante de una
marca que reúne los requisitos de novedad y especialidad, exigidos por la Ley de Marcas.../... Corresponde
expÍesar que los argumentos invocados por la oponente no son suficientes para que la oposición sea

declarada procedente o revocada en razón de que las marcas son diferentes, contrariamente alo afirmado
por la oponente de manera que no causará la temida dilucion de las marcas base del Señor Oscar Antonio
Sanchez.../... La Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ha dictado un fallo que se ajusta al derecho ya
que coincide con lo establecido en la legislación marcaria, en la jurisprudencia y la doctrina, puesto que
realizo el cotejo en conjunto de las marcas en pugna, además de que ha quedado demostrada la
coexistencia pacífica con los demás registros../... Por tanto, oportunamente dicte resolución confirmando
en todas sus partes la Resolución N" 882/2021

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

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

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que:

"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las caracterÍsticas

típicas, la impresión general y los principales elementos del signo." En ese sentido, corresponde analizar si

en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados

en su conjunto.---------

Que, del análisis vemos que en conjunto dejan una impresión muy diferen toda
posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a sim
existente entre las mismas:

BIGYETIQUE"TA

BIG: BIG COLA BIG FRESH

(marca solicitada), y
(marca oponente)
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 882 DE FECHA a'DENOVIEMBRE DEZOZI,DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA',BIG Y ETIQUETA", CIA,SE 35 EXPEDIENTE N" 7I3LUZOaO, A NOMBRE DE BIG
sA----------

Que, si bien las marcas en pugna comparten un vocablo en común, no es menos cierto que cuentan
con elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su

inconfundibilidad en el plano fonético como el gráfico, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente
para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro,puesto que existen otros elementos que
deben ser cotejados y que hacen a Ia distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto

Queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos y servicios de las marcas en pugna. En
ese sentido, ahondando en el análisis, vemos que la marca oponente no comparte la clase de la marca
solicitada, ya que BIG se encuentra solicitada para la clase 35, (tmportac¡ín. exp

comercialización y de productos alimenticios ( carne. pan. masas dulces). articulos de bazar( hilos . telas).

artículos de librerÍa( cuadernos. papeles. lapices.boligrafos\. articulos de limpiezas( detergente. iabon para
rooa. blanoueadores). articulos de cocinas( ollas. sartenes. espatulas. tenedores. cucharas. cuchillosl.
maouillaie bolvos y cremas para la cara). Y su oublicidad oor todos los medios de difusión ) mientras oue la

marca oponente BIG; BIG COLA; BIG FRESH protege (Todos los articulos de la clase j2). Del cotejo de

ambas marcas en pugna, se puede observar, que ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de

ninguna manera, un servicio de un producto.--

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7' de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase,
sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la
marca oponente al no tener registrada la marca "BIG" en la clase 35, clase donde se pretende registrar la
marca solicitada BIG". De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el

cual constituye Ia esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos
o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna aq comparten la misma clase del nomenclador
internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacÍfica entre las marcas BIG

Y BIG;BIG COLA;BIG FRESH

Que, en base a lo señalado en el párrafo precedente se puede constatar que las clases en las que los

signos en pugna han solicitado cobertura, son distintas.---

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

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

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

Que, desechando el análisis fonético-gramaticaly de coberLura, queda pendiente dirimir las etiquetas

en pugna. Analizado este aspecto, vemos que la marca solicitada cuenta con la denominación de color
negro, mientras que la oponente cuenta con el nombre de la marca de la adversa en con
negro y rojo, más la denominación en blanco; siendo mayores las diferencias que las

puede apreciarse en el siguiente cotejo: -------------.;:-------

marca oponentemarca solicitada
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Resolución No_ 4
POR I.á. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'882 DE FECFIA aíDENOVIEMBRE DE 202I, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BIG Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE No 7r3tU2O2O, A NOMBRE DE BIG

BIG EEE
En sÍntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,

son diferentes, disÍmiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, en sÍntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pertenecen a clases

diferentes del nomenclador internacional y al compararlas en su conjunto, son disímiles, originales y
distinüvas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir
pacíficamente en el seno consumidor.

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "BIG Y ETIQUETA",
constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, BIG SA.; es decir, que la marca solicitada se

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a

la conclusión en base al Principio de Especialidad y considerando que ha sido descartada toda posibilidad
de confusión ylo asociación de Ia marca solicitante con la marca oponente, corresponde confirmar la
Resolución recurrida. - -

Art.ls

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 882 de fecha 26 de noviembre de 2021 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR Ia prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BIG Y
ETIQUETA", clase 35 Expediente. No 7I3LU2O2O, solicitada a nombre de BIG

Art.2e

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula.
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ResoluciónlrJL6 5
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCTÓN N" 1465 DE FECHA 27 DE IULIO DE 2018, DISTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA .Tequila

Queen', CLASE 09, EXPEDIENTE No 7L89Í|}OL7,SOLICIIADO PORADP GAUSELMANN GMBH.

Asunción, 13S'tP202lt
MSTO: El recurso de reconsideración con apelación en subsidio interpuesto por el representante

convencional de la firma ADP GAUSELMANN GMBH contra la Resolución N' 1465 de fecha 27 de julio de
2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 14 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de la firma ADP
GAUSELMANN GMBH e interpone recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra la
Resolución N' 1465 de fecha 27 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveÍdo de fecha 18 de octubre de 2018 no se hace lugar al recurso de reconsideración y se

concede el recurso de apelación, expresando agravios el apelante en fecha 26 de junio de 2020. Y por
providencia de fecha 17 de septiembre de 2020 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de
la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "Q\,JEEN", registrada con el
número 376053 a favor de QUEEN PRODUCTIONS LIMITED, Comentario: Que ambas denominaciones son
casi idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo
de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6' de la Ley 1294/98 de Marcas, no
ha lugar a lo solicitado. "-------------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "La marca
de mi representada es una marca denominativa y consta de dos palabras, a diferencia de la marca registrada
la cual es mixta y tiene una sola palabra .../... la marca QUEEN y eüqueta pertenece a la legendaria banda
rock inglesa, por ese solo hecho hace que no haya ni remota posibilidad de asociarse a la marca de mi
mandante .../... las marcas QUEEN y Tequila Queen conviven pacÍfrcamente en Europa, su zona de origen
.../... la marca Tequila Queen es una marca dirigida a un público controlado, sus productos son artículos
encontrados únicamente en casinos y salas de juego".

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas Tequila Queen (solicitada) y QUEEN Y
ETIQUETA (base de rechazo), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente
que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin
artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser
asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se

comparte el vocablo "QUEEN", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor
pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra, mientras que la marca base de rechazo está compuesta
por un solo vocablo, la solicitada se compone de dos vocablos, que en su conjunto dejan uryli
fonética y visual diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre di
puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:

Tequila Queen (marca solicitada), y
QT EEN Y ETIQLJETA (marca base de rechazo) irn Gtnctal dtY¡orriLdrd Inriustrl¡l

rr )-acionai de Propitti¿d Inteltctual

I ntcii¡;i
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Resoruciónl.I.-..]06 7 5
poR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1465 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2018, DrgrADA pOR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA -Tequila

Queen", CLASE 09, EXPEDIENTE N" 7189512017, SOLICITADO PORADP GAUSELMANN GMBH.

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte
distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión
auditiva que generan ambas es disímil. Adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación
los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas"
explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que
campone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente
implica que esas marcas sean confundibles."rVemos que el hecho de compartir un vocablo, no es elemento
suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos
analizados en conjunto en la presente resolución.

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

titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada CASINO QUEEN, clase 09, Registro N" 493245 y

Queen of Mars, clase 09, Regrstro N' 475787. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con
registros concedidos bajo denominaciones similares, con el mismo vocablo "QUEEN", y en la misma clase

09, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que
ya le pertenece.----------

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacÍficamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracterÍsticas propias que la hacen diferente, original y distintiva
de su antecedente, pudiendo eventualmente coexistir pacÍficamente en el seno consumidor, por lo que
corresponde revocar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEML IN1ERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE:

REVOCAR la Resolución N" 1465 de fecha 27 de julio de 2018 dictada por la Dirección
de Marcas.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"Teqüla Queen", clase 09, Acta N' 7189512077, solicitada a nombre de la firma ADP
GAUSELMANN GMBH. _--.---;=-

Art.3e NOTIFÍQUESE.-----------

Art.ls

Art.2e

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§ Editorial La Ley. Asunción.2O13.
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Resolución."-ffie- 7 t
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 17 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2017, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTURY
PLAZA Y mQUETA" CLASE 35, EXPEDIENTE N" 44727 l20l5, SOLICTTADO pOR CARMEL S¿" ---------

Asunción, llSip Zl,Ut

MSTO: El recurso de reconsideración con apelación en subsidio interpuesto por el representante
convencional de la firma CARMEL SA contra la Resolución N' 17 de fecha 20 de enero de 2017, dictada por
la Dirección de Marcas, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 17 de marzo de 2017 se presenta el representante convencional de Ia firma CARMEL S-A"

e interpone recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra la Resolución N' 17 de fecha 20 de
enero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveído de fecha 10 de abril de 2017 no se hace lugar al recurso de reconsideración y se

concede el recurso de apelación, expresando agravios el apelante en fecha 2l de marzo de 2023. Y por
providencia de fecha 27 de marzo de2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de
la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "CENTL|RY", registrada con el
número 414443 a favor de FU CHUAN KAO, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénücas,
muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión
entre los consumidores; por lo que de conformidad al artÍculo 6" de la Ley N" 1294/98 de Marcas, no ha

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "La marca
de mi representada cuenta con un logotipo el cual aporta singularidad a la marca CENTURY PLAZA y
eüqueta, convirtiéndola en una marca mixta .../... la notoriedad ganada por CENTURY PLAZA y etiqueta es

innegable .../... la marca CENTURY PLAZA describe en su cobertura de seryicios de publicidad; gesüón de
negocios comerciales; administración comercial..., mientras que CENTURY está registrada en clase 28 y
protege los productos de accesorios y artÍculos de pesca .../... el propietario de la marca registrada no ha
presentado oposición".

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas CENTURY PLAZAY ETIQUETA (solicitada) y
CENTURY Y ETIQUETA (base de rechazo), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe
tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el
derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de
las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las

denominaciones analizadas se comparte el vocablo "CENTURY, no necesariamente causarán confusión en
el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra, mientras que la marca
base de rechazo está compuesta por un solo vocablo, la solicitada se compone de dos vocablos y además
cuenta con una etiqueta, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual muy difere eja

toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. --------------ñ
ftu'"f ztr'ñ)
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Resorución..f)_6 v 6
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 17 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2017, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIEN'IE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTURY
PLAZA Y ETIQUETA", CLASE 35, DpEDIENTE N" 44727 l20t5, SOLICmADO POR CARMEL SA

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte
distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión
auditiva que generan ambas es bastante disímil. Adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a
colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de
Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que
compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente
implica gue esas marcas sean confundibles."lVemos que el hecho de compartir un vocablo, no es elemento
suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos
analizados en conjunto en la presente resolución.

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la
Institución, también se encuentran registradas las marcas: CENTURY'S, clase 35, Registro N' 427159 a

nombre de PEDRO CENTURION BOGADO; SISTEMASCENTURY, clase 35, Registro N'4i8627 a nombre de
CENTURY SYSTEMS S.R.L.; 20TH CENTURY FOX, clase 35, Registro N" 451450 a nombre de FOX MEDIA
LLC; extremo que demuestra que el vocablo CENTURY es de uso común en la clase 35. -----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Gabriel MartÍnez Medrano, en su obra DERECHO DE

MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso "la circunstancia de que varios registros
marcarios incluyan la misma partÍcula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como
débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo
incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría
otorgando excesivo privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II,
I 8/06/9 I, Bizin, M ario;'z -' -' - - - -' - - -

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca antecedente "CENTURY Y ETIQUE"IA' registrada en la clase 28 cubre "productos, accesorios y
articulos de pesca'", mientras que la marca en trámite de registro "CENTURY PIAZA Y ETIQUE"IA" solicita la
cobertura para los servicios comprendidos en la slass-35?ublicidad, gestion de negocios comerciales,
administracion comercial, comercializacion de prendas de vestir, tapizados, telas, objetos del hogar, bazar y
deportivos, juguetes y muebles, demostracion de productos, decoracion de escaparates, organizacion de
desfiles de moda con fines promocionales".

Que, en ese sentido, en virlud del Art. 7' de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase,
sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida. De ello se colige que las

marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional además de que la registrada
abarca un producto mientras que la solicitada abarca un servicio, por tanto, resulta plenamente viable una
eventual coexistencia pacífica entre ambas. ------------

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no exi d

n
suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (m )
cuenta con un fondo blanco con la las palabras "CENTURY PLAZA" en gris oscllo-y las figu

ñ?,".r.r, Gü-c r ¡l I nreti n a

ión ütnttrl ic Itropicd¿d lndusrrial

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§'Editorial La Ley. Asunción.2013.
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Resolución."Ü'á7 ffi
poR LA cuAL sE REvocA LA REsoLUcróN N'17 DE FEcHA zo DE ENERo DE 2017, DIcTADA poR LA
oTRpccIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "cENTURY
PLAZA y ETIQUETA',, CLASE 35, E)(PEDIENTE N" 4472712015, SOLICTTADO POR CARMEL SA ---------

forma de cresta sobre la letra c en tres tonos de verde, mientras que la segunda (marca base de rechazo) se

compone de la denominación "CENTURY" en letras mayusculas con un fondo de color amarillo con azul y
Ia figura de un pez espada en el medio, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede
apreciarse en el siguiente cotejo:

marca solicitada marcabase de rechazo

GrrurunY PLAZA
ffi

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con características propias que la hacen diferente, original y distintiva
de su antecedente, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por lo que
corresponde revocar la resolución recurrida

Art.le

ArL2e

ArL 3e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINADE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N' 17 de fecha 20 de enero de 2017 dictada por la Dirección
de Marcas.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"CENTURY PLAZAY ETIQUETA", clase 35, Acta N" 4472712015, solicitada a nombre
de la firma CARMEL S.A, ---------

ct
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' í}9DEFECHA 20 DE OCTUBRE DE 202I, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTruD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ARETÉ SUPERMERCADOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N. 8591U2018,
SOLICTTADA POR ALIMENTOS ESPECTALES SA - -- - - -.

Asunción, 13SEP202l-
VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de tvfALMES

SOCIEDAD ANONIMA contra la Resolución N" 699 de fecha 20 de octubre de 2021, dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RES ULTA:

Que, en fecha 01 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de MALVIES
SOCIEDAD ANOMMA e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N'699 de fecha 20 de
octubre de 2027, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 2I de abril de2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 14 de sepüembre de 2022, el representante convencional de MALVIES SOCIEDAD
ANONIMA expresó agravios; y en fecha 16 de junio de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta
Dirección llamó autos para resolver en fecha 27 de junio de2023.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "N realizar el cotejo de las marcas en pugna ARETÉ
SUPERMERCADO Y ETIQUETA vs. VARIÉTÉ en conjunto y sucesivamente, se puede notar que las marcas
enfrentadas si bien comparten el sufijo ETE difieren en los planos visual, fonético e ideológico, al
pronunciar ambas denominaciores se puede apreciar que son disÍmiles .../... las marcas en pugna tienen
elementos que las hacen diferentes .../... la solicitada posee 17 letras y dos palabras, por su parte, la marca
registrada posee 7 letras y una palabra .../... la marca solicitada es una marca mixta que posee un logotipo
distintivo que la identifrca .../... esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada
improcedente". -- - - - - - - -

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "Las marcas enfrentadas no solo
comparten el sufijo ETE, sino que además la totalidad de la denominación cuyo registro se solicita se
encuentra contenida en las marcas invocadas como base de la oposición .../... el mero hecho de suprimir dos
letras de las marcas de mi mandante y de agregar una palabra genérica y de uso común, en lugar
secundario, no dotan a la marca pedida del suficiente carácter diferenciador como para evocar en el
consumidor un recuerdo distinto del producido por las marcas base de esta oposición .../... las marcas en
conflicto amparan servicios que cumplen una misma función".

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "Lo que
impugna la adversa es la palabra ARETÉ en la marca solicitada y en busca de argumentos hace un recuento
de letras y la secuencia de las mismas. Quiero poner de manifiesto un hecho fundamental: Alimentos
Especiales S.A. ya tiene registradas tres marcas que incluyen la palabra ARETÉ en la clase i5: ARETÉ
ALMACENES, clase 35, Reg. N" 470826; OFERTAS MBARETÉ DE ARETÉ, clase 35;Reg. N" 52j703;ARETÉ GO
SUPER PRÁCTICO, clase i5, Reg. N" 52ó5ó0. Pero mi mandante también tiene otros registros: ARETÉ
ALMACENES, clase 29, Reg. N" 518966; ARETÉ ALMACENE§ clase i0, Reg. N" 52j703.../...las
SUPERMERCADOS y ARETÉ ALMACENES protegen la denominación ARETÉ en un mismo

,rrra»



POR Iá, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 699 DEFECHA 20 DE OCTUBRE DEaO¿I,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA 'ARETÉ SUPERMERCADOS Y ETIQUE"TA" CLASE 35, EXPEDIENTE N" 8591U2018,
SOLICTTADA POR ALIMENTOS ESPECIALES SA . - -... -

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

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

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

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "ARETÉ SUPERMERCADOS Y
ETIQUETA (solicitada en clase 35) y la marca oponente "VARIÉTE y VARIÉTE Y ETIQUETA" (oponente en
clase 35, 43, 29,30, 3I), se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se

comparten algunas letras, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues,

en su conjunto, son diferentes una de la otra, mientras que Ia marca oponente está compuesta por un solo
vocablo, la solicitada se compone de dos vocablos, que en su conjunto dejan una impresión fonética y
visual diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede
percibir a simple vista Ia diferencia existente entre las mismas:

ARETÉ SUPERMERCADOS Y ETIQLJETA (solicitada), y
VAnÉTÉyVARÉIÉYETIQUETA (oponente)

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las

palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad
que, las marcas en pugna AREIÉ SUPERMERCADOS Y ETIQUETA (solicitada), y VARIÉTÉ y VaruÉTE Y
ETIQIJETA (base de oposición) no representan la misma idea conceptual. Siendo el vocablo similar
ARETÉ/VARIÉTÉ, tenemos que la solicrtada ARETE es una palabra en guaranÍ que en su traducción significa
"fiesta"t mientras que la oponente VARIÉTE es una palabra en francés que en su traducción significa:
"variedad'2,1o cual nos da una idea conceptual totalmente disÍmil una de otra. Anahzando la marca como
un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de
confusión.-

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa
magnitud, ya que la primera (marca solicitada) consiste en la denominaclón "areté" en letras minúsculas de
color blanco con acentro sobre la letra "é" final de color naranja, tambien se lee la palabra supermercados
en letras minusculas de color naranja, ambas denominaciones dentro de un semicirculo de color fucsia,
mientras que la segunda (marca oponente) cuenta con un fondo negro con la denomin IETE en
letras mayusculas blancas con Ia denominación COFFEE & SHOP en letras.
siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede aprecia

marca solicitada marca oponente
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marca oponente
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Resoluciónr.r'-.0-0 7 7
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N' 699 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEaOLI,DI TADA POR
LA DIRECCTÓN Og ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ARETÉ SUPERMERCADOS Y ETIQUETA',, CLASE 35, EXPEDIENTE N. 859tU2018,
SOLICITADA POR ALIMENTOS ESPECIALES SA. . - - -. - -

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada ARE-IÉ ALMACENES, clase 35, Registro N'
470826; OFERTAS MBARETÉ DE ARETÉ (SLOGAN), clase 35, Registro N'49loo3 y Areté Go Super práctico
(SLOGAN), clase 35, Registro N' 526560. Es decir el titular de Ia solicitud de autos ya cuenta con registros
concedidos bajo denominaciones similares, con el mismo vocablo "ARETÉ', y en la misma clase 35, por lo
que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le
pertenece.-

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de Ia solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características
propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución
recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL IN]ERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTR1AL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 699 de fecha 20 de octubre de 2021 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Ia marca "AREIÉ
SUPERMERCADOS Y ETIQI ETA", clase 35, Acta N" 85911/2018, solicitada a nombre de
ALIMENTOS ESPECI,ALES S.A.

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula.

r.f-r¡ 7
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Resorución.'j-6 7 I
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 698 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE}OLI,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL DPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ARETÉ CLICK Y ETIQUE"TA" CIA.SE 35, EXPEDIENTE N" 85912/2018, SOLICTTADA pOR
ALIMENTOS ESPECIALES SA -..---.

Asunción, 13SEP202lr

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MALMES
SOCIEDAD ANONIMA contra la Resolución N" 698 de fecha 20 de octubre de 2021, dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 01 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de MALMES
SOCIEDAD ANONIMA e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N'698 de fecha 20 de
octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 2l de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
inte¡puesto

Que, en fecha 14 de septiembre de 2022, el representante convencional de MALMES SOCIEDAD
ANONIMA expresó agravios; y en fecha 16 de junio de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta
Dirección llamó autos para resolver en fecha 27 de junio de2023.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Al realizar el cotejo de las marcas en pugna ARETÉ CLICKY
ETIQUETA vs. VARIÉTÉ en conjunto y sucesivamente, se puede notar que las marcas enfrentadas si bien
comparten el sufijo ETE difieren en los planos visual, fonético e ideológico, al pronunciar ambas
denominaciones se puede apreciar que son disÍmiles .../... las marcas en pugna tienen elementos que las
hacen diferentes .../... la solicitada posee lo letras y dos palabras, por su parte, la marca registrada posee 7

letras y una palabra .../... la marca solicitada es una marca mixta que posee un logotipo distintivo que la
identifica.../... esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente". -----

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "Las marcas enfrentadas no solo
comparten el sufijo ETE, sino que además la totalidad de la denominación cuyo registro se solicita se
encuentra contenida en las marcas invocadas como base de la oposición.../... el mero hecho de suprimir dos
letras de las marcas de mi mandante y de agregar una palabra genérica y de uso común, en lugar
secundario, no dotan a la marca pedida del suficiente carácter diferenciador como para evocar en el
consumidor un recuerdo disünto del producido por las marcas base de esta oposición .../... las marcas en
conflicto amparan servicios que cumplen una misma función".

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "Lo que
impugna la adversa es la palabra ARETÉ en la marca solicitada y en busca de argumentos hace un recuento
de letras y la secuencia de las mismas. Quiero poner de manifiesto un hecho fundamental: Himentos
Especiales S.A. ya tiene registradas tres marcas que incluyen la palabra ARETÉ en la clase 35: ARETÉ
ALMACENES, clase 35, Reg. N" 470826; OFERTAS MBARETÉ DE ARETÉ, clase 35;Reg. N'52j703;ARETÉ GO
SUPER PRÁCTICO, clase 35, Reg. N" 526560. Pero mi mandante también üene otros registros: ARETÉ
ALMACENES, clase 29, Reg. N" 518966; ARETÉ ALMACENES, clase 30, Reg. N' 523703 .../... resultan
irrefutables los derechos adquiridos por mi poderdante sobre la palabra ARETÉ, a eso debe
presencia del término CLICK, un vocablo que refuerza la distintividad de la denominación ARETÉ Q
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Resoruciónr.r'_fi§ 7 I
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 698 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 202I, DICTADA POR
LA DIRECCTÓN NP ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ARETÉ CLICK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 85912/2018, SOLICITADA pOR

ALIMENTOS ESPECIALES S¿- -..-...

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

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

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "ARETÉ CLICK Y ETIQUETA"
(solicitada en clase 35) y la marca oponente "VARIÉTÉ y VAHÉTÉ Y ffiQUETA" (oponente en clase 35,43,
29,30,31), se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten algunas
letras, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son
diferentes una de la otra, mientras que la marca oponente está compuesta por un solo vocablo, la solicitada
se compone de dos vocablos, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual diferente que aleja
toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la
diferencia existente entre las mismas:

ARETÉCLICKYETIQUETA (solicitada),y
VARIÉTÉ yVARIÉTÉ Y ETIQUETA (oponente)

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las

palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad
que, las marcas en pugna ARETÉ CLICK Y mQUE"tA (solicitada), y VARIÉTÉ yVARIÉTE Y ETIQUETA (base

de oposición) no representan la misma idea conceptual. Siendo el vocablo similar ARETÉ/VARIÉTÉ,
tenemos que la solicitada ARETE es una palabra en guaranÍ que en su traducción significa "fiesta"t mientras
que la oponente VARIÉTÉ es una palabra en francés que en su traducción significa: "variedad"2,lo cual nos
da una idea conceptual totalmente disímll una de otra. Analizando la marca como un todo, no existen
suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa
magnitud, ya que la primera (marca solicitada) consiste en la denominación "areté" en letras minúsculas de
color blanco con acentro sobre la letra "é" final de color naranja, tambten se lee la palabra "click"en letras
minusculas de color naranja, ambas denominaciones dentro de un semicirculo de color fucsia bordeado de
una lÍnea naranja que termina en el diseño de una mano que apunta con un dedo, mientras que la segunda

con la denominación COFFEE & SHOP en letras blancas en la parte infe¡j diferencias
que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo. ----.i{i:).t-t-'!!

marca solicitada marca oponente

n Geneml rülro¡itded lndu'rli¡l

ión l'{acitntl dt Propitri¡d Inte]tctual

I hnns://es.glosbe.com/gn/es/arete
2 hfius://translatc.uooulc.conr/?hl:cs&sl:fi&tl=cs&tcxt==variol,(lJol,Agto/"(l17.A9&orr ,.trirrislatc

(marca oponente) cuenta con un fondo negro con la denominación VARIÉTÉ en

aar,

VA R I=T=
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Resolución N' m fr, ? ¡;j
ro€ oi t:-'§

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 698 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021, DISIADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ARETÉ CLICK y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 85912/2018, SOLICITADA POR
ALIMENTOS ESPECIALES S.A. -------

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

titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada ARETE ALMACENES, clase 35, Registro N"
470826: oFERTAS MBARETÉ DE ARETÉ (SLOGAN), clase 35, Registro N'491003 y Areté Go Super prácüco
(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 "ARETÉ", y en la misma clase 35, por lo
que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le
pertenece.-

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con caracterÍsticas
propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución
recurrida.

Art.le

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 698 de fecha 20 de octubre de 2021 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ARE'[É

CLICK Y ETIQUE-IA', clase 35, Acta N' 85912/2018, solicitada a nombre de ALIMENTOS
ESPECIALES SA -----.-

4ft.39 ffi
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Resoruciónr.r'0-6-7 I
POR LA CUAL SE CONFIRMA I-A RESOLUCIÓN N" 168 DE FECHA 13 DE ABRILDE}OLI,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MEGALABS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 56335/2018, SOLICITADA pOR MEGA
LABS SA

Asunción, 13Stp 2l2l+

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FARMEDIS S-A"

contra la Resolución N" 168 de fecha 13 de abril de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; - - - - - -- - - - - -

RE S ULTA:

Que, en fecha 24 de junio de 2021 se presenta el representante convencional de MRMEDIS SA e

interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N" 168 de fecha 13 de abril de 2021, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 13 de julio de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 29 de noviembre de 2021, el representante convencional de MRMEDIS S.A. expresó
agravios; y en fecha 15 de julio de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos
para resolver en fecha 04 de agosto de2O22.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Analizando el caso en autos las marcas en pugna MEGALABS
Y ETIQUETA (solicitada) y MEGALAC y MEGA (oponentes), notamos que entre las marcas es posible la
coexistencia pacífrca en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión, ni similitud alguna
entre las denominaciones .../... el prefijo MEGA es de uso común ya que existen varias marcas registradas a

nombre de diferentes titulares .../... la solicitante ya cuenta con registro anterior de la marca MEGA LABS y
etiqueta. Registro N'427081, clase 01, 424444 clase 42 y 427050 clase 44, la cual ya cuenta con un derecho
adquirido .../... es criterio de esta Dirección rechazar las oposiciones deducidas': ------------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "MEGALABS Y ETIQUETA y
MEGALAC no se distinguen entre sÍ y menos aún si se.las desmenuzan sílaba por sílaba. Salta a la vista que
-Ias fres primeras silabas son idénticas y la última se diferencia porque la firma solicitante ha sustituido las
consonantes ,BS de la registrada por la consonante C .../... la frrma solicitante tiene ciertamente derechos
adquiridos sobre MEGA LABS en las clases mencionadas más no asÍ en la clase 5 .../... no se puede permitir
que dos marcas tan similares para productos medicinales puedan coexisür'. ------------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "A pesar de
contar con la raÍz de uso común MEGA, la percepción en el conjunto que se tiene de ambas es bien distinta
y no existirá riesgo de confusión .../... mi mandante MEGA LABS 5.A., ya es propietaria de al menos 19

registros de su marca MEGALABS .../... hay 6 marcas con la palabra MEGALABS registradas en la clase 5; hal
i marcas con la palabra MEGALABS registradas en la clase 3 y I (relacionadas con los productos
farmacéuücos) .../... mi mandante es propietaria y tiene derechos adquiridos sobre la denominación
MEGALABS para productos farmacéuticos y servicios relacionados con ellos".

Que, corresponde a ésta Dirección resolver sobre la procedencia o n

st¿ldo

I I ngrtna
í0ffiílndusrr'i¡i

ffirerirdinrtltcru'"1
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 168 DE FECHA 13 DE ABRILDEhOLI, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MEGALABS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 56335/2018, SOLICITADA pOR MEGA
LABS SA

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y según la base de datos de Ia DINAPI,
vemos que el titular solicitante actual ya tiene derecho adquirido sobre la denominación "MEGALABS Y
ETIQUE"[A", ya que cuenta con numerosas marcas registradas: MEGA LABS, clase 05, Registro N" 562404;

VESSONE MEGALABS, clase 05, Registro N' 536567; ODASEN MEGALABS, clase 05, Registro N' 543382;

CIMERIS MEGALABS, clase 05, Registro N' 496893; VASILIS MEGALABS, clase 05, Registro N' 506356;

KARIMA MEGALABS, clase 05, Registro N' 506234; MULTIFLORA MEGALABS, clase 05, Registro N'506357;
POLIRESTORE MEGALABS, clase 05, Registro N" 506358 y MEGALABS TIENDA DE LA PIEL (SLOGAN), clase
05, Registro N' 552634.Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo
denominacrones similares, con el mismo vocablo "MEGALABS", y en la misma clase 05, por lo que la
solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.
En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se verÍa afectado por una eventual coexistencia con la
solicitud hoy objetada.-------------

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "MEGALABS Y
ETIQUE"IA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, MEGA LABS S.A.; es decir, que la
marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala
que Ia ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de Ia ley citada, la
cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de
marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma
pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca
solicitada "MEGALABS Y ETIQUETA" no causarÍa riesgo de confusión o de asociación con la marca
oponente "MEGALAC", así como tampoco menoscabaría los derechos de la firma oponente, por lo que
corresponde confirmar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INIERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRI,ÍAR la Resolución N" 168 de fecha 13 de abril de 2021 dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de Ia solicitud de registro de la marca'MEGALABS
Y ETIQUETA", clase 05, Acta N' 56335/2018, solicitada a nombre s.A. --------

Art 3e NOTIFÍQUESE por Cédula.

Indusr¡ial

Itlectual
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Resoruciónr.l'_fi6 I Ü
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 167 DE FECHA 13 DE ABRIL DE}OLI,DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MEGALABS", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 60337/2018, SOLICNADA POR MEGA LABS S-A" -----.-

Asunción, 
13SEp202l-

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de EARMEDIS Sá"
contra Ia Resolución N" 167 de fecha 13 de abril de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, y; - -- -- -- - -- --

RE S U LTA:

Que, en fecha 24 de junio de 2021 se presenta el representante convencional de FARMEDIS S"A. e
interpone recurso de apelación en contra de Ia Resolución N' 167 de fecha 13 de abril de 2021, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 13 de julio de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 29 de noviembre de 2OZl, el representante convencional de FARMEDIS S.A. expresó
agravios; y en fecha 15 de julio de 2022, fue contestada Ia expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos
para resolver en fecha 04 de agosto de2022.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Analizando el caso en autos las marcas en pugna MEGALABS
(solicitada) y MEGALAC y MEGA (oponentes), notamos que entre las marcas es posible la coexistencia
pacifica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión, ni similitud alguna entre las

denominaciones .../... el prefijo MEGA es de uso común ya que existen varias marcas registradas a nombre
de diferentes titulares .../... la solicitante ya cuenta con registro anterior de la marca MEGA LABS y etiqueta.
Registro N" 427081, clase 01, 424444 clase 42 y 427080 clase 44, la cual ya cuenta con un derecho adquirido
.../... es criterio de esta Dirección rechazar las oposiciones deducidas". ----------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "MEGALABS y MEGALAC no se
distinguen entre sí y menos aún sr se -las desmenuzan sílaba por sÍlaba. Salta a la vista que las tres primeras
sÍlabas son idénticas y la última se diferencia porque la firma solicitante ha sustituido las consonantes BS de
la registrada por la consonante C .../... la firma solicitante tiene ciertamente derechos adquiridos sobre
MEGA LABS en las clases mencionadas más no asi en la clase 5 .../... no se puede permitir que dos marcas tan
similares para productos medicinales puedan coexistir".

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "A pesar de
contar con la raíz de uso común MEGA, la percepción en el conjunto que se tiene de ambas es bien distinta
y no existirá riesgo de confusión .../... mi mandante MEGA LABS 5.A., ya es propietaria de al menos 19

registros de su marca MEGALABS .../.,.. hay 6 marcas con la palabra MEGALABS registradas en la clase 5; hay
i marcas con la palabra MEGALABS registradas en la clase i y I (relacionadas con los productos
farmacéuticos) .../... mi mandante es propietaria y tiene derechos adquiridos sobre la denominación
MEGALABS para productos farmacéuticos y servicios relacionados con ellos".

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

Cristaldo
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Resorución."f)_& ffi ü
POR I-A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" L67 DE FEC}IA 13 DE ABRIL DE 202I, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LAMARCA"MEGALABS", CLASE 05, EXPEDIENTE N'60337/2018, SOLICITADAPORMEGALABS S.A. --....-

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y según la base de datos de Ia DINAPI,
vemos que el titular solicitante actual ya tiene derecho adquirido sobre la denominación "MEGALABS", ya
que cuenta con numerosas marcas registradas: MEGA LABS, clase 05, Registro N' 562404; VESSONE
MEGALABS, clase 05, Registro N' 536567; ODASEN MEGALABS, clase 05, Registro N' 543382; CIMERIS
MEGALABS, clase 05, Registro N" 496893; VASILIS MEGALABS, clase 05, Registro N" 506356; KARIMA
MEGALABS, clase 05, Registro N' 506234; MULTIFLORA MEGALABS, clase 05, Registro N' 506357;

POLIRESTORE MEGALABS, clase 05, Registro N' 506358 y MEGALABS TIENDA DE LA PIEL (SLOGAN), clase
05, Registro N" 552634.Es decir el titular de la solicrtud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo
denominaciones slmilares, con el mismo vocablo "MEGALABS", y en la misma clase 05, por lo que la
solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.
En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se verÍa afectado por una eventual coexistencia con la
solicitud hoy objetada.-------------

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se sohcita "MEGAI-ABS",
constituye a su vez la razón social de la firma sohcitante, MEGA LABS SA.; es decir, que la marca solicitada
se identifica con la raz6n social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley
marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se

adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en
el mlsmo nombre comercial de la firma solicitante, no podria exrstir mala fe por parte de la misma pues,
solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que Ia marca
solicitada "MEGALABS" no causarÍa riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente
"MEGALAC", asÍ como tampoco menoscabaría los derechos de la firma oponente, por lo que corresponde
confirmar la resoluclón recurrida

DtREcctóN NActoNAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARAGUAY

Art Is

Afi.2E

Art.3e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 167 de fecha 13 de abril de 2021 dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Liügiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MEGALABS",
clase 05, Acta N' 6033712018, solicitada a nombre de MEGALABS SA. -------

NOTIFÍQUESE por Cédula. ----------:
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LARESoLUcTóN N'623 DE FECHA 05 DE SEpTIEMBRE DEaI¿3,DICTADA
poR LA om¡cctóN DE ASUNToS MARCARIoS LITIGIosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "AT.ZARA Y ETIQUETA',, CLASE 37, EXPEDIENTE N'58753/2021ANOMBRE DE
II.IVERSIONES GG, Sá" ---------

Asunción, 13SIP ?lU+

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de INDUSTRTA DE

DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDffEX, S.A.) en contra de la Resolución N' 623 de fecha 05 de septiembre de 2023,

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

RES ULTA:

Que, en fecha 13 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de INDUSTRIA DE

DISEÑO TEXIIL, SA (INDffiX, SA) e inte¡pone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 623

de fecha 05 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 2O de noviembre de 2023, el representante convencional de INDUSTRIA DE DISEÑO

TEXTIL, SA. (INDffiX, SA) expresó agravios; y en fecha 16 de enero de 2024, fue contestada la expresión

de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 30 de enero de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Al analizar las marcas en pugna ALZARA Y

ETIQUETA (solicitada) vs. ZARA Y ZARA HOME (oponentes), es posible apreciar que entre las mismas

existen diferencias en el aspecto visual, fonéüco .../... ZARA y ZARA HOME se enfoca en un üpo específico

de productos y servicios, clase 25 (vestidos, calzados, sombreria) y clase 35 ZARA HOME (servicios de

publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina...) mientras que

la solicitada ALZARA clase 37 se dirige (servicios de construcción, servicios de construcción de viviendas,

servicios de gestión, consultorÍa, información) no hay una competencia directa entre ambas marcas .../...

esta dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".'---------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: 'Zas marcas enfrentadas no sólo

comparten algunas letras como se afirma, sino que la totalidad de las marcas ZARA y ZARA Y ETIQUEM se

encuentran reproducidas en la marca peücionada por la solicitante .../... la mera adición en la marca pedida
de la sílaba AL no constituye un elemento que sea suficiente como para diferenciarla .../... la solicitud de

registro de la marca ALZARA está acompañada de una etiqueta, la cual tampoco le dota del carácter
diferencial .../... de hecho s; exlste una sutil relación entre las clases y es que esos inmuebles a ser

construidos a través de los servicios ofrecidos por la de la marca ALZARA Y ETIQUETA, necesitan ser
ambientados y decorados, lo cual podría ser hecho con el auxilio de los productos ofrecidos por la marca

ZARA HOME de mi mandante .../... la marca solicitada carece de los requisitos de novedad y especialidad". --

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

de registro de la marca ALZARA se encuentra solicitada para distinguir única y exclusivamente: servicios de

construcción, senticios de construcción de viviendas, servicios de gesüón, consultorÍa, información .../... la

marca ALZARA, solicitada por mi mandantees una denominación con distintividad y caract'

.../... entre las marcas en pugna no existe posibilidad de confusión". -----"--
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Resolución-'0-6-8 1
PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N" 623 op rpcnÁ 05 DE sEpTTEMBRE DEzozS,DIctADA
POR LA NN¡CCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA ,ALZ{IL{ Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N" 58753/2021ANOMBRE DE
INVERSIONES GG, SA --.......

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas AI 7.AIt { Y ETIQUETA (solicitada) y ZAR§
ZARA Y ETIQUETA Y ZARA HOME (oponente en clase 35,25 y 43), vemos que al iniciar el análisis de las

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

regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la
percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que
entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo ZARA, no es menos cierto que la solicitada
incorpora el radical AL y además, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y el cotejo de
etiquetas de las mismas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de
considerable o signifi cativa magnitud.-- - - - - - --

ALZARAYENQUETA
ZARA,, ZARA Y ETIQLJE"IA y ZARA HOME

(marca solicitada), y
(marca oponente)

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente "ZARA, ZARA Y ffiQUETA y ZARA HOME" registradas para servicios de la clase 35:

"Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina,
servicios de ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industríal o
comercial, organizaciones de exposiciones y ferias con fines comerciales o de publicidad..."; "ZAR-AJ
registrada para productos de la clase 2§: "Todos los articulos de la clase 25, comprendiendose entre ellos
vestidos, calzados, sombrereria" y SZARA' registrada para servicios de la clase 43: "servicios de restauración
(alimentación); hospedaje temporal; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio;
servicios de catering; servicios de banquetes; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de
cafeterÍas; servicios de bar...";mientras que la marca en trámite de registro ¡ALZ{IIAYETIQUETA'solicita

la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 37: "seruicios de constucción; servicios de
construcción de viviendas y edificios destinados a la viviendas; servicios de supervisión, gestión,
consultorÍa, información y asesoramiento en materia de construcción de obras; sen¡icios de mantenimiento
y reparación de inmuebles; servicios de reparación de estas viviendas y edificios". ---------

Que, en ese senüdo, en virtud del ert. 7" de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase,
sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida. De ello se colige que las
marcas en Pugna ¡g comparten la misma clase del nomenclador internacional pudiendo eventualmente
coexistir pacÍficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro de
construcción de viviendas y edificios por parte de la solicitada y rubro comercial, vestimenta y restauración
por parte de la oponente). --------

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud
suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada)
cuenta un fondo blanco con el vocablo ALZARA en letras mayúsculas de color rojo burdeos con la segunda

fondo blanco con la denominación ZARA en letras mayúsculas negras, siendo

§§
las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo:

las dife

letra A con una raya blanca que la atraviesa, mientras que la segunda (marca oponente) se compone de un
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Resorución.'S-ffi m t
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 623 DE FECHA-o5 DE SEMEMBRE DE}O}S,DISIADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "AI.7ARA Y ETIQUETA:', CLASE 37, EXPEDIENTE N' 5875312021A NOMBRE DE
INVERSIONES GG, S.A" .-.......

marca solicitada marca oponente

ALZARA ZA, EIA
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la

marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ---------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

Art. le CONFIRMAR la Resolución N' 623 de fecha 05 de septiembre de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de
"AI.Z,lNlr{Y ETIQUETA", clase 37, Expediente. No 5875312021,

INVERSIONES GG, SA

Art.3e

registro de la marca

solicitada a nombre de



DIRECCIóN NACIONAL DE

V \PROPIEDAD
\I IruTELECTUAL

,( \GOBIERNO nrr I PARAGVÁI
\"P PARAGUAY I REKUAI

PARAGUAY

ResoluciónN'

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 59 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA 'PEDIBOSS Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N" 6746U2021, SOLICnADO pOR
,IECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY Sá-..-...-.--

Asunción, 1[Stf 2[)2{

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DELIVERY HERO
LAIAM MARKETPLACE HOLDING SA. contra la Resolución N'59 de fecha 17 de febrero de2O23, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----------

RE S U LTA:

Que, en fecha 01 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma DELIVERY
HERO LAIAM MARKETPLACE HOLDING SA e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'59
de fecha 17 de febrero de2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 06 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma HUGO
BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG e interpone recurso de apelación contra la
Resolución N' 59 de fecha 17 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -

Que, en fecha 31 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 17 de julio de 2023, el representante convencional de DELIVERY HERO LAIAM
MARKETPLACE HOLDING SA expresó agravios; en fecha 28 de julio de 2023, el representante
convencional de HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG expresó agravios; en fecha
2l de septiembre de 2023, el representante convencional de solicitante contesta la expresión de agravios; en
fecha 04 de marzo de 2024, fue acusada la rebeldÍa del representante convencional del solicitante por no
contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaÍdo el derecho que dejó de usar y se

llamó autos para resolver.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Se promueve oposición contra la solicitud de registro de
la marca "PEDIBOSS Y ETIQUETA" solicitada para la clase 09, en base del registro de la marca "PEDIDOS YA"
inscripta en las clases 35 y BOSS en la clase 09, por lo que corresponde a esta dirección determinar si las

marcas son o no confundibles.../... Al analizar las marcas en pugna: PEDIBOSS Y ETIQUETA (marca
solicitada) vs PEDIDOS YA y BOSS (marcas oponentes) en conjunto y sucesivamente, es posible notar que
entre las marcas en pugna existen diferencias en los aspectos visual, fonético e ideológico.,./... Que, aunque
las mismas compartan pequeños aspectos en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo
que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada.../...La marca solicitada es un signo
registrable y distinguible de la marca oponente.../... Esta dirección considera que Ia presente solicitud de la
marca "PEDIBOSS Y ETIQUETA" no se halla incursa en las prohibiciones establecidas en el
Ley de Marcas N" 1294/98.../... Reúne los requisitos de novedad, especialidad y origi

8ff2

indispensables para la obtención del derecho de la protección solicitada.../., En virtud
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Resolución N"_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'59 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PEDIBOSS Y ETIQUETA" CLASE 09, EXPEDIENTE N" 6746U2021, SOLICITADO pOR

TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. - - - - - - - - - -

Que, se agravia el apelante por la firma HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG y en
su escrito de expresión de agravios entre otros argumentos manifiesta: " La presente oposición no solo fue
deducida en base a la marca BOS§ ya registrada en clase 25 y solicitada, en su forma frgurativa, con
prioridad en nuestro paÍs en la clase 9.../...También fueron invocadas la marca HUGO 8OS§ registrada en las
clases 9, 16, 18 y 25; la marca BOSS HUGO BOSS Y ETIQUETA, registrada en las clases 9, 14, 18, 25 y 35 y la
marca HUGO HUGO BOSS Y ETIQUETA, registrada en las clases 9, 18 y 25.../...Las cuales forman parte de la
familia de marcas de propiedad de mi mandante con el elemento BOSS.../...Niego categóricamente que
entre las marcas de mi mandante BOS§ BOSS Y ETIQUETA, HUGO BOSS, BOSS HUGO BOSS y ETIeUETA y
HUGO HUGO BOSS Y ETIQUETA y la marca peticionada PEDIBOSS Y ETIQUETA existan suficientes
diferencias en los aspectos fonético, visual e ideológico.../... En virtud de las notorias semejanzas en los
planos gráfico, ortográfico y fonético que existen entre las afamadas marcas BOS§ .BOSS Y ETIQUETA,
HUGO BOSS, BOSS HUGO,BOSS Y ETIQUETA y HUGO HUGO BOSS Y ETIQUETA de mi mandante y la
marca PEDIBOSS Y ETIQUETA, peticionada en autos, es posible concluir que su coexistencia pacifica
definitivamente no es posible.../...La solicitud de registro de la marca PEDIBOSS Y ETIQUETA pretende
amparar productos de la clase 9, misma clase en donde la marca BOSS ya fue depositada con prioridad y
misma clase en donde las marcas BOSS Y ETIQUETA, HLIGO BOS§ BOSS HUCO BOSS Y ETIQUETA y
HUGO HUGO BOSS Y ETIQUETA ya se encuentran registradas en nuestro paÍs."....0.--------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) La
presente oposición no solo fue deducida en base a la marca PEDIDOS YA, registrada en nuestro paÍs en la
clase 35.../...También fueron invocadas la marca P PedidosYAY ETIQUEM, registrada en la clase 39, asi como
también la marca P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, en las clases 36, 39, 42 y 43, todas las cuales forman parte de la
familia de marcas de propiedad de mi mandante.../...Mi mandante posee una familia de marcas con la
partícula PEDI.../.... Niego categóricamente que entre las marcas de mi mandante PEDIDOS YA, P PEDIDOS
YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA y la marca peticionada PEDIBOSS Y ETIQUETA existan
sufrcientes diferencias en los aspectos fonético, visual e ideológico.../...Donde la solicitante simplemente
sustituye la parte final de uno de los elementos de las marcas de mi representada, la particula "DOS" por la
partícula "BOSS".../... No es capaz de distinguirla lo suficiente debido a que DOS / BOSS presentan un sonido
extremadamente similar, casi idéntico.../... Al cotejar la totalidad de la marca pedida, PEDIBOSS, con uno de
los elementos de las marcas invocadas como base, PEDIDOS, se puede concluir que ellas son casi idénticas,
desde los planos gráfico, ortográfico y, sobre todo, fonético.../... Cabe destacar que la solicitud de registro de
la marca PEDIBOSS está acompañada de una etiqueta, la cual tampoco le dota del carácter diferencial
suficiente como para hacer viable su registro.../... Con un diseño que es extremadamente similar al de una
de las marcas invocadas.../... que la marca PEDIBOSS Y ETIQUETA, pedida en estos autos, carece de los
requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra ley.../... Pues la misma transcribe parcialmente
a las reconocidas marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de
propiedad de mi principal, siendo una burda imitación de ellas.../... Las marcas en conflicto cubren clase una
misma clase y otras estrechamente relacionadas con la pedida en estos autos.../... La adversa solicitó el
registro de la marca PEDIBOSS Y ETIQUETA con total mala fe, pues a pesar de tener innumerables opciones
para ser creativa y original, eligió imitar y reproducir marcas preexistentes.../... PEDI
Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de mi mandante constituyen marcas que

YA

1y
deenorme fama, siendo por tanto, marcas que se acogen a los beneficios que le
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Resolución N"

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 59 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "PEDIBOSS Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIEN]E N" 6746U2021, SOLICTTADO POR

TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY SA. - - - - -.. - -.

París.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución revocando en todas sus

partes la resolución N' 59/2023.

Que, el representante convencional de Ia firma solicitante en su escrito de contestación de agravios a

la firma HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG manifiesta: "...(...) La solicitud a nombre de
mi mandante no infringe las prohibiciones enunciadas en el Articulo 2 de la Ley de Marcas 1294/98 y reúne
los requisitos de novedad, especialidad, y originalidad..../....Existen otras marcas convenientemente
registradas en las misma clase O9 que, "si bien comparten en común ciertas letras, en su conjunto son

plenamente diferenciables.../... a saber: BOSS AUDIO SYSTEMS clase 09, registro No 530.809.../... BOSS y
etiqueta, clase 09 Registro No 426.067.../... Pues tenemos que las mismas son de la misma clase nueve y
protegen productos similares.../....Han sido concedidas teniendo en cuenta la posibilidad que las mismas
tienen que coexistir pacÍficamente con otros antecedentes.../... La marca de mi mandante utiliza el vocablo
PEDI acompañado junto con un ingenioso juego de palabras con la alocución inglesa BOSS (jefe en

castellano) y VOS (TL)) como segunda persona del singular.../... Además cuenta con un logotipo
característico.../... Por ello que esta resolución emanada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
debe confirmarse en todas sus partes, por ser ajustada a derecho.-

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y
fonético, asÍ como del aspecto ideológico o conceptual. -----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente 'PEDIDOS YA, P
PEDIDOSYAY ETIQUETA" y la solicitud de registro de la marca "PEDIBOSSYETIQUETA", se evidencia que

la parte principal de la denominación -PEDI- de Ia solicitante se encuentra reproducida integramente en Ia

marca oponente. En ese sentido, tenemos que "PEDIBOSS Y ETIQUETA" es muy similar a la marca

registrada "PEDIDOS YA", diferenciándose simplemente Ia solicitante por la inclusión de la palabra "BOSS",

y en el caso de la otra oponente BOSS y Etiqueta, se puede advertir que Ia solicitada reproduce totalmente
la palabra preponderante BOSS de la registrada. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud
gráfica y fonética entre las marcas en pugna:

PF'nrBOSS Y ETTQUFTA

PEDIDOS YA, PPEDIDOSYAY ETIQUETA
BOSS

Que, con respecto al riesgo de confusión, esta Administración
expresiones vertidas por el autor forge Otamendi, en su libro

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

(solicitada), y
(marcas oponentes)
(marca oponente)

está en total concord
"Derecho de M
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Resolución."& ü p
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 59 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR I-A
OMTCCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PEDIBOSS Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N" 6746U2021, SOLICnADO pOR

TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY SA - - -..... - -

Abeledo-Perrot, Buenos Aires: "El derecho del Intelectual o comerciante a la identificación y protección de
su producto o mercancia mediante la marca de fábrica responde al propósito de evitar confusiones con los
de otro productor o comerciante que podrÍa verse beneficiarse con la actividad y honesüdad ajena, y de
facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderías sobre la base de su procedencia.
Se ha dicho que hay confusión cuando cotejando Ltna marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la
misma impresión, aún cuando en los detalles existan diferencias».-------------

En tal sentido, el usuario o comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas
no solo presentan similitud ortográfica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la
marca solicitada'PtrDIBOSS Y ETIQUETA", automáticamente la asociará con Ia marca registrada "PEDIDOS
YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA- BOSS Y ETIQUETA , haciendo que el público consumidor considere que
los servicios de las marcas en pugna peftenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus
denominaciones o del producto en sí. En tal sentido, el Dr. MartÍnez Medrano se refiere a la confusión
indirecta, diciendo: "lgualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre
sí, pero creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)." -----

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

Que, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe
posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa
considera que la solicitud de registro de la marca PEDIBOSS Y ETIQUETA no podrá coexistir con las marcas
oponentes PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA- BOSS Y ETIQUETA, con la cual presenta más
semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un
elevadÍsimo riesgo de asociación o confusión indirecta, ya que estas marcas parecerían formar parte de la
misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular.---------

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido
que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o
servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres
elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importanfe"r. En
ese sentido, la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, registrada, es una marca de
tecnologÍa lÍder en Q-Commerce y delivery en toda Latinoamérica. Que, tenemos asÍ, que la marca
oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y
página web oficial https://www.pedr«losi¡a.com.p)¡/ y gozadel carácter de notorio.

Que, de igual manera HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG para sus marcas BOSS y
Etiqueta y toda su familia de marcas BOSS Y ETIQUETA, HUGO BOSS, BOSS HUGO BOSS
HUGO HUGO BOSS Y ETIQUETA, es una casa de moda alemana, fundada en\924 en Metzi
con varios registros en nuestro paÍs y muy reconocida a nivel mundial.-----------

¡ Mathely, Paul, 'Le droit frangais des signes distincttves", p. 18, París, 1984.
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proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusrón
siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los ArtÍculos 2 incisos f)
y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N' 1294198 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde revocar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las mismas.--

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

RE S UELVE:

REVOCAR la Resolución N" 59 de fecha 17 de febrero de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER el archrvo de la solicitud de registro de la marca "PEDIBOSS Y
ETIQUETA, clase 09, Acta N' 6746U2O2I, solicitada a nombre de TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY SA... -. - -- - - -

Art.3e

Resorución..$$ u 2
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 59 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR IA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISIRO DE
I-A MARCA 'PEDIBOSS Y ETIQUETA" CIASE 09, EXPEDIENTE N" 6746U2021, SOLICnADO pOR

TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY Sá" -. -... -. - -

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor |orge Otamendi, el criterio con que se realiza el
cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer
valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. Es determinante para
esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la
asociará con la marca propiedad de la oponente.----------

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertarÍa la duda en la mente del consumidor
acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se

encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. o a

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, situación que acarrearía un innegable daño a la
marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado
dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de
dicho cÍrculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el
propio Art. 6 de la Ley N' 1294198 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas
desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.------------

Que, así también, expresa el Dr. forge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las

marcas notorias: " Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión
o goza del carácter de notoria, el criterio que se aflica en el cotejo es rigttroso o más estricto. con la
finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y
proteger los rhfereses del público consumidof'' y 

".r 
este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.

AsÍ las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo,
tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y gozadelcarácter
de notoria.

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. ]orge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "la teoría de la dilución ha sido creada para
defender la relación marca'producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los
productos (...)'' Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: "En un
interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "SLI

Banco hace más por usted". Diio el tribunal que 'Presentan un mismo sentido ponderativo. con la

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N' 1294198, dice: "El registro de una marca hecho de acuerdo
con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos
jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo
concede el
inrlirectamente a confirión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la
frguren, siempre que tengan relación entre ellos."Al respecto, para el registro marcario lo d

2 "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017
3 OTAVENOI, ¡orge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
o OteVeNOI, ¡orge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 191. a Cristaldo

Intcrin¿
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'457 DE FECHA 18 DE IULIO DE2023, DICTADA pOR LA
OMTCCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITIJD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PEDIBOSS Y ETIQLJE"IA", CIA,SE 42, EXPEDIENTE N' 67488/2021, SOLICITADO pOR

TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY SA.----------

Asunción, 
'l , ,,., -)¿i

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DELMERY HERO
LAIAM MARKETPLACE HOLDING SA contra la Resolución N'457 de fecha l8 de julio de2O23, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 21 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma DELMRY
HERO LAIAM MARKE'TPLACE HOLDING SA. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 457

de fecha 18 de julio de2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 16 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha O4 de octubre de 2023, el representante convencional de DELWERY HERO LAIAM
MARKEITPLACE HOLDING SA expresó agravios; en fecha 17 de enero de 2024, fi¡e acusada la rebeldÍa del
representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue
declarado decaido el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver.---

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Se promueve oposición contra la solicitud de registro de
la marca "PEDIBOSS Y ETIQUETA" solicitada para amparar los servicios de la clase 42, en base del registro
de la marca "PEDIDOS YA" inscripta en las clases 35,36, 39,42,43, por lo que corresponde a esta dirección
determinar si las marcas son o no confitndibles.../... Realizado el análisis sobre la procedencia o no del
registro de la marca solicitada 'PEDIBOSS Y ETIQUETA", ésta Dirección constata que la misma presenta
caracteres gráficos y fonéticos disimiles con respecto a la marca de la oponente. En efecto, entre el signo
solicitado PEDIBOSS Y ETIQUETA y el registrado PEDIDOS YA no existen más aproximaciones que la
común utilización de la raiz "PEDI".../...Poder distintivo de ambas maÍcas, vienen dado por sus respectivas
desinencias.../... Las que confrontadas una con otra y unidas al plano de los conjuntos Ia diferencia se

acentúa.../... Por lo que devienen claramente distinguibles.../...La marca solicitada es un signo registrable y
disünguible de la marca oponente.../... Esta dirección considera que la presente solicitud de la marca
"PEDIBOSS Y ETIQUETA' no se halla incursa en las prohibiciones establecidas en el ArtÍculo 2o de la Ley de
Marcas N' 1294/98../... Queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Vemos que existe suficiente
diferencias entre las mismas ya que la solicitada es original y distinüva que le otorga suficiente carga
diferencial con relación a la oponente.../... Reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad,
requisitos indispensables para la obtención del derecho de la protección solicitada.../... An virtud de lo
señalado, corresponde declarar improcedente la oposición deducida."-

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumen
aseveraciones son una clara muestra del poco profundo análisis al que fue sometida esta

ni siquiera fueron debidamente consideradas las marcas de mi mandante que fueran invocadas

Abg. Claudia
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DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PEDIBOSS Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N" 67488i2021, SOLICITADO pOR

TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY SA. - - -. - - - -.

de esta oposición.../... La presente oposición fue deducida en base a la marca PEDIDOS YA, registrada en
nuestro país en la clase 42 (misma clase pedida), además en base a las marcas P PedidosYA Y ETIQLIETA,
registrada en la clase 42, y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, registrada en las c/ases 36, 39, 42 y 4j, todas las

cuales forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante.../... Se desprende que mi
mandante posee una amplia familia de marcas con la particula PEDI y con el adverbio YA.".../... Niego
categóricamente que la marca PEDIBOSS Y ETIQUETA, peticionada en estos autos, presente caracteres
gráficos y fonéücos disimiles con respecto a las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUEM y P
PedidosYA Y ETIQUETA de propiedad de mi mandante, tal como se afirma.../... A más de compartir la misma
parte inicial o radical, guardan una muy extremada similitud en cuanto a las desinencias,[. La desinencia
de uno de los elementos de las marcas de mi mandante corresponde a la partÍcula DOS, en tanto que la
desinencia de la marca peücionada corresponde a la particula BOSS, partículas que tienen un sonido muy
similar y, por ende, confundibles.../... Si el poder distintivo de ambas marcas radica en la desinencia, la
marca peticionada carece del mismo pues ambas desinencias son extremadamente similares, casi idénticas,
sobre todo desde el plano fonético.../... Las marcas en conflicto no devienen claramente distinguibles.../...
Las notorias semejanzas mencionadas, las mismas dejarán en el público consumidor una impresión
extremadamente similar../... La marca solicitada evoca casi el mismo recuerdo que el dejado por las ya
registradas, las de mi mandante.../... PEDIBOSS Y ETIQUETA es una aplicación del teléfono.../... Disponible
para modelos ANDROID y IOS, tal como lo es PEDIDOS YA, y como tal es notoriamente reconocida en el
mundo.../...Cabe señalar que las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y
ETIQUETA de mi mandante constituyen marcas que gozan de notoriedad y enorme fama, siendo por tanto,
maÍcas que se acogen a los beneficios que le otorga el Convenio de París.../... N momento de juzgar la
posibilidad de confusión entre dos vocablos, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias
existentes entre ellos../... Que antiguos empleados y trabajadores de la firma Pedidos Ya Paraguay S.A. y, más
aún, su anüguo gerente de ventas.../... Poseía todo el know- how, el conocimiento necesario y la experiencia
para montar una empresa casi idénüca a la de mi mandante.../... La peticionante se inspiró en PEDIDOS YA

Para crear su marca PEDIBOSS Y ETIQUETA, demostrando de esta manera su mala fe.../... La marca solicitada
no es producto de su imaginación..../...5e inspiró en las afamadas marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y
ETIQUETA y P Pedidos YA Y ETIQUETA.../...Ya registradas por mi mandante en nuestro país../...

Demostrando a más de la mala fe, un afán de competencia desleal../... No mostró novedad ni originalidad al
solicitar la marca PEDIBOSS Y ETIQUETA.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente
dicte resolución revocando en todas sus partes la resolución N" 457/2023.

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y
fonético, asÍ como del aspecto ideológico o conceptual. -----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente "PEDIDOS YA, P
PEDIDOSYA Y ETIQUEIA" y la solicitud de registro de la marca "PEDIBOSS Y ETIQUETA', se evidencia que
la parte principal de la denominación -PEDI- de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la
marca oponente. En ese sentido, tenemos que "PEDIBOSS Y ETIQUETA" es muy similar a
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DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
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registrada "PEDIDOS YA", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la palabra "BOSS".

En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna:

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre sÍ, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

Que, con respecto al riesgo de confusión, esta Administración está en total concordancia con las
expresiones vertidas por el autor forge Otamendi, en su libro "Derecho de Marcas", Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires: "El derecho del Intelectual o comerciante a la idenüfrcación y protección de
su producto o mercancia mediante la marca de fábrica responde al propósito de evitar confusiones con los
de otro productor o comerciante que podria verse beneficiarse con la acüvidad y honestidad ajena, y de
facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderías sobre la base de su procedencia.
Se ha dicho que hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la
misma impresión, aún cuando en los detalles existan diferencias».-------------

En tal sentido, el usuario o comprador podrÍa caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas
no solo presentan similitud ortográfica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la
marCasolicitada,@,',automáticamentelaasociaráconlamarCaregistrada"PEDIDoS
YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, haciendo que el público consumidor considere que los servicios de las

marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del
producto en sÍ. En tal sentido, el Dr. MartÍnez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo:
"lgualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero creo que la
segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)

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

Que, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visrón en conjunto demuestra que sÍ existe
posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa
considera que la solicitud de registro de la marca PEDIBOSS Y EIQUETA no podrá coexistir con la marca
oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, con la cual presenta más semejanzas que diferencias,
máxime considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadísimo riesgo de asociación o

confusión indirecta, ya que estas marcas parecerían formar parte de la misma familia de marcas, es decir,
que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular.

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al
que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan
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servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres
elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importanre". En
ese sentido, la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, registrada, es una marca de
tecnología líder en Q-Commerce y delivery en toda Latinoamérica. Que, tenemos así, que la marca
oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y
página web oficial httfs://www.pedidos),a.com.pl¿/ y goza del carácter de notorio.

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el
cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer
valer Ia lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. Es determinante para
esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la
asociará con la marca propiedad de la oponente.----------

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de Ia firma
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertaría la duda en la mente del consumidor
acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se

encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. situación
que acarrearÍa un innegable daño a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas,
todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor
frente a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad
administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N" 1294/98 de Marcas, velar por el interés
general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.---

Que, asÍ también, expresa el Dr. ]orge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las

marcas notorias: " Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión
o goza del carácter de notoria, el criterio que se aflica en el cotejo es riguroso o más estricto. con la
finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y
proteger los ¡htereses del público consumidof" y 

".r 
este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.

Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo,
tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y gozadel carácter
de notoria.

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como Ia de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "la teorÍa de la dilución ha sido creada para
defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los
productos (...)" Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: "En un
interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más "y"su
Banco hace más por usted". Pijl

' Maüely, Paul, "Le droit frangais des signes disünchves", p. 18, ParÍs, 1984.

' 'DERECHO DE MARCAS" - forge otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo perrot,2017
3 OTAVENOI, ¡orge. DERECH'O DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
o OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 20I2. 8va. Ed. Pág. l9l.
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DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PEDIBOSS Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N' 67488/2021, SOLICTTADO pOR

TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A... - - - -. - - -

Que, lo establecido en elArt. 15 de la Ley N' 1294198, dice "El registro de una maÍca hecho de acuerdo
con esta ley, concede a su titular el derecho al uso e-clusivo de la misma y a ejercer ante los órganos
jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo
concede el derecho a olonerse al registro ]¡ al uso de a,alqt,ier otro signo qt,e pueda inducir directa o
indirectamente a confitsión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que
figuren, siempre que tengan relación entre ellos."A1 respecto, para el registro marcario lo determinante es

proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión
siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los ArtÍculos 2 incisos f)
y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N' 1294198 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde revocar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las mismas.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERTNA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE:

REVOCAR la Resolución N' 457 de fecha 18 de julio de2023 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "PEDIBOSS Y
ETIQUETA, clase 42, Acta N" 67488/2021, solicitada a nombre de TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY SA.- - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,

Aft.39
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Resolución N'

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" I28O DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEaOLL,DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIEN]E DE OPOSICIÓN A Iá
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "NATUR SAN NATURALMENTE SANO (SLOGAN) Y ETIQUET¡\:,
CLASE 29, EXPEDIENTE N" 7692U20I9, SOLICNADA POR MACARENA GIJILLERMINA GALLARDO
RTJIZ.TAGLE

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por
GENERAL DEHEZA S.A. contra Ia resolución n' 1280 de

Asunción,

la representante convencional de ACEITERA

fecha 24 de noviembre de 2022, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 23 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de ACEITERA

GENERAL DEHEZA S.A. a interponer recurso de apelación contra la Resolución N" 1280 de fecha 24 de

noviembre de2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 12 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 27 de julio de 2023, el representante convencional de ACEITERA GENERAL DEHEZA

S.A. expresó agravios el apelante. En fecha 24 de noviembre de 2023, fue acusada la rebeldía de la adversa,

por no contestar el traslado de la expresión de agraüos, en consecuencia fue declarado decaído el derecho
que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 05 de diciembre de 2023.--------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, entre la marca solicitada NATUR SAN

NATURALMENTE SANO (SLOGAN) Y ETIQUETA (marca solicitada) y la marca oponente NATURA, se

observa la marcada diferencia en cuanto fonética y visual, son totalmente diferentes entre sí, por lo que no
se encuentran obstaculos en cuanto a la prosecución de los tramites ya que son muy marcadas las

diferencias existentes entre las mismas.../... La marca solicitada es un signo registrable y totalmente
disünguible de la marca oponente.../... Esta Dirección considera que aunque las mismas compartan
pequeños aspectos en común son plenamente distinguibles.../... Como asÍ también mencionar que la marca

solicitada con una etiqueta muy original y novedosa y tampoco para afirmar que una coexistencia pacÍfica
entre las mismas no sea posible.../... Por todo lo expuesto es criterio de esta Dirección que la oposición
presentada debe ser declarada improcedente." ----------

Que, el representante de Ia firma oponente, ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A., presenta su escrito

de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) La citada Resolución, por la cual se

declara improcedente uno se hace lugar a la acción deducida por mi mandante, debe ser revocada por no
ajustarse a derecho.../... El inferior no ha tomado en consideración en absoluto los siguientes aspectos: La

evidente similitud entre las denominaciones en pugna; La notoriedad de la marca NATURA de mi
mandante; Los registros nacionales previos de mi mandante.../... El potencial daño que se podrá causar

debido a la disolución de la marca NATURA y el riesgo latente de confusión del consumidor final.../... No ha
tenido en cuenta que las marcas en pugna han sido depositadas en la misma clase y abarca el mismo sector
y/o mercado.../,. Esto se puede dar lugar a que los consumidores asocien los productos
bajo la marca NATUR SAN NATURALMENTE SANO (SLOGAN) como derivación ó mera

productos ofrecidos por mi mandante, NAT1RA.../... ns necesario resaltar que la solicitan
los
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Resolución N"_
PORT.A.CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 1280 DE FECHA 24DE NOVIEMBRE DEaOL},DICTADA
POR LA DIF.ECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "NATUR SAN NATURALMENTE SANO (SLOGAN) Y ETIQUETA",
CI..A.SE 29, EXPEDIENTE N' 7692112019, SOLICITADA POR MACARENA GUILLERMINA GALLARDO
RUIZ-TAGLE

el desconocimiento de la marca de mi principal dada la notoriedad de la marca NATLIRA en el mercado al
cual va dirigido.../... Mi mandante ha ofrecido y presentado pruebas donde ha dejado constancia de la
ütularidad de la marca tanto en su paÍs de origen, Argentina, asi como en numerosas jurisdicciones
alrededor del mundo../* En razón de lo expuesto precedentemente, con tal convicción sostenemos que la
Resolución N' 1280/2022 debe ser revocada en todas sus parteg»--------------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto contra la Resolución N" 1280 de fecha 24 de noviembre de 2022 --------

Que, uno de los criterios al analizar la posibilidad de confusión marcaria es evaluar a los signos en su
conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la
vislón en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión
entre ellos. Asimismo, se debe analizar el lugar de comercialización de los productos pues, de ser éste el
mismo para ambos productos, el consumidor promedio podrÍa caer en confusión, sumándose a esto el
perjuicio generado al titular de la marca registrada.

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el
vocablo "NATUR SAN NATURALMENTE SANO (SLOGANyNATURA", no necesariamente causarán
confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual
muy diferente. Se puede percibir a simple vista la diferencia exrstente entre las mismas:

NATUR SAN NATURALMENTE SANO (SLOGAN) Y ETIQUETA (marca solicitada), y
NATURA (marca base de oposición)

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte
distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión
auditiva que generan ambas es bastante disÍmil; En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos
fuertes de fantasÍa que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.------

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para uülizarlo
en coniunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles."r Así las cosas, vemos que elhecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos
analizados en conjunto en la presente resolución.

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa
magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja
una impresión muy diferente: ---------)

a Cristaldo
brl General Intcrina

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

ir:ral de Prcpicdad ir¡du:,:.i"1
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ResoluciónN"

PORLA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" I28O DE FECHA 24DE NOVIEMBRE DEhOLL,DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDTEN]E DE OPOSICIÓN A I-A
SOLICITI.JD DE REGISTRO DE MARCA "NATUR SAN NATURALMENTE SANO (SLOGAN) Y MQUETA",
CI.A.SE 29, EXPEDIENTE N" 7692U2019, SOLICNADA POR MACARENA GUILLERMINA GALLARDO
RUIZ-TAGLE. ---- ----- --

Marca Solicitada MarcaRegistada

Natura

NATURALMENTE SANO

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca

solicitada "NATUR SAN NATURALMENTE SANO (SLOGAN) Y ETIQUE"IA' no causaria riesgo de confusión
o de asociación con la marca oponente "NAIUIIA", así como tampoco menoscabar los derechos de las firma
oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.--

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolución N" 1280 de fecha 24 de noviembre de 2022, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Art.2e DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "NATUR SAN

NATURALMENTE SANO (SLOGAN) Y ETIQUETA", Acta N' 7691212019, clase 29,

Art. 3" NOTIFÍQUESE por cédula.-----

V \ GOBIERNO oE¡, I PARAGVÁI
\I PARAGUAY REKUAI

OUtr4

1 ,t,

presentada por MACARENA GUILLERMINA GALLARDO
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Resoluciónlrj$

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 590 DE FECHA 14 DE JUNIO DEaOLT,DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITIJD DE REGISTRO DE
LA MARCA 'MUMCH ROYAL", CLASE 32, EXPEDIENTE N" 570I5/2OII, A NOMBRE DE COMPAÑIA
CERVECERA ASUNCION SA..-- -- - --- -

',,1. I

Asunción, 1{r. túL+

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de

COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS SA. en contra de la Resolución N' 590 de fecha 14 de junio de 2017,

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

RESULTA:

Que, en fecha 05 de julio de 2017 se presenta el representante convencional de COMPAÑIA

CERVECERIAS UNIDAS S.A e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 590 de fecha

14 de junio de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 26 de septiembre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 22 de noviembre de 2018, el representante convencional de COMPAÑ1ACERVECERIAS

UNIDAS SA expresó agravios; en fecha 24 de octubre de 2019, se presenta la representante convencional
de COMPAÑIA CERVECERA ASUNCION SA.. y contesta el traslado de expresión de agravios y en

consecuencia llama autos para resolver en fecha 29 de noviembre de 2OI9.--------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) que analizando las marcas "MUNICH ROYAL"
(marca solicitada) vs. "ROYAL LIGHT" (marca oponente), en un análisis en conjunto encontramos que entre
las marcas en pugna no existen semejanzas en el plano denominativo, tanto en el plano ortográfico como
en el aspecto fonético y visual, por lo cual una eventual coexistencia pacífica entre las mismas es totalmente
factible..../... Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de
especialidad exigidos por la Ley de Marcas.../... Además resulta totalmente diferente de la marca oponente,
no exitiedo riesgo de asociación o confusión entre ellas, puesto que la solicitante ya cuenta con registro de
la marca MUNICH en el paÍs.../-. Por todo lo expuesto, es criterio de esta Dirección que la oposición
presentada debe ser declarada improcedente."-----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante COMPAÑIA CERVECERLAS UMDAS SA. y
manifiesta: "(...) En efecto, ambas marcas comparten el vocablo ROYAL,lo cual sugiere al consumidor que
ambas poseen un mismo fabricante.../... Que son parte de una "familia de marcas", más aun considerando
que mi representada es propietaria de otras marcas, a más de ROYAL LIGHT que ostentan también el
vocablo ROYAL, como las marcas ROYAL GUARD y ROYAL GUARD EL BUEN GUSTO EN CERVEZA
(SLOGAN).../... El público consumidor, al ver otra marca que también contenga el término ROYAL dentro de
su denominación, y también en la clase i2, inevitablemente las asociará entre sÍ y pensará que todas
proceden de un mismo fabricante y por ende que ellas poseen una misma calidad.../... Pues la solicitante,
COMPAÑÍA CERVECERÍA ASUNCIÓN 5.A., nunca contrarió las afirmaciones vertidas por mi parte.../... No
contestó el traslado de la oposición presentada.../... Pese a haber sido debidamente
misma.../... Fue declarada en rebeldÍa por medio de la providencia de fecha 18 de Junio de
todos los hechos alegados por mi parte, la oponente, quedan consentidos y son tenldos qor '

ntenna
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Resoluciónlr-ft-t

POR IA CUAL SE CONFIRN,ÍA LA RESOLUCIÓN N' 590 DE FECFIA 14 DE JUNIO DE 2017, DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE-DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
I,Á. MARCA 'MUNICH ROYAL", CI.ASE 32, EXPEDIENTE N' 57015/201I, A NOMBRE DE COMPAÑI,A
CERVECERA ASUNCION SA.--.--- - --

no contestar la acción, la peticionante no pudo haber alegado hecho ni descargo alguno,./., Deben ser
tenidos por ciertos los extremos manifestados por mi parte.../.... No fue ordenada la apertura de período
probatorio.../... Clara contradicción al principio que reza "el interés es la medida de la acción",./.. Que la
solicitante, al no contestar la acción promovida en .su contra, demostró una total falta de interés en
impulsar los trámites de su solicitud o en defenderla".../... El Inferior manifiesta que "resulta totalmente
diferente de la marca oponente, no existiendo riesgo de asociación o confusión entre ellas, puesto que la
solicitante ya cuenta con registro de la marca MUNICH en el pais".../... Contradigo estas manifestaciones.../...
Ellas NO son totalmente diferentes como afirma el Inferior. Evidentemente, el consumidor no tomará una
marca por la otra, pues no existe riesgo de confusión directa.../... Existe un elevado riesgo de confusión
indirecta.../... El consumidor pensará que ambas tienen un mismo origen.../... Aproveche ilícitamente los
frutos de la actividad y prestigios ajenos.../... Independientemente del hecho de que la marca MLINICH se

encuentra ya registrada a favor de la solicitante, la palabra MUNICH no es la cuestionada en esta oposición,
sino el conjunto que forma con la palabra ROYAL, la cual no es una palabra genérica ni es de uso común ni
necesario.../... No procede el registro de la marca MUNICH ROYAL por ser extremadamente confundible y
asociable a las marcas ROYAL LIGHT ROYAL GUARD y ROYAL GUARD EL BUEN GUSTO EN CERVEZA
(SLOGAN).../... Es que las mismas amparan una misma clase.../... La marca MUNICH ROYAL, cuyo registro se
pide, carece de los requisitos de especialidad y novedad dado que es sumamente confundible y
directamente asociable con las marcas ROYAL LIGHT ROYAL GUARD y ROYAL GUARD EL BUEN GUSTO
EN CERVEZA (SLOGAN) registradas por mi mandante, ya que entre ellas existe una extrema similitud
gráfica, ortográfica, fonética y conceptual.../... Por tanto, ruego al Señor Director, dicte resolución
revocando en todas sus partes la resolución N' 590/2017(...)". ----------

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la
expresión de agravios y entre otros argumentos dice:"(...) La mencionada resolución N' 59O debe ser
confirmada en todos sus términos en razón de que la misma se ajusta en un todo a derecho.../,. Desde un
aspecto puramente nominal notamos que entre las marcas en pugna NO EXISTE POSIBILIDAD ALGLINA DE
CONFUSION.../... Que el Inferior ha juzgado correctamente el caso en autos.../... Que las denominaciones en
pugna de las denominadas MARCAS COMPUESTAS, debe esfarse al ELEMENTO PRINCIPAL a los efectos de
realizar el cotejo para discernir si exrste o no posibilidad de confusión entre las mismas,./... Mi mandante es

titular de varios registros en nuestro paÍs con la palabra MUNICH.../... Mencionamos los siguientes:
MUNICH LIGHT , clase 32 Reg no 368.880; MUNICH ORIGINAL clase 32, Reg. No 365.852.../... La misma
incorpora ELEMENTOS DIFERENCIADORES.../.... Le dotan de CARACTERISTICAS Y DISTINTIVIDAD
PROPIAS.../... Por tanto, a la Señora Directora solicito, dicte resolución confirmando la Resolución N'
590/2017.---

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca, con Ia marca ya

existente (oponente), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

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

Que, de gran relevancia a Ia hora de realizar el cotejo marcario es el significado
palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meri
que, las marcas en pugna "MUMCH ROYAL" (solicitante) vs "ROYAL LIGHT (oponente)

)' ,r
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Resolución*'-(}[t-i

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 590 DE FECHA t4 DE JUNIO DE 2017, DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE-DE SOLICMUD DE P.EGISTRO DE
LA MARCA 'MUNICH ROYAL", CI-ASE 32, EXPEDIENTE N' 570I5/2OII, A NOMBRE DE COMPAÑIA
CERVECERA ASUNCION SA..- --.--.--

misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación
semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen
suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------------

Que, si bien las marcas en pugna comparten letras en común, no es menos cierto que cuentan con
elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad
en el plano fonético como el gráfico, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin
mayores miramientos la solicitud de registro,puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y
que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas

complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean

confundibles. "' AsÍ, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en

conjunto en la presente resolución. ------------

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

coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones MUMCH
ROYAL (solicitada), y ROYAL LIGHT (oponente), se comparte el vocablo "ROYAL", existen otras marcas

registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en eI

sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: ROYAL CLUB, Registro

N" 444385 a nombre de Molino Asunceno Alberto Heilbrunn S.a. (m.a.a.h.s.a.);@-CROWN, Registro N'
476067 a nombre RC Global Beverages Inc.; BQYAL DUTCH POST HORN, Registro N' 406781 a nombre
United Dutch Breweries B.v.; LA QUINTINYE VERMOUTH ROYAL, Registro N" 457133 a nombre Maison
Villevert, Société Par Actions Simplifiée; COMO ENTRA UNA BQYAL (SLOGAN), Registro N' 500513 a

nombre Antell Comunicaciones S.a., extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro
del mercado y que mal podrÍa el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un
vocablo con el cual ya coexisten previamente.------------

Que, siendo así, el vocablo "ROYAL" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado

en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda

intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N' 129411998 de Marcas que

textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio". Así las cosas, en el supuesto caso de con
recurrida, ello implicaria permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la Jib

mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107. ----'r'-.,--

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2013.

Abg, e!:
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Resoluciónrt'l16

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 590 DE FECHA 14 DE IUNIO DE 2017, DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE.DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA lvfARCA 'MUNICH ROYAL', CLASE 32, EXPEDIENTE N' 57015/2011, A NOMBRE DE COMPAÑI.A
CERVECERA ASUNCION Sá".--- ------

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

Que, luego del análisis de autos, tras la búsqueda en el sistema informático de marcas, no podemos
dejar de manifestar que el titular solicitante que cuenta el registro marcario N'468.434 de la marca MUNICH
PARAGUAYA, para la clase 32, misma clase pedida en estos autos, también con el Registro N" 484234 de la
marca MUNICH IMPERIAL en la misma clase 32, Registro N'484321 de la marca MUNICH IMPERIAL, entre
otros. Los mismos constituyen una prueba de que el solicitante ya posee un derecho adquirido sobre
denominaciones con la palabra MUNICH destacándose no solo como elemento principal sino como marca
principal de una línea de productos y con la presente solicitud sólo pretende registrar una marca más. Al
respecto, el Código Civil determina en su Articulo 2 que "las leyes disponen para el futuro, no tienen efecto
retroactivo, ni pueden alterar los derechos adquiridos". -----------

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

DtREccróN NActoNAL DE

(. "\ PRoPTEDAD
\JF INTELECTUAL

PARAGUAY

ArL le

Art.2e
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PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

CONFIRN,ÍAR la Resolución N" 590 de fecha 14 de junio de 2017 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"MUNICH ROYAL", clase 32, Expediente. N" 57015/2011, solicitada a nombre de

ArL 3s
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Resolución-. .

poR tá, cuAL sE coNFIRMA Lá, RESoLUcTóN N" 929 DE FEcFLA 06 DE IUMo DE 2016, DIcTADA poR LA
pmrcctóN DE MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE soI-lcrruD DE REGIsino DE LAMARcA"RoTEsMAv
ETIQUETA',, CLASE 37, EXPEDIENTE N" 59852/2012 SOLICTTADA A NOMBRE DE ROTESMA pARAcUAy
sA.I.C.-----

1 6 Sii 202lr

DrREcctóN NAcToNAL DE

V :H PROPIEDAD
\# INTELECTUAL

PARAGUAY

Asunción,

VISTO: EI recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ROTESMA
PARAGUAY SAI.C., contra la Resolución N' 929 de fecha 06 de junio de 2016, dictada por la Dirección de
Marcas, y:-----------

RES ULTA:

Que, en fecha 19 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de ROTESMA
PARAGUAY S.A.I.C. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 929 de fecha 06 de
junio de 2016, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 24 de mayo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 20 de mayo de 2024, el representante convencional de ROTESMA PARAGUAY S.A.I.C.
expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 27 de mayo de2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca
"ROTESMA y etiqueta" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 37. Que atento al informe de
actuario/a, la presente solicitud no ha cumplido con las exigencias formales establecidas en la Ley 1294/98
de Marcas ni en la Resolución DINAPI RG N" 17/2015.-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: 'Se ha rechazado la marca por falta
de documentos referente a la representación.../... Mi representante solicitó al marca ROTESMA en varias
clases que fueron presentadas en el año 2012, donde no era una exigencia inscribir poder o carta poder.../...
Dicha exigencia fue a partir de la Resolución N' 17fi5.../... [Jno no está obligado a cumplir lo que la Ley no
establece claramente, en este caso el Director de Marcas se extralimitó en su condición de autoridad, no
podia aplicar una exigencia ya que la Ley no es retroactiva.../... Solicito dejar sin efecto la resolución de
rechazo y continúe los trámites. del expediente, porque lo se establece en la Ley, es desde el momento de
su vigencia no antes.../... Hacer lugar a mi pedido revocando la resolución de rechazo de la Dirección de
Marcas-" ---

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

Que, la Ley 1294198 "De Marcas", en su Artículo 5, establece los requisitos formales para la solicitud de
registro de una marca y entre los cuales se encuentra, el deber de presentar una carta poder o poder
especial o general, cuando el interesado no concurriese personalmente.----------

Que, asimismo, la Ley 1294198 "De Marcas", en su ArtÍculo 116, dice: "El poder otorgado
telegrama, fax, télex o correo electrónico, a un Agente de la Propiedad Induqtrial, le haú¡l¡ta

rlbg. Clauüa
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Resolución N'

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 929 DE FECHA 06 DE IUNIO DE 2016, DICTADA pOR L-A
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISÍRO DE LA MARCA "ROTESMA Y
mQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N' 59852/2012 SOLICITADA A NOMBRE DE ROTESMA PARAGUAY
sAI.C.------

acuerdo con su mandato, siempre que el testimonio del poder sea presentado dentro de los sesenta días
hábile§'-----

Que, la Resolución DINAPI RG N" 17/2015, en el Art. lo de su parte resolutiva, dispone: "ESTABLECER
un periodo de gracia hasta el 07 de Octubre de 2015, para que los Agentes de la Propiedad Industrial
impriman impulso procesal a los expedientes, completen y subsanen cualquier deficiencia que pudieren
tener los expedientes gue se encuentren físicamente en el Departamento de Examen de Fondo, Dirección
de Marcas y Dirección General de la Propiedad Industrial; conforme a los fundamentos expuestos en el
exordio de la presente resolución, transcurrido el cual se declarará el abandono o el rechazo de la solicitud
de registro de ofrcio por el mero transcurso del plazo legal a ser computado desde la última actuación en el
expediente, sin necesidad de instancia de parte".

Que, haciendo un somero repaso de las constancias de autos, vemos que la solicitud de registro de
marca fue presentada en fecha 20 de diciembre de 2012, sin embargo, el poder otorgado por la recurrente,
fue inscripto en fecha 17 de mayo de20}4.Atendiendo a las disposiciones legales citadas precedentemente,
surge claro que el Agente no ha cumplido con el requisito previsto en el Art. 116 de la Ley de Marcas, en el
sentido que no arrimó el poder debidamente inscripto dentro del plazo de 60 dÍas previsto.

Que, si bien la recurrente menciona que "So^/icito dejar sin efecto la resolución de rechazo y continúe
los trámites del expediente" por haber agregado al expediente el poder debidamente inscripto, vemos que
dicha actuación ha sido realizada cuando el plazo de gracia previsto en la Resolución DINAPI RG N" 17/2015

mencionada ya se encontraba vencido (posterior al 7 de octubre del 2015).

Que, debemos recordar que la Resolución DINAPI RG N' 17l2OI5 establece que transcurrido el plazo
de gracia establecido se declarará el abandono o el rechazo de la solicitud de registro, y que dicho rechazo
o abandono podrá ser declarado de oficio por el mero transcurso del plazo legal a ser computado desde la
última actuación en el expediente.-------

Que, por último, es importante notar que la inscripción del poder fue realizada en fecha 17 de mayo
de 2024, cuando la Resolución que dispuso el rechazo de la marca fue emitida en fecha 06 de junio de 2016,
en tanto que la presentación del poder en estas instancias carece de total validez.-----

Que, en ese orden de cosas, queda claro que la solicitante no ha logrado cumplir con las formalidades
establecidas en la Ley 1294198 "De Marcas", ya el Registro del Poder ha sido extemporáneo por lo que esta
Dependencia Administrativa considera que corresponde confirmar la Resolución N" 929 del 06 de junio de
2016.--------

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

RESUELVE

reccl0n

Cristaldo
Intenna

Art.le CONFIRMAR la Resolución N' 929 del06 de junio de 20

',:Jdr,l 1n'iusmtl
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Resolución N'

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 929 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2016, DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISÍRO DE LAMARCA "ROTESMAY
ETIQUETA',, CLASE 37, EXPEDIENTE N' 59852/2012 SOLICIIADA A NOMBRE DE ROTESMA PARAGUAY
s-A"I.C.-----

Art.ze ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "ROTESMA Y
ETIQUETA", clase 37, Acta N' 59852/2012, solicitada a nombre de ROTESMA
PARAGUAY SAI.C...--.-

Art.3e NOTIFÍQUESE.-----------

Abg. Claudia
r!
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ResoluciónN'

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 592 DE FECHA 14 DE JUNIO DEaOLT,DISIADA PORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
Iá. MARCA 'AMAZON", CLASE 29, EXPEDIENTE N' 39684/2014, A NOMBRE DE AI,ÍAZON TECHNOLOGIES
INC.---------

Asunción,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de

COLOMBINA S.A. en contra de la Resolución N" 592 de fecha 14 de junio de 2017, dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de junio de 2017 se presenta el representante convencional de COLOMBINA S,A. e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 592 de fecha 14 de junio de 2017, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 24 de noviembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 30 de noviembre de 2017, el representante convencional de COLOMBINAS"aU expresó

agravios; en fecha 23 de marzo de 2018, se presenta la representante convencional de AI\4AZON

TECHNOLOGIES INC. y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para

resolver en fecha 3l de agosto de 2018.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera qrae: "(...) analizadas las marcas AMAZON (marca solicitada)
vs. COLOMBINA AMAZON (marca oponente), es de relevancia mencionar que el solicitante ya posee un
derecho adquirido desde el año 2011 sobre la denominación "AMAZON" en varias clases a nombre de
Amazon Technologies, Inc. En nuestro país. Por lo que no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones
establecidas en el Art. 2 de la Ley No 1294/98"..(...).."-----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante COLOMBINA S.A.. y manifiesta: "(...) el A-quo ha

omitido completamente el análisis comparativo entre las marcas en pugna, es decir no hay referencia
alguna a la extrema similitud en la ortográfica, fonética e inclusive la relación entre las clases cubiertas por
las denominaciones en conflicto..../...Tampoco se ha dignado en dirimir la mala fe y conducta especulativa
de la oponente al solicitar la presente marca al solo efecto de obstaculizar la solicitud nacional que mi
mandante ha depositado con antelación .../... Existen marcadas similitudes en los planos gramatical, gráfico,
fonético e ideológico..../... Identidad visual.../... No existe diferencia entre las marcas, hecho que vuelve
innegable la identidad visual entre las denominaciones en cuestión.../... Identidad fonética.../... Demás está

profundizar sobre las evidentes similitudes auditivas existentes entre ambas, que indefectiblemenfe se

pronunciara de la misma manera.../... Existen suficientes puntos de conexión entre las marcas enfrentadas,
como para afrrmar que el registro de la marca solicitada causará confusión entre las mismas, confusión que
resulta fácilmente perceptible desde los planos visual y fonético, razón por la cual la posibilidad de que la
marca solicitada sea registrada queda vedada a tenor de las disposiciones contenidas en nuestra
Marcas, pues no existe nada más confundible que dos marcas idénticas".../... Productos idénticos,
la identidad en cuanto a la denominación,la mencionada solicitud también ha sido depositada,
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Resolución N'

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 592D8 FECI{A 14 DE IUNIO DE 2017, DICTADA PORLA
OMPCCTÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTEDE SOLICITUD DE REGISTRO DE
I.A, MARCA 'AMAZON", CLASE 29, EXPEDIENTE NO 3968412014, A NOMBRE DE AMAZON TECHNOLOGIES

internacional 29 la que se encuentra directamente relacionada.../... De concederse el registro de la marca
"AMAZON" a favor del solicitante.../... Se estaría induciendo a confusión y/o asociación al público
consumidor pues éste creerá que los productos ofrecidos bajo la marca "AMAZON" están en estrecha
relación con los productos de la marca "COLOMBINA AMAZON" que ya conoce.../... Derecho adquirido.../...
Mi mandante cuenta con una extensa lista de registros extranjeros, los cuales han sido presentados en el
estadio procesal correspondiente, y sin embargo, este hecho no fue tenido en cuenta por el A-quo al
momento de juzgar esta controversia.../... En razón de Io expuesto, oportunamente dictar resolución en
todas sus partes la Resolución N' 592/2017.

Que, Ia representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la
expresión de agravios y entre otros argumentos dice:"(...) que no existe extrema similitud ni en la ortografia
ni en la fonética entre las marcas en pugna, como lo afirma la oponente,./... Haciendo un análisis
comparaüvo donde saltan a la vista las grandes diferencias entre ambas denominaciones.../.... La marca
oponente es una marca compuesta, con dos elementos, COLOMBINA y AMAZON, siendo el primer
elemento, además de ser el principal y protagónico, la parte principal de su nombre comercial, Colombina
5.A.../... Que la marca pedida por mi representada es una marca simple, de un solo elemento, AMAZON, el
cual es la parte principal del nombre comercial de mi mandante, Amazon Technologies.../... Resulta
temerario e irresponsable afirmar que mi mandante posee mala fe y conducta especulativa.../... Pues mi
representada ya es propietaria, en nuestro paÍs, de la afamada marca "AMAZON" en varias clases.../... La
marca "AMAZON" de mi representada ya se encuentra registrada ENNUESTRO PAÍS desde el año 2011, en
varias clases.../... Estos registros otorgan a mi mandante un derecho adquirido sobre dicha denominación y
con el presente registro solo pretende extender su derecho y consecuente protección a otra clase.../... que la
viene utilizando desde hace bastante tiempo, por lo cual es ampliamente conocida y diferenciada.../... El
derecho exclusivo que el registro de una marca otorga se circunscribe al ámbito territorial de nuestro pais,
en concordancia con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Marcas.../... Dado que la marca oponente
cuenta con una etiqueta de la cual carece la solicitud de registro de la marca "AMAZON".../... Además del
hecho de que ésta fue depositada para amparar en la clase 29 "todos los productos", en tanto que la marca
"COLOMBINA AMAZON" fue solicitada en forma limitada, pretendiendo ampararse en la clase 29 solamente
"faleas, frutas y legumbres en conserva, pimientos en vinagre".../... Se alejan aún más las posibilidades de
confusión entre las mismas.../... Cabe destacar que AMAZON es una compañia estadounidense de comercio
electrónico y servicios de computación en la nube a todos los niveles con sede en la ciudad estadounidense
de Seaxle, Estado de Washington..../...Amazon ha establecido sitios web independientes para Estados
Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nemania, Austria, Francia, China, Japón, Italia, España.../... Está
totalmente diversificada en diferentes líneas de productos, ofreciendo DVD, CD de música, software,
videojuegos, electrónica, ropa, muebles, comida, libros.../... Es la marca de retail más valiosa del mundo
según el indice BrandZ.../... Mi mandante, Amazon Technologies, no necesita aprovecharse ni del renombre
ni del prestigio de terceros dado que ya goza de enorme fama en nuestro país y en el mundo entero"..(...).----

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

Que, uno de los criterios al analizar la posibilidad de confusión marcaria es evaluar a los signos en su
conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que
visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de
entre ellos. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si

.,, .;,
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Resolución -' ü ü
POR LA CUAL SE CONFIRMA r¿. RESOLUCIÓN N" 592D8 FECHA 14 DE IUMO DE 2017, DTCTADA PORLA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTEDE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA NAMAZON", CLASE 29, EXPEDIENTE N' 39684/2014, A NOMBRE DE AMAZON TECHNOLOGIES
rNc.---------

posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca AMAZON, solicitada en clase 29, con la
oponente COLOMBINA AMAZON

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

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

Que, analizando el campo ortográfico de la solicitante "AMAZON" y la marca oponente "COLOMBINA
AMAZON", si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sÍ, no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión visual muy diferente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético, debido
a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas

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

Que, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, traemos a colación lo dicho por el autor Jorge
Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: "El contenido conceptual es de importancia
determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal
contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca" y luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene
una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes".El
público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras
similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, podemos concluir que, teniendo ambas marcas un contenido
conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase, ellas no son susceptibles de causar confusión en el

consumidor. ------------

Que, tal y como lo menciona el solicitante, AMAZON TECHNOLOGIES INC. cuenta el registro
marcario de la marca AMAZON, clase 09, Registro N" 420789; clase 38 Registro N' 420974, clase 4l Registro
N" 420793, clase 45 Registro N" 420920, clase 35 Registro N" 420791, clase 42 Registro N' 420794, clase 09

Registro N' 420790, clase 38 Registro N" 420792 entre otros. En ese sentido, mal podrÍa el oponente alegar
que se verÍa afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el

solicitante pretende ampliar su protección con Ia denominación sobre la cual ya tiene un derecho
adquirido desde el año 2016.- - - - - - - -

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto,
es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los
productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar
tres elementos: ,Za antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante".
En ese sentido, AMAZON, es una corporación estadounidense de comercio electrónico y servicios de

computación en la nube a todos los niveles. Es una de las primeras grandes compañÍas en vender bienes a
través de intemet, Es Ia marca de venta al por menor más valiosa del mundo. Que,tenemos así, que la
marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de

tanto, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de
:

pueda prosperar en registro. -l:--;-----------j--

ll'
Abg. Ulr
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poR LA cuAL sE coNFTRMA LA RESoLUcTóN N' 59zDE FECHA 14 DE JUNro DE 2017, DICTADA poRLA
om¡cctóN DEASUNToS MARCARIoS LlTrcrosos, EN EL EXpEDIENTEDE soLIcITUD DE REGrsrRo DE
LA MARCA NAMAZON", CLASE 29, EXPEDIENTE N' 39684/2014, A NOMBRE DE AMAZON TECHNOLOGIES
INC.---------

Que, corresponde recordar que cuando hablamos de marca notoria, nos referimos a aquella que es

notablemente conocida en el sector especÍfico de los productos o servicios que distingue. Ésta protección
se brinda más allá del principio de prioridad registral. Por su parte, el Convenio de París establece en su art.

6 bis protecciones especiales a las marcas notoriamente conocidas. ------------

Que, como es sabido, la notoriedad de Ia marca debe ser probada. La doctrina nos ha mostrado
ciertos criterios o parámetros a tener en cuenta a fin de determinar si la marca es notoria: "ElTribunal de la

Comunidad Andina ha establecido criterios para determinar la condición de notoria de una marca, que
consideramos válidos para nuestro derecho. Son los siguientes: a) la extensión de su conocimiento en el
público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para la cual fue concedida; b) la
intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; c) la antigüedad de la marca y su
uso constante; d) el análisis de la producción y mercadeo de los productos que distingue la marca"t-----------

Que, siendo así, la denominación solicitada goza de un amplio reconocimiento en varios sectores del
comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público
consumidor, es decir, constituye una marca notoria dentro del mercado nacional.-

Que, al respecto, vemos que existen suficientes diferencias, en el plano visual, pueden notarse a

simple vista que, la extensión de la construcción de la marca solicitada, genera otro impacto, muy diferente
al de la marca oponente y bajo ningún concepto podrÍan causar confusión en el público consumidor.--------

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca
solicitada "AMAZON" no causaria riesgo de confusrón o de asociación con Ia marca oponente
"COLOMBINA AMAZON ", asÍ como tampoco menoscabaria los derechos de la firma oponente, por lo que
corresponde confirmar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolución No 592 de fecha 14 de junio de 20i7 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Aft.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la sollcitud de registro de la marca
"AMAZON", clase 29, Expediente No 3968412014, solicitada a nombre de AMAZON

Abg Cl Cristaldo
D,i.rcgjtl Gcnerd [nterina
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Resolución*'-ffii

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 593 DE FECHA 14 DE JUMO DE}OLT,DISIADA pOR I-A.
DIRECCIÓN DEASUNTOS I\,ÍARCARIOS LMGIOSOS, ENEL EXPEDIENTEDE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA NAMAZON", CLASE 30, EXPEDTENTE NO 3968512014,A NOMBRE DE AMAZON TECHNOLOGIES
INC.---------

Asunción,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de
COLOMBINA SA. en contra de la Resolución N' 593 de fecha 14 de junio de 2017, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos, y; - - - - - - - - - - - -

RE S U LTA:

Que, en fecha 23 de junio de 2017 se presenta el representante convencional de COLOMBINA S.A e
interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 593 de fecha 14 de junio de 2017, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 08 de agosto de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 31 de agosto de 2OlT,el representante convencional de COLOMBINASA. expresó
agravios; en fecha 21 de noviembre de 2017, se presenta la representante convencional de AMAZON
TECHNOLOGIES INC. y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para
resolver en fecha 07 de febrero de 2018.-

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) analizadas las marcas AMAZON (marca solicitada)
vs. COLOMBINA AMAZON (marca oponente), es de relevancia mencionar que el solicitante ya posee un
derecho adquirido desde el año 2011 sobre la denominación "AMAZON" en varias clases a nombre de
Amazon Technologies, Inc. En nuestro pais. Por lo que no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones
establecidas en el Art. 2 de la Ley No 1294/98"..(...).."-----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante COLOMBINA SA.. y manifiesta: "(...) el A-quo ha
omitido completamente el análisis comparativo entre las marcas en pugna, es decir no hay referencia
alguna a la extrema similitud en la ortográfica, fonética e inclusive la relación entre las c/ases cubiertas por
las denominaciones en conflicto..../...Tampoco se ha dignado en dirimir la mala fe y conducta especulativa
de la oponente al solicitar la presente marca al solo efecto de obstaculizar la solicitud nacional que mi
mandante ha depositado con antelación .../... Existen marcadas similitudes en los planos gramatical, gráfico,
fonético e ideológico..../... Identidad visual.../... No existe diferencia entre las marcas, hecho que vuelve
innegable la idenüdad visual entre las denominaciones en cuestión,/... Identidad fonética.../... Demás está
profundizar sobre las evidentes similitudes auditivas existentes entre ambas, que indefecüblemente se

pronunciara de la misma manera,/... Existen suficientes puntos de conexión entre las marcas enfrentadas,
como para afirmar que el registro de la marca solicitada causará confusión entre las mismas, confusión que
resulta fácilmente perceptible desde los planos visual y fonético, razón por la cual la posibilidad de que la
marca solicitada sea registrada queda vedada a tenor de las disposiciones contenidas en nuestra ley de
Marcas, pues no exr'ste nada más confundible que dos marcas idénücas".../... Productos idénti, de
la identidad en cuanto a la denominación,la mencionada solicitud también ha sido deposi
internacional 29 la que se encuentra directamente relacionada.../... De concederse el regit

.:Ll ln<iusuial
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ResoluciónN'

poR LA CUAL SE CONFIRMA I-A RESOLUCIÓN N' 593 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIEI\¡TE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA'AMAZON", CI.ASE 30, EXPEDIENTE N" 39685/2OI4,ANOMBRE DEAMAZONTECHNOLOGIES
INC.---------

"AMAZON" a favor del solicitante.../... Se estarÍa induciendo a confusión y/o asociación al público
consumidor pues éste creerá que los productos ofrecidos bajo la marca "AMAZON" están en estrecha
relación con los productos de la marca "COLOMBINA AMAZON" que ya conoce.../... Derecho adquirido.../...
Mi mandante cuenta con una extensa lista de registros extranjeros, los cuales han sido presentados en el
estadio procesal correspondiente, y sin embargo, este hecho no fue tenido en cuenta por el A-quo al
momento de juzgar esta controversia.../... En razón de lo expuesto, oportunamente dictar resolución en

todas sus partes la Resolución N" 59i/2O17.

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de Ia

expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) qu" no existe extrema similitud ni en la ortografía
ni en la fonética entre las marcas en pugna, como lo afirma la oponente.../... Haciendo un análisis
comparativo donde saltan a la vista las grandes diferencias entre ambas denominaciones.../.... La marca
oponente es una marca compuesta, con dos elementos, COLOMBINA y AMAZON, siendo el primer
elemento, además de ser el principal y protagónico, la parte principal de su nombre comercial, Colombina
5.A.../... Que la marca pedida por mi representada es una marca simple, de un solo elemento, AMAZON, el
cual es la parte principal del nombre comercial de mi mandante, Amazon Technologies../... Resulta
temerario e irresponsable afirmar que mi mandante posee mala fe y conducta especulativa.../... Pues mi
representada ya es propietaria, en nuestro pais, de la afamada marca "AMAZON" en varias clases.../... La

marca "AMAZON" de mi representada ya se encuentra registrada EN NUESTRO PAÍS desde el año 2011, en

varias clases.../... Estos registros otorgan a mi mandante un derecho adquirido sobre dicha denominación y
con el presente registro solo pretende extender su derecho y consecuente protección a otra clase.../... que la
viene utilizando desde hace bastante tiempo, por lo cual es ampliamente conocida y diferenciada.../... El
derecho exclusivo que el registro de una marca otorga se circunscribe al ámbito territorial de nuestro país,
en concordancia con lo establecido en el Articulo 18 de la Ley de Marcas.../... Dado que la marca oponente
cuenta con una etiqueta de la cual carece la solicitud de registro de la marca "AMAZON".../... Además del
hecho de que ésta fue depositada para amparar en la CLASE 30 "todos los productos", en tanto que la marca
"COLOMBINA AMAZON" fue solicitada en forma limitada, pretendiendo ampararse en la CLASE 30
solamente "Jaleas, frutas y legumbres en conserva, pimientos en vinagre".../... Se alejan aún más las

posibilidades de confusión entre las mismas.../... Cabe destacar que AMAZON es una compañÍa
estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube a todos los niveles con
sede en la ciudad estadounidense de Seattle, Estado de Washington..../...Amazon ha establecido sitios web
independientes para Estados IJnidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nemania, Austria, Francia, China,

/apón, Italia, España.../... está totalmente diversificada en diferentes líneas de productos, ofreciendo DVD,
CD de música, software, videojuegos, electrónica, ropa, muebles, comida, libros.../... Es la marca de retail más
valiosa del mundo según el Índice BrandZ.../... Mi mandante, Amazon Technologies, no necesita
aprovecharse ni del renombre ni del prestigio de terceros dado que ya goza de enorme fama en nuestro
paÍs y en el mundo entero"..(...)

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

Que, uno de los criterios al analizar Ia posibilidad de confusión marcaria es evaluar a los signos en su
conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje Ia
visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibil ston
entre ellos. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa reqol la
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Resolución N'

POR I-A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 593D8 FECHA t4 DE IUNIO DEhOL7, DICTADA pOR LA
OMTCCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTEDE SOLICITUD DE REGISTRO DE
I.A MARCA'AMAZON", CLASE 30, EXPEDIENTE NO 39685I2OI4,ANOMBRE DEAMAZONTECHNOLOGIES
INC.---------

Que, corresponde recordar que cuando hablamos de marca notoria, nos referimos a aquella que es

notablemente conocida en el sector específico de los productos o servicios que distingue. Ésta protección
se brinda más allá del principio de prioridad registral. Por su parte, el Convenio de ParÍs establece en su art.
6 bis protecciones especiales a las marcas notoriamente conocidas. ------------

Que, como es sabido, la notoriedad de la marca debe ser probada. La doctrina nos ha mostrado
ciertos criterios o parámetros a tener en cuenta a fin de determinar si Ia marca es notoria: "El Tribunal de la
Comunidad Andina ha establecido criterios para determinar la condición de notoria de una marca, que
consideramos válidos para nuestro derecho. Son los siguientes: a) la extensión de su conocimiento en el
público consumidor como signo distinüvo de los productos o servicios para la cual fue concedida; b) la
intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; c) la antigüedad de la marca y su
uso constante; d) el análisis de la producción y mercadeo de los productos que distingue la marca"t--

Que, siendo asÍ, la denominación solicitada goza de un amplio reconocimiento en varios sectores del
comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público
consumidor, es decir, constituye una marca notoria dentro del mercado nacional.-

Que, al respecto, vemos que existen suficientes diferencias, en el plano visual, pueden notarse a

simple vista que, la extensión de la construcción de la marca solicitada, genera otro impacto, muy diferente
al de la marca oponente y bajo ningún concepto podrÍan causar confusión en el público consumidor.--------

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca
solicitada "AMAZON" no causarÍa riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente
"COLOMBINA AMAZON ", asÍ como tampoco menoscabaría los derechos de la firma oponente, por lo que
corresponde confirmar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE T¿, PROPIEDAD INDUSTRTAL

RE S UELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 593 de fecha 14 de junio de 2017 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"AMAZON", clase 30, Expediente No 3968512014, solicitada a nombre de AMAZON

ArT.39 NOTIFÍQUESEpoTCédula.

Art. le

Art.2e
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Resolución No_-

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 593 DE FECHA 14 DE IUNIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIEI.TTÉDE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA 'AMAZON', CLASE 30, EXPEDIEN1E N" 39685/2014, A NOMBRE DE AMAZON TECHNOLOGIES
rNc.---------

posibilidad de confusión entre Ia solicitud de registro de la marca AMAZON, solicitada en clase 30, con la
oponente COLOMBINA AMAZON

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

en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados

en su conjunto.---------

Que, analizando el campo ortográfico de la solicitante "AMAZON" y la marca oponente "COLOMBINA

AMAZON", si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión visual muy diferente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético, debido
a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas

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

Que, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, traemos a colación lo dicho por el autor Jorge
Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: "El contenido conceptual es de importancia
determinante para decidir una inconfitndibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal
contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca" y luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene
una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes".El
público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras

similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, podemos concluir que, teniendo ambas marcas un contenido
conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase, ellas no son susceptibles de causar confusión en el

consumidor. ------------

Que, tal y como lo menciona el solicitante, AMAZON TECHNOLOGIES INC. cuenta el registro
marcario de la marca AMAZON, clase 09, Registro N" 420789; clase 38 Registro N" 420974, clase 4l Registro

N' 420793, clase 45 Registro N' 420920, clase 35 Registro N" 420791, clase 42 Registro N" 420794, clase 09

Registro N'420790, clase 38 Registro N'420792 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar

que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el

solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya üene un derecho
adquirido desde el año 2016.--------

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto,

es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los

productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar
tres elementos: 'Za antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importantu".
En ese sentido, AMAZON, es una corporación estadounidense de comercio electrónico y servicios de

computación en la nube a todos los niveles. Es una de las primeras grandes compañÍas en vender bienes a

través de internet, Es la marca de venta al por menor más valiosa del mundo. Que, tenemos asÍ, que la

marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y gozadel carácter

tanto, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud
lo
üt

¡¿ Cnsta,fr/,

pueda prosperar en



DIRECCIóN NACIONAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARAGUAY

V \ GOBIERNO nnr I PARAGUÁI
\I PARAGUAY I REKUAI

Resolución No_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 2I3 DE FECHA 23 DE ENERO DEaO}S,DISIADA POR Iá
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALISSA'S Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE No 0431512022, SOLICnADA pOR pVC PARAGUAY Sá"----------

Asunción, 1 6 SrP 202t+

VISTO: El recurso de apelación inte¡puesto por el representante convencional de PVC PARAGUAY
SA. contra la Resolución N'213 de fecha 23 de enero de2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RE S U LTA:

Que, en fecha 16 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de PVC PARAGUAY
SA. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N" 213 de fecha 23 de enero de 2023,
dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 22 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 28 de junio de 2023 el representante convencional de PVC PARAGUAY Sd expresó
agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
04de julio de2023.

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la
citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "ALYSSA ASHLEY", registrada con el
número 457775 en fecha 06 de febrero de 2017 a favor de HARBY'S CORPORATION N.V. Comentario: Que,
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífrca en una
misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artÍculo 6'
de la Ley N' 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.».------------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: " (...) Si bien ambas denominaciones
comparten la particula ALISSA, no es menos cierto que la marca antecedente está compuesta y
acompañadas de otros elementos que la hacen diferentes y suficientes para permiür una coexistencia
pacÍfica entre las marcas en cuesüón y a su vez mencionar que la solicitud de mi mandante va acompañada
de una etiqueta el cual realiza un importante aporte en materia de distintividad.../... La solicitud de mi
mandante comercializa "venta de toallitas impregnadas de lociones cosméticas, de productos cosméticos,
de preparaciones desmaquillantes, de lociones farmacéuticas, de soluciones de limpieza para lentes
oftálmicos, de preparaciones antibacterianas, de repelentes contra insectos, con antisépticos, con lociones
medicadas, con un limpiador de la piel, toallitas higiénicas, toallitas para bebés impregnadas de
preparaciones de limpieza, toallitas impregnadas de lociones cosméücas para la higiene vaginal, toallitas
vaginales perfumadas, toallitas vaginales impregnadas de lociones cosméticas, para uso médico, toallitas
humedecidas con loción farmacéutica, lociones farmacéuticas, toallitas de tocador de materias textiles para
la cara, toallitas antiestáticas para secadora" y la marca antecedente "preparaciones para blanquear y otras
sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, (preparaciones abrasivas),

jabones, perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentifricos".../...Mi mandante
cuenta con el registro de dicha marca ALISSA'S Reg. 555745-555746.../... El titular de la marca antecedente, no
ha promovido oposición pueden coexistir pacificamente entre sí y logicamente no lesi
derechos.../... Por tanto en merito de lo expuesto, dictar resolución revocando en todas
Resolución N " 2 13/2 02 3.
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Resolución N"

POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 2T3 DE FECHA 23 DE ENERO DEaO¿3,DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALISSA'S Y
mQUE"tA',, CLASE 35, EXPEDIENTE No 0431512022, SOLICITADA POR PVC PARAGUAY SA----------

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

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

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

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "ALISSA'S Y ETIQUETA", clase 35, con el oponente "ALYSSA

ASHLEP, clase 03 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los
eventuales consumidores- ----------

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

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

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

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

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

ALISSA'S YETIQTJE"TA

ALYSSAASHLEY

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

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

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

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo "ALYSSAASHLEY " registrada para plgg!4!q de la clase 03 comprende: "Todos los
articulos de la clase j, comprendiendose entre ellos preparaciones para blanquear y otras sustancias para la
colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, (preparaciones abrasivas), jabones,
perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentifricos"; mientras que la marca en
trámite de registro "ALISSA'S Y ETIQUETA- solicita la cobertura para los gigigq comprendidos en la fug
35 "importación, exportación, comercialización y venta de toallitas impregnadas de lociones cosméticas, de
productos cosméticos, de preparaciones desmaquillantes, de lociones farmacéuticas, de soluciones de
limpieza para lentes oftálmicos, de preparaciones antibacterianas, de repelentes contra insectos, con
antisépticos, con lociones medicadas, con un limpiador de la piel, toallitas higiénicas, toallitas para bebés
impregnadas de preparaciones de limpieza, toallitas impregnadas de lociones cosméticas para la

cosméticas,

.,.,it.

vaginal, toallitas vaginales perfumadas, toallitas vaginales impregnadas de lociones

-Di¡citltin 6,
nj¡eccii.l N¡
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Resolución No lt'

l-, .

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 213 DE FECHA 23 DE ENERO DE2O23, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISIRO DE LA MARCA'ALISSA'S Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 04315/2022, SOLICITADA POR pVC PARAGUAY SA----------

médico, toallitas humedecidas con loción farmacéutica, lociones farmacéuticas, toallitas de tocador de
materias textiles para la cara, toallitas antiestáticas para secadora y su publicidad por todos los medios de

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

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

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

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

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

marca solicitada marca registrada

ALYSSAASHLEY

M'
En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,

son diferentes, disÍmiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacÍfica en el registro marcario nacional.--

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con características propias que la hacen diferente, original y d
de su antecedente, por lo que podrÍa darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas.

anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. ---------------------.i:----

,i.,
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$ÜResoluciónN"

POR LA CUAL SE REVOCA I..A. RESOLUCIÓN N' 2I3 DE FECHA 23 DE ENERO DEZOZ3,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALISSA'S Y
ETIQUETA", CLASE 35, H(PEDIENTE No O43t5lZO22, SOLICITADA pOR pVC PARAGUAY SA----------

Art. le

Art.2s

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

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 213 de fecha 23 de enero de 2023 dictada por la Dirección de
Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ALISSA'S Y
ffiQUETA", clase 35, Acta N' 04315/2022, solicitada a nombre de PVC PARAGUAY

Art.3e NOTIFfQUESE.-----------
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Resorución..f)-6.9 0
POR I.A. CUAL SE CONFIRT{A LA RESOLUCIÓN N' 62TDEFECHA 05 DE SEPTTEMBRE DEaO¿S,DISÍADA
POR LA PMECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLTCITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA TALZNU{ Y ETIQUETA:', CLASE 36, EXPEDIENTE No 58735l2OZlA NOMBRE DE
INVEFSIONES GG, S¿. -------..

Asunción, 1g Stp 2021

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de INDUSTRIA DE
DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDmX, S.A) en contra de la Resolución N" 621 de fecha 05 de septiembre de}oz3,
dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, yi ------------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de INDUSTRIA DE
DISEÑO TEXTIL, SA (INDITEX, S-A,.) e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 621

de fecha 05 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 2O de noviembre de 2023, el representante convencional de INDUSTRIA DE DISEÑO
TE)CTIL, SA (INDIIEX, SA) expresó agravios;y en fecha 16 de enero de2O24, fire contestada la expresión
de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 30 de enero de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Al analizar las marcas en pugna ALZARA Y
ETIQUETA (solicitada) vs. ZARA Y ZARA HOME (oponentes), es posible apreciar que entre las mismas
existen diferencias en el aspecto visual, fonético .../... ZARA y ZARA HOME se enfoca en un üpo especifico
de productos y servicios, clase 25 (vestidos, calzados, sombrertQ y clase 35 ZARA HOME (servicios de
publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina...) mientras que
la solicitada ALZARA clase 36 se dirige (Seruicios inmobiliarios; servicios de administración de inmuebles,
servicios de gerencia y desarrollo de bienes raÍces, propiedad de üempo compartido, propiedades en
condominio; servicios financieros) no hay una competencia directa entre ambas marcas .../... esta dirección
concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: Zas marcas enfrentadas no sólo
comparten algunas letras como se afirma, sino que la totalidad de las marcas ZARA y ZARA Y ETIQUETA se
encuentran reproducidas en la marca peticionada por la solicitante .../... la mera adición en la marca pedida
de la sÍlaba AL no constituye un elemento que sea suficiente como para diferenciarla .../... la solicitud de
registro de la marca ALZARA está acompañada de una etiqueta, la cual tampoco le dota del carácter
diferencial .../... de hecho si existe una sutil relación entre las clases y es que los servicios de administración
y servicios financieros se encuentran estrechamente relacionados con los servicios de publicidad, gestión
de negocios comerciales y la administración comercial prestados en la clase 35 a través del registro de las

marcas ZARA Y ETIQUETA y ZARA HOME .../... la marca solicitada carece de los requisitos de novedad y
especialidad". - - - - - - - - - - -

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "La solicitud
de registro de la marca ALZARA se encuentra solicitada para distinguir única y exclusivamente: Servicios
inmobiliarios; servicios de administración de inmuebles, servicios de gerencia y desarrollo de bienes raÍces,
propiedad de tiempo compartido, propiedades en condominio; servicios financieros .../... la
solicitada por mi mandante es una denominación con distintividad y carac_terísticas
marcas en pugna no existe posibilidad de confusión".

las
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Resorución.'l)S g 0
poR LA cuAL sE coNFIRMA r-A, RESoLUcIóN N'621 DE FECFLA 05 DE SEmEMBRE DEzozS, DISTADA
poR I-A orn¡ccrót¡ DE AsuNTos MARcARIoS LITIGIosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITuD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'ALL{IL{ Y ETIQUE'IA", CLASE 36, EXPEDIENTE N" 58735/2021A NOMBRE DE
INVERSIONES GG, Sá"

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas ALZNL{ Y ETIQLJE"TA (solicitada) y ZARA
ZARA Y ETIQUE"IA Y ZARA HOME (oponente en clase 35,25 y 43), vemos que al iniciar el análisis de las

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

regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la
percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que

entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo ZARA, no es menos cierto que la solicitada
incorpora el radical AL y además, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y el cotejo de

etiquetas de las mismas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de

considerable o significativa magnitud.---------

AIZARAYETIQIJEIA (marca solicitada), y
ZARAZARAYETIQUETAYZARAHOME (marcaoponente)

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la

marca oponente "ZARA ZARA Y ETIQUE"IA y ZARA HOME" registradas para servicios de la class-3!;
"senticios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de ofrcina,
seruicios de ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o
comercial, organizaciones de exposiciones y ferias con frnes comerciales o de publicidad..."; "ZA}A{
registrada para productos de la slass-!5: "Todos los artÍculos de la clase 25, comprendiendose entre ellos

vestidos, calzados, sombrereria" y "ZARA" registrada para servicios de la clase 43: "servicios de restauración
(alimentación); hospedaje temporal; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio;
servicios de catering; servicios de banquetes; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de
cafeterías; servicios de bar...";mientras que la marca en trámite de registro ¡ALTAIL{YETIQUE"IA" solicita
la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 36: "servicios inmobiliarios; senticios de

administración de inmuebles, servicios de gerencia y desarrollo de bienes raíces, propiedad de tiempo
compartido, propiedades en condominio; servicios financieros". - - - -- - - - - - -

Que, en ese sentido, en virlud del Art. 7" de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase,
sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida. De ello se colige que las

marcas en pugna pg comparten la misma clase del nomenclador internacional pudiendo eventualmente
coexistir pacÍficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro
inmobiliario por parte de la solicitada y rubro comercial, vestimenta y restauración por parte de la
oponente).

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud
suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada)
cuenta un fondo blanco con elvocablo ALZARA en letras mayúsculas de color rojo burdeos
letra A con una raya blanca que la atraviesa, mientras que la segunda (marca oponente)
fondo blanco con la denominación ZARA en letras mayúsculas negras, siendo mayores
las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: ------;rtrE:i§:---

rrarca solicitada marca oponente

ALZ,^,RA ZA,EL



DIRECCIóN NACIONAL DE

rf " 3r GOBIERNO nnr l PARAGUÁI
\l PARAGUAY i REKUAI

Ww PRoPIEDAD
\+P TNTELECTUAL

PARAGUAY

Resolución."06 S 0
POR I.á, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 62I DE FECHA 05 DE SEMEMBRE DE}OzS,DISIADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA ¡ALZ{IL{ Y ETIQUETA.',, CLASE 36, E)@EDIENTE No 5873512027A NOMBRE DE
INVERSIONES GG, SA. --------.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitada es un signo con caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de confusión ya que,

analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde confirmar Ia Resolución recurrida. ---------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

ArU le

Art.2e

Art.3e

CONFIRMAR Ia Resolución N' 621 de fecha 05 de septiembre de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"ALzAIlr{ Y ETIQUE'[A", clase 36, Expediente. No 5873512021, solicitada a nombre de

II.IVERSIONES GG, Sá-

NOTIFÍQUESE por Cédula.
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Resorución..1)-$ ffi x
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N' 622DEFECFIA 05 DE SEPTIEMBRE DEaO¿3,DISIADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'ALZ{IU{ Y ETIQUETA", CLASE 35, E)pEDIENTE N.5873U2021A NOMBRE DE
I}ü/ERSIONES GG, S.A" ---.-----

Asunción, 1 s s[P 202[

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de INDUSTRIA DE
DISEÑO TEXTIL, S.A (INDITEX, SA) en contra de la Resolución N' 622 defecha 05 de septiembre de 2023,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de INDUSTRIADE
DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, SA) e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 622

de fecha 05 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 20 de noviembre de 2023, el representante convencional de INDUSTRIA DE DISEÑO
TEXTIL, Sá" (INDffiX, SA) expresó agravios; y en fecha 16 de enero de 2024, fue contestada la expresión
de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 30 de enero de2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Al analizar las marcas en pugna ALZARA Y
ETIQUETA (solicitada) vs. ZARA Y ZARA HOME (oponentes), es posible apreciar que entre las mismas
existen diferencias en el aspecto visual, fonético .../... Z,qn¡ y ZARA HOME se enfoca en un tipo especÍfico
de productos y servicios, clase 25 (vestidos, calzados, sombrerería) y clase 35 ZARA HOME (servicios de
publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina...) mientras que
la solicitada ALZARA clase 35 se dirige (Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración
comercial; trabajos de oficina; nombre comercial de una empresa cuyo objeto es prestación de servicios
administrativos, construcción y remodelación de inmuebles, anendamientos de maquinarias) no hay una
competencia directa entre ambas marcas .../... esta dirección concluye que la oposición presentada debe ser
declarada i mprocedente". - - - - - - - - - -

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: 'Zas marcas enfrentadas no sólo
comparten algunas letras como se afirma, sino que la totalidad de las marcas ZARA y ZARA Y ETIQUETA se
encuentran reproducidas en la marca peticionada por la solicitante .../... la mera adición en la marca pedida
de la sÍlaba AL no constituye un elemento que sea suficiente como para diferenciarla .../... la solicitud de
registro de la marca ALZARA está acompañada de una etiqueta, la cual tampoco le dota del carácter
diferencial .../... de hecho si existe una sutil relación entre las clases y es que los servicios de publicidad,
gestión de negocios comerciales, administración comercial y los trabajos de oficina, son prácticamente los
mismos servicios prestados en la misma clase 35 a través del registro de las marcas ZARA Y ETIQUETA y
ZARA HOME .../... la marca solicitada carece de los requisitos de novedad y especialidad". --------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "La solicitud
de registro de la marca ALZARA se encuentra solicitada para distinguir única y exclusivamente: Publicidad;
gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; nombre comercial de una
empresa cuyo objeto es prestación de servicios administraüvos, construcción v

mi
ión de
es una
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inmuebles, arrendamientos de maquinarias .../... la marca ALZARA,
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Resorución.'O6 I 1
POR I.A CUAL SE CONFIRMA Iá. RESOLUCIÓN N' 622 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEaO¿3,DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "AI7.ARr{ Y ETIQUE"[A', CLASE 35, E)GEDIENTE N' 5873U2O21A NOMBRE DE
INVERSIONES GG, S-A. .....----

denominación con distintividad y caracterÍsticas propias .../... entre las marcas en pugna no existe

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas AI Z{IL{ Y ETIQUETA (solicitada) y ZARA"

ZARA Y ffiQUETA Y ZARA HOME (oponente en clase 35,25 y 43), vemos que al iniciar el anáhsis de las

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

regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la
percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que

entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo ZARA, no es menos cierto que la solicitada

incorpora el radical AL y además, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y el cotejo de

etiquetas de las mismas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de

considerable o significativa magnitud.---------

ALZARAYETIQLJE'IA (marca soücitada), y
ZARA,,ZARAYffiQUETAYZARAHOME (marcaoponente)

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la

marca oponente 'ZARA, ZARA Y ETIQUETA y ZARA HOME" registradas para servicios de ,, 
"lrse 

?§:

"servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina,
seruicios de ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o

comercial, organizaciones de exposiciones y ferias con frnes comerciales o de publicidad..."; "ZARA"

registrada para productos de la slass-]5: "Todos los articulos de la clase 25, comprendiendose entre ellos

vestidos, calzados, sombrerería" y ,ZARN' registrada para servicios de la clase 43: "servicios de restauración
(alimentación); hospedaje temporal; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio;
servicios de catering; servicios de banquetes; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de
cafeterías; servicios de bar..."; mientras que la marca en trámite de registro "ALZARAYETIQUETA" solicita
la cobertura para los servicios comprendidos en la clase ?5: "Publicidad; gestión de negocios comerciales;

administración comercial; trabajos de ofrcina; nombre comercial de una empresa cuyo objeto es prestación
de seruicios adminisúaüvos, constucción y remodelación de inmuebles, arrendamientos de maquinarias".

Que, si bien es cierto que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar
registros para servicios que se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador, atendiendo a la

defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se

encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexstir pacÍficamente en el seno consumidor,
al no poseer una conexión competiüva directa (rubro de construcción de viviendas y edificios por parte de

la solicitada y rubro comercial, vestimenta y restauración por parte de la oponente). -----------

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud
suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que Ia primera (marca solicitada)
cuenta un fondo blanco con el vocablo ALZARA en letras mayúsculas de color rojo burdeos con la segunda

letra A con una raya blanca que la atraviesa, mientras que la segunda (marca oponente) se

fondo blanco con la denominación ZARA en letras mayúsculas negras, si

un
ue

//§
[!.1
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las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo:

las
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Resorución..1)6 I 1
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 622 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEaO}S,DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLTCTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA .ALZ{IU{ Y ETIQUE"IA',, CLASE 35, EXPEDIENTE N.5873U2021ANOMBRE DE
INVERSIONES GG, S¿" -------..

m¿rca solicitada marca oponente

ALZARA ZA, FTA
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la

marca solicitada es un signo con caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de confusión ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ---------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

Art.le

ArL 2e

CONFIRMAR la Resolución N" 622 de fecha 05 de septiembre de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
¡ALZ{IL{ Y ETIQUE"[A", clase 35, Expediente. No 5873U2O21, solicitada a nombre de

ITIVERSIONES GG, SA -----------

Art. 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

'rrdll lntrltcluel
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Resorución*'06 E 2
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 684 DE FECHA 06 DE MAMO DE 2017, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "GENECTTVE
y ETIQUETA" CLASE 42, E)GEDIENTE No 4781412015,A NOMBRE DE GENECTIVE

Asunción, l9SEP 2021r

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por elrepresentante convencional de GENECTME, contra
la Resolución N" 684 de fecha 06 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha ll de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de GENECTI\¡E e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 684 de fecha 06 de marzo de 2O17, dictada
por la Dirección de Marcas.

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

Que, en fecha 08 de abril de 2019, el representante convencional de GENECTIVE expresó agravios.
Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 31 de julio
de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera que: "Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "GENECTIVE", registrada con el
número 426334 en fecha 18 de julio de 2016 a favor de GENECTIVE, A FRENCH CORPORATION Comentario:

Que ambas denominaciones son idénticas y no podrán tener coexistencia pacífica, habida cuenta que entre
las mismas existe relación de clases, en consecuencia no ha lugar a lo solicitado

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos, y expresa: "Las firmas GENECTIVE y GENECTIVE,
A FRENCH CORPORATION son de hecho de la misma empresa .../... bajo la firma de Pascual Pérezm
representante legal de GENECTIVE, certifica que GENECTIVE y GENECTIVE, A FRENCH CORPORATION
son de hecho la misma compañia .../... mi mandante GENECTIW ya cuenta con varias marcas registradas en

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de Ia cuestión, esta Dirección considera que no puede ser
pasado por alto el hecho de que el 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. AsÍ también,
tras el anáhsis de las documentaciones obrantes en el expediente a fs. 3O y siguientes, se puede constatar la
declaración de la representante legal de GENECTIVE y GENECTIVE, A FRENCH CORPORATION, en la cual
declara que: 'Quien suscribe Pascual PEREZ, Representante Legal de GENECTIVE, también conocida como
GENECTIVE, a French corporation por el presente certifico GENECTIVE y GENECTIVE, a French
corporation son de hecho, una y la misma compañia. El presente documento puede ser utilizado ante la
Oficina de Marcas de Paraguay, para superar los rechazos emitidos contras las solicitudes
47814/2015 y 47818/2015 para la marca "GENECTIVE y etiqueta" a

!tr\!': ll0l
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Resorución.'*06 9 2
poR Lá, cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N' 684 DE FEcHA 06 DE MAMo DE 2017, DICTADA poR r-A
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIEN1E DE SOLICITUD DE REGISTRO DE IÁ. MARCA "GENECTN/E
Y ETIQUE'IA',, CLASE 42, EXPEDIENTE No 4781412075,A NOMBRE DE GENECTIVE

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por
traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo
de actuaciones. ---------

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas denominaciones GENECTIVE (marca base del
rechazo) y GENECTIVE Y ETIQUETA (solicitud en cuestión) pertenecen a un mismo origen empresarial,
propiedad del mismo titular constituido en personas jurÍdicas, y que si permitimos la coexistencia de las

mismas no existe perjuicio para su propietario

Que, por lo tanto, en base a las consideraciones realizadas y en vista a que no se incurre en ninguna
de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N" 1294198 de Marcas,

corresponde revocar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE Iá, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR Ia Resolución No 684 de fecha O6 de marzo de 2017 dictada por la Dirección
de Marcas.

Art.l'

Art 2" ORDENAR la
YMQUHTA'

ArL3o NOTIFÍQUESE.

prosecución de trámites de Ia solicitud de registro de la marca "GENECTTVE

, clase 42, expediente No 4781412OL5, a nombre
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Resorución..1)-& $ 5,
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N' 682 DE FEcHA 06 DE MAnzo DE 2017, DICTADA poR LA
nmpcctóN DE MARCAS, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "cENEcrME
y ETIQUETA',, CLASE 31, EXPEDIENTE N" 478O912OL5,A NOMBRE DE GENECTME

Asunción, r o qi-P ?.tjZl*
I o uLr

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GENECTIVE, contra
la Resolución N' 682 de fecha 06 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha ll de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de GENECTME e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N'682 de fecha 06 de matzo de 2017, dictada
por la Dirección de Marcas.

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

Que, en fecha 08 de abril de 2019, el representante convencional de GENECTIVE expresó agravios.

Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 31 de julio
de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera que: 'Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "GENECTIVE", registrada con el
número 426334 en fecha 18 de julio de 2O16 a favor de GENECTIVE, A FRENCH CORPORATION Comentario:

Que ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su
inscripción, como nuevo registro, por lo que de conformidad al articulo 6 de la Ley 1.294/98 de Marcas, no
ha lugar a lo solicitado." ------------

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos, y expresa: "Las firmas GENECTIW y GENECTIVE,

A FRENCH CORPORATION so¿ de hecho de la misma empresa .../... bajo la frrma de Pascual Pérezm
representante legal de GENECTIVE, certifica que GENECTIVE y GENECTIVE, A FRENCH CORPORATION
son de hecho la misma compañÍa .../... mi mandante GENECTIVE ya cuenta con varias marcas registradas en

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuesüón, esta Dirección considera que no puede ser
pasado por alto el hecho de que el 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. Así también,
tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente a fs. 3O y siguientes, se puede constatar la

declaración de Ia representante legal de GENECTIVE y GENECTIVE, A FRENCH CORPORATION, en la cual

declara que: "Quien suscribe Pascual PEREZ, Representante Legal de GENECTIVE, también conocida como
GENECTIVE, a French corporation por el presente certifico GENECTIVE y GENECTIVE, a French
corporation son de hecho, una y la misma compañía. El presente documento puede ser utilizado ante la

Oficina de Marcas de Paraguay, para superar los rechazos emitidos contras las solicitudes No. 15,

e#
DtREcctóN NActoNAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARA6UAY

47814/2015 y 47818/2015 para la marca "GENECTIVE y etiqueta" a nombre de GENE
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Resorución.'l)6 I 5
POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 682 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2017, DISIADA POR LA
DTRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITTJD DE REGISTRO DE LAMARCA "GENECTTVE
YETIQUETA:, CLASE 31, EXPEDIENTE N" 478O9/2OI5,ANOMBRE DE GENECTIVE

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por
traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo
de actuaciones. ---------

Que, dicho esto, nos resulta Iógico suponer que ambas denominaciones GENECTIVE (marca base del
rechazo) y GENECTIVE Y ETIQUETA (solicitud en cuestión) pertenecen a un mismo origen empresarial,
propiedad del mismo titular constituido en personas jurÍdicas, y que si permitimos la coexistencia de las

mismas no existe perjuicio para su propietario

Que, por Io tanto, en base a las consideraciones realizadas y en vista a que no se incurre en ninguna
de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N" 1294198 de Marcas,
corresponde revocar la resolución recurrida

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

RE S UE LVE:

REVOCAR la Resolución N' 682 de fecha 06 de marzo de 2017 dictada por la Dirección
de Marcas.

ArL lo

ArL 2o

Art.3o

ORDENAR la'
Y ETIQUETA'

prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GENECTIVE

, clase 31, expediente N'4780912OI5, a nom

NOTTFTQUESE. ----------

Geñíldc lroPi

Naciontl de
:il
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Resorución-.o6 g 4
POR LA CUAL SE RECONSTITI.ryE EL H(PEDIENTE DE SOLICITI,'D DE REGISTRO DE LA MARCA
"PERFORMA PLUS', CLASE OI, EXPEDIENTE N" 1726312020, A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO
BRASIL UIDA"..-----

Asunción, 1 g StP lIU+

MSTO: El estado actual de estos autos y,

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravÍo del expediente, la Dirección General de
Propiedad lndustrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el fut, 120 del C.P.C., por providencia de fecha @
de septiembre de 2024, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco dÍas para que presenten las
copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.

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

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 120 del Código Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: " Comprobada la pérdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo
expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconsütución;b) que eljuez intimará a las partes
para dentro del plazo de cinco dias presenten las copias de los escn tos documentos y diligencias gue se
encontraren e/l su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan
acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que
considere necesarias.

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca
"PERFORMA PLUS" clase 01, Acta N' 172$l2A2O, solicitada a nombre de MOSAIC FERTILIZANTES DO
BRASIL U|DA., y dar continuidad a su tramitación.--------

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales
citadas, la Directora General Interina de la Propiedad Industrial: ----------

RESUELVE:

l) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca'PERFORMA
PLUS", Acta N' 1726312020, clase 01, solicitada a nombre de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL
LIDA.-------

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

3) NOTIFÍQUESE por cédula.
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Resorución."O6 S 5
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 949 DE FECHA 16 DE IULIO DE 2020, DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIEN]E DE SOLICITUD DE REGÍSTRO DE LA MARCA "BORDON Y
ETIQIJETA" CLASE 29, EXPEDIENTE N" 62207120t9 ANOMBRE DEJBS SA ---------

Asunción,
1 g stP 2024

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ]BS SA. en contra
de la Resolución N' 949 de fecha 16 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2020 se presenta el representante convencional de |BS SA e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 949 de fecha 16 de julio de 2020, dictada por
la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 15 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 14 de marzo de 2023, el representante convencional de fBS Sd expresó agravios. Esta

Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de

2023. -------

CONSIDERANDO:

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

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

registrada con el número 344831 en fecha 11 de abril de 2OlI a favor de POPAI SOCIEDAD ANONIMA;
Comentario: Que, ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la
imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro; por lo que de conformidad al articulo 6" de la Ley N"
1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante IBS S.A. y manifiesta: "La marca en virtud de la

cual fuera rechazada la presente solicitud fue registrada en forma no autorizada por la empresa POPAI S.A.

Cabe señalar que JBS S.A. es el verdadero dueño de la marca BORDON .../... la marca N" 344831 "BORDON",

de POPAI SOCIEDAD ANONIMA, por la cual se objetara y luego rechazara provisoriamente la presente
solicitud, ha expirado el ll/O4/2021 y no ha sido renovada".

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

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

vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 34483I de la marca "BORDON Y

ETIQUETA" a nombre de POPAI SOCIEDAD ANONIMA venció elULgll@, venciendo a su vez el plazo de

gracia, y Ia misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el del

delagravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida

registro de la marca "BORDON Y ETIQUETA", solicitada por )BS S.A.
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Resorución."1)-6 I 5
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'949 DE FECHA 16 DE IULIO DE 2020, DISTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE TVÍARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGÍSTRO DE LA I\,ÍARCA "BORDON Y
ETIQUE"IA',, CLASE 29, EXPEDIENIE N. 62207120t9 A NOMBRE DE JBS S¿" ---------

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

RESUELVE:

Art.le REVOCAR la Resolución N' 949 de fecha 16 de julio de 2020 dictada por la Dirección
de Marcas.

Art.2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca

"BORDON YffiQUETA', clase 29, Expediente No 6220712079. solicitada a nombre de

IBS S-A"

ArL 39 NOTIFÍQI.JESE. ----------
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Resorución..o§ $ 6
poR LA CUAL SE CONFTRMA LA RESOLUCIÓN N" 417 DE FECHA 05 DE JULIO DE2O23, DISIADA pOR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "LA ISABELLA CONGELADOS Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N" 2941512020, A
NOMBRE DE MARIA ISABEL GOROSTIAGA DE BURGOS. -..-.----...

Asunción, 19SIP 2021t

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de M. DIAS BRANCO

SA. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS contra la Resolución N' 417 de fecha 05 de julio de 2023,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha ll de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma M. DIAS
BRANCO S.A. NDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS e interpone recurso de apelación contra la

Resolución N' 417 de fecha 05 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----

Que, en fecha 04 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 23 de octubre de 2023, el representante convencional de M. DLAS BRANCO SA.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS expresó agravios; y en fecha 03 de abril de}o}4,fue contestada
la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 09 de abril de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la
marca LA ISABELLA CONGELADOS Y ETIQUETA, solicitada para amparar los servicios de la clase 43, en

base a la solicitud de registro de la marca "isabela" en la clase 30 .../... la solicitante ya tiene registrada a su
nombre la denominación "LA ISABELLA Y ETIQUETA en las c/ases 41, Registro N" 505186 y 43, bajo Registro
N' 505185, con lo que ya tiene un derecho adquirido .../... al dirimir las etiquetas en pugna, vemos que existe
suficiente diferencias entre las mismas ya que la solicitada es original y distintiva que le otorga la suficiente
carga diferencial con relación a la oponente .../... esta dirección concluye que la oposición presentada debe
ser declarada improcedente" ---------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "El hecho de que la marca LA
ISABELLA Y ETIQUETA, una variante de la marca pedida en autos, ya se encuentre registrada en nuestro
país en las clases 4l y 43 a favor de la Señora Maria Isabel Gorostiaga De Burgos no significa que exista una
pacífica coexistencia con la marca ISABELA Y ETIQUETA de mi mandante, pues este hecho no hace
desaparecer el elevado riesgo de confusión .../... las marcas enfrentadas no sólo poseen elementos similares,
sino que prácticamente la totalidad de la marca invocada como base de la oposición es reproducida en la

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

señalar que la marca de la oponente, no se encuentra registrada en nuestro país, siendo una marca
meramente en expectativa; sin embargo la marca LA ISABELLA, es una marca de servicios notoria en

nuestro pais .../... la marca de la adversa no es una marca notoria en Paraguay.../... LA ISABELLA es el propio

Que, corresponde a ésta Dirección resolver sobre la procedencia

tión GeneLal dc

nombre comercial de la empresa;
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Resoruciónll'_[6 g 6
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 417 DEFECHA 05 DE IULIO DE}OIS,DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE-DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "LA ISABELLá. CONGELADOS Y ETIQUE-IA',, CLASE 43, EXPEDIENTE N 294t512020, A
NOMBRE DE tvfARlA ISABEL GOROSTLAGA DE BURGOS. ------------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas LA ISABELLA CONGELADOS Y ETIQUE"IA
(solicitada) y ISABEI.A Y ETIQUETA (marca oponente), vemos que al iniciar el análisis de las
denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es

regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la
percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que
entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo ISABELA, no es menos cierto que mientras que
la oponente está compuesta únicamente por un vocablo, la solicitada se compone de tres vocablos, que en
su conjunto dejan una impresión fonética y visual diferente que aleja toda posibilidad de que exista una
confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las
mismas.----

IAISABELIá,CONGELADOSYETIQUE"IA (solicitada),y
ISABELAYETIQUEIA (oponente)

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente "ISABE[¿. Y ffiQUE"IA" registrada para productos de la clase 30'?a stas a]imenticias a base
de harina para consumo humano; bizcochos tostados; galletas; galletitas; harina de trigo; harina para
alimento; macarrones; pasta; panecillos; pan; tostadas; gofres; tortas; polvo para tortas; barras de cereal
altas en proteina; fideos comprendidos en la clase 30"; mientras que la marca en trámite de registro "LA
ISABELLA CONGEIADOS Y ETIQUETA" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 43
"servicios comprendidos en la clase internacional 43 tales como los servicios de restaurantes; servicios de
bebidas y comidas preparadas; servicios de cafercrtas; servicios de bares; de comida rápida; servicios de

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7" de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase,
sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida. De ello se colige que las
marcas en pugnare comparten la misma clase del nomenclador internacional y además la registrada abarca
un producto mientras que la solicitada abarca un servicio, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro de restauración y cafeterÍa
por parte de la solicitada y rubro de alimentos y pastelería por parte de la oponente). ------------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o signtficativa
magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un fondo blanco con la denominación "La
Isabella CONGELADOS" escritas en letras características, igualmente sobre la denominación se puede
observar la figura una lÍnea vertical ancha en cuyos extremos se observa dos lÍneas horizontales de menor
tamaño, dentro de un recuadro al rededor del cual se visualiza unas lineas ornamentales que simulan unas
enredaderas, mientras que la segunda (marca oponente) cuenta con un fondo con forma de ba
color rojo con la denominación "isabela" en letras minúsculas de color blanco. En síntesis, am

Pugna contienen elementos fuertes de fantasÍa y al compararlas en su conjunto son disÍmi

marca solicitada

-*e&*

HIH*4<F"

La Isabella
,(r)N(;til ..\tx )s-

Clr,.'t
) ir't :i,l ri Gcnerll'ntfnna.
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Resorucióno.'-0-6 g 6
poR LA cuAL sE coNFTRMA LA RESoLUcIóN N'417 DE FECHA 05 DE JULIo DEzozS,DIcrADA poR LA
nmrccróN DE ASUNToS MARCARIoS Lmclosos EN EL EXpEDIENTEDE SoLICITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA "LA ISABELLA CONGELADOS Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N" 294t512020, A
NOMBRE DE MARIA ISABEL GOROSTIAGA DE BURGOS. --.-..--..--

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la
titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada I¿, ISABELLA Y ETIQUETA, clase 43, Registro N'
505185. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una
denominación similar y en la misma clase 43, por Io que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la
protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-------------

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

ArLle

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 417 de fecha 05 de julio de2023 dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "l,A
ISABELLA CONGELADOS Y ETIQLJE"IA", clase 43, Acta N" 2941512020, solicitada a nombre
de MARIA ISABEL GOROSTIAGA DE BURGOS.- - - - - - - - - - - -

Art.3s NOflFÍQUESE por Cédula.
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Resorución..r0-6 E 7
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA PROVIDENCI,A DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2016, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PRANA', CLASE 05, E)PEDIENTE N" 6503212015, SOLICTTADA POR RAHUL SHARMA

esunción, .l 
-9 S[ir Z[JZ(

MSTO: El recurso de reposición y apelación en subsidio interpuesto por la representante
convencional del oponente CHRISTINE CHOACHUY, contra la providencia de fecha 13 de octubre de 2016

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

RE S ULTA:

Que, en fecha 19 de mayo de 2017 se presenta la representante del solicitante CHRISTINE CHOACHIIY
e interpone recurso de reposición y apelación en subsidio contra la providencia de fecha 13 de octubre de
2016.--------

Que, por proveído de fecha 27 de octubre de 2017 no se hace lugar al recurso de reposición y se

concedió la apelación interpuesta

Que, en fecha 29 de junio de 2018, el representante convencional de CHRISTINE CHOACHTIY expresó
agravios; y en fecha 07 de septiembre de 2021, fue acusada la rebeldía del representante convencional del
solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que
dejó de usar y se llamó autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, por providencia de fecha 13 de octubre de 2016, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
considera: "Téngase por presentado al recurrente, por reconocida su personerÍa en el carácter invocado y
por consütuido su domicilio en el lugar señalado. Téngase por contestada la oposición promovida por
CHRISTINE CHOACHUY contra la solicitud del registro de la marca PRANA, clase 05, en los términos del
escrito que antecede declarese la cuestión de puro derecho y llamase autos para resolver».-------------

Que, por providencia de fecha 27 de octubre de 2017, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
considera: "No hacer lugar en primer término a la Reposición solicitada contra la providencia de fecha 13 de
octubre de 2O16. Dicha conclusión se susfenfa por el hecho de que en el petitorio del escrito de oposición
de fecha 11 de diciembre de 2015, se observa que se ha solicitado dictar resolución. En segundo lugar, hacer
lugar a la apelación en subsidiou.-------------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "La citada providencia, por la cual se

llama autos para resolver dictada en fecha 13 de octubre de 2O16, debe ser revocada por no ajustarse a

derecho .../... la oposición promovida por mi mandante en los autos de referencia ha sido basada en la
existencia de registros extranjeros de la marca PRANIC HEALING en varios países del extranjero, siendo el
perÍodo probatorio el único momento procesal oportuno para demostrar la existencia de los citados
registros, se hace necesario que elA-quo ordene la apertura del mismo".

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

Que, haciendo un análisis del presente expediente, se puede constatar que el apelante ode
promover su oposición no solicitó la apertura del periodo probatorio:
trámites de rigor, dictar resolución haciendo lugar a la oposición

los
de

registro de la marca "PRANA" en clase S,Acta N" l565oj2 presentada
t, r,
ii ' l,i'
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Resolución.'S, ü 7
POR IA CUAL SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PRANA", CIASE 05, E)GEDIENTE N. ó5032/2015, SOLICITADA POR RA}IUL SHARMA

Que, esta Dirección considera que de conformidad con el Art. 249 del Código Procesal Civil:
"Incumbirá la carga de la prueba a la pafte que afrrme la existencia de un hecho controvertido o de un
precepto jurÍdico que el juez o tribunal no tengan el deber de conocer... ", la carga de la prueba recae sobre
el oponente y al no haber solicitado la apertura de la causa a prueba en el petitorio del escrito de oposición,
corresponde no hacer lugar al recurso de apelación planteado

Consecuentemente, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiendo
desaparecido el fundamento de la suspensión de los trámites de la oposición, ésta Dirección arriba a la
conclusión de que corresponde confirmar la providencia de fecha 13 de octubre de 2016 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos y ordenar la continuidad de los trámites en el expediente de
autos.

Art.le

Art.2o

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD II\¡DUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRil4AR la providencia de fecha 13 de octubre de 2016 dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos.--

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PRANA"
el

mencionado expediente a la Dirección de Asuntos Marcarios

cctor.;l G3nc
ción Gerir.r.¡l de.-

tK?,?r,,.,.,.
<S: rt iÁv

Expediente N' 65032/2015 solicitada por RAHUL SHARMA y en
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Resorución*" G fli tj {+

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 1058 DE FECHA 14 DE OCTI,JBRE DEhOLL,DISIADAPOR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SARA MIX Y ETIQUETA, C[¿,SE 31, EXPEDIENTE N. 0327U2022, SOLICnADO pOR

AGROFERTIL Sá" .--....--

Asunción, i g stP 'lfl,ztt

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AGROFERTIL SA
contra la Resolución N' 1058 de fecha 14 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liti giosos, yi - - - - - - - - - -- -

RESULTA:

Que, en fecha 04 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de AGROFERTIL
SA. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 1058 de fecha 14 de octubre de2022, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 18 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 23 de mayo de 2023, el representante convencional de AGROFERTIL SA. expresó
agravios; y en fecha 03 de julio de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos
para resolver en fecha 18 de julio de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "N analizar las marcas enfrentadas SARA MIX (solicitada) vs.

XHARA (marca oponente), se aprecia que son muy parecidas en el aspecto denominativo, en el primer
elemento tienen una pronunciación semejante SARA es similar a XHARA a nivel fonéüco .../... las marcas
enfrentadas pretenden identificar productos de clases relacionadas circunstancia que agrava la posibilidad
de confusión de marcas .../... esta dirección concluye que la oposición deducida debe ser declarada

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "Las marcas XHARA y la de mi
mandante SARA MIX no pueden ser confundidas, asociadas o relacionadas una con otra, ya que entre las
mismas existen notables diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas .../... el registro de marca de XHARA,
clase 01, comprende productos como: "Aceites como insumos para la industria cosmética y de alimentos,
como productos semielaborados, en el mismo se resalta su exclusiuidad en el rubro de los lácteos, mientras
que los productos comprendidos por la solicitud de mi mandante SARA MIX clase 3l son los siguientes
TODOS, siendo totalmente disÍmiles los productos ofrecidosu.--- - --- ---- --

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: "La marca
XHARA y SARA MIX, son visualmente considerablemente similares. A ello debemos agregar que el
complemento MIX no aporta ningún tipo de distintividad.../... la marca XHARA es de legitima propiedad de
mi mandante, INDÚSTRIAS XHARA LTDA. .../... el hecho de que la presente solicitud sea concedida a favor
de AGROFERTIL S.A. dañarÍa indefectiblemente el esfuerzo que ha hechgp¡pandante al
mercado su producto». ------------ ;,#-aft

el
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Resorución..06_9 I
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'1058 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE}OL2,DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "SARA MIX Y ETIQUETA" CLASE 31, EXPEDIENTE N" 0327U2022, SOLICTTADO POR

AGROFERTIL S.A

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

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

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

orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones anallzadas se comparte el vocablo ARA, no es

menos cierto que la solicitada cuenta con un radical disímil a la oponente y además incorpora elvocablo
MIX, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual diferente que ale;a toda posibilidad de que
exista una confusión entre dichas marcas.-----

SARAMD(YMQUETA
XHARA

(solicitada), y
(oponente)

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente "XHARA" registrada en la clase 29 cubre "Aceites como insumos para la industria
alimentaria; aceites para uso alimenticio"; mientras que la marca en trámite de registro "SARA MIX Y
ETIQUEIA" solicita cobertura para productos de la gl¿ggll'?ro ductos agricolas, granos y semillas en bruto
y sin procesar". --------

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7' de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase,
sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la
marca oponente al no tener registrada la marca "XHARA" en la clase 31, clase donde se pretende registrar la
marca solicitada "SARA MIX Y ETIQUETA". De ello se colige que las marcas en pugna ¡q comparten la
misma clase del nomenclador internacional, pudiendo eventualmente coexistir pacÍficamente en el seno
consumrdor, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro de productos agrícolas por parte de la
solicitada y rubro de alimentos por parte de la oponente). --------

Que, mientras que la marca oponente es una marca denomrnativa, la marca solicitada cuenta con una
etiqueta diferenciadora con un fondo blanco con la denominación "Sara" en letras cursivas de color blanco
y debajo la palabra mix letras de color blanco, sobre la forma de una bandera de color verde, la cual en
conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el
seno del público consumidor: ------------

marca oponente

denominativa

marca solicitada

@
las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta iba a la
viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto,

Que, en base a
conclusión de que es

ffiiot+'t'r

il-laucrl§p¡¡réla Cristaldo
¡rlrr-ilrjr1 (jeneril Inlennz
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Resolución recurrida.
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Resorución..I)O I I
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' IO58 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEhOLL,DISTADA POR
LA DIRECCTÓN Og ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI,JD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SARA MIX Y ETIQUETA" CLASE 31, EXPEDIENTE N" 0327U2022, SOLICITADO pOR

AGROFERTIL SA ---- -..--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTR1AL

RESUELVE:

Art.le

Art.2e

REVOCAR la Resolución N' iO58 de fecha 14 de octubre de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SARA

MIX Y ETIQUETA", clase 31, Acta N" 0327U2022, solicrtada a nombre de la firma
AGROFERTIL SA

AIt.39 NOTIFÍQUESE por Cédu]a.

r -.. "... uL¡r¡.¿{ ¡¡ltut)níl
l üci'iriC Ce prr.i;i:il:,1 L¡Justria
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Resoruciónt"06 I I
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'1056 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEhO}¿,DICIADA POR
I.A. DIRECCTÓN OE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL DPEDIENTE DE SOLICITI,JD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SARA MIX Y ETIQUE*IA',, CLASE 01, EXPEDIENTE N. 03269/2022, SOLICTTADO pOR

AGROFERTILS.A"

Asunción, 1 g sEP ?lzt+

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AGROFERTIL SA.
contra la Resolución N" 1056 de fecha 14 de octubre de 2022, dictada por Ia Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 04 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de AGROFERTIL
S.A e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 1056 de fecha 14 de octubre de2022, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 18 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 23 de mayo de 2023, el representante convencional de AGROFERTIL S.A expresó
agravios; y en fecha 03 de julio de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos
para resolver en fecha 18 de julio de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera 'N analizar las marcas enfrentadas SAR4 MIX (solicitada) vs.

XHARA (marca oponente), se aprecia que son muy parecidas en el aspecto denominativo, en el primer
elemento tienen una pronunciación semejante SARA es similar a XHARA a nivel fonético .../... las marcas
enfrentadas pretenden idenüficar productos de clases relacionadas circunstancia que agrava la posibilidad
de confusión de marcas .../... esta dirección concluye que la oposición deducida debe ser declarada

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "Las marcas XHARA y la de mi
mandante SARA MIX no pueden ser confitndidas, asociadas o relacionadas una con otra, ya que entre las
mismas existen notables diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas .../... el registro de marca de XHARA,
clase 01, comprende productos como: "Aceites como insumos para la industria cosmética y de alimentos,
como productos semielaborados, en el mismo se resalta su exclusividad en el rubro de los lácteos, mientras
que los productos comprendidos por la solicitud de mi mandante SARA MIX clase Ol son los siguientes
TODOS, siendo totalmente disímiles los productos ofrecidosil.- - ----- --- -- -

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: "La marca
XHARA y SARA MIX, son visualmente considerablemente similares. A ello debemos agrcgar que el
complemento MIX no aporta ningún tipo de distintividad .../... la marca XHARA es de legÍtima propiedad de
mi mandante, INDÚSTRIAS XHARA LTDA. .../... el hecho de que la presente solicitud sea concedida a favor
de AGROFERTIL S.A. dañaria indefectiblemente el esfiterzo que ha hecho mi mandante al posicionar en el
mercado su producto ». 

- - - - - - - - - - - -

Que, corresponde a ésta Dirección resolver sobre la procedenci+allQ3el
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Resorución.._016 I I
POR LA CUAL SE REVOCA I..A. RESOLUCIÓN N" 1056 DE FECHA T4 DE OCTUBRE DE}OLL,DISTADA POR

LA DIREcctóN orRsuNTos MARCARIoS Lmclosos, EN ELExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGrsrRo
DE LA MARCA "SARA MIx Y ETIQUETA',, CLASE 01, EXPEDIENTE N" 0326812022, SOLICmADO pOR

AGROFERTIL S.A

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

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

orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo ARA, no es

menos cierto que la solicitada cuenta con un radical disímil a la oponente y además incorpora el vocablo
MIX, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual diferente que aleja toda posibilidad de que
exista una confusión entre dichas marcas.-----

Que, mientras que la marca oponente es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una
etiqueta diferenciadora con un fondo blanco con la denominación "Sara" en letras cursivas de color blanco
y debajo la palabra mix letras de color blanco, sobre la forma de una bandera de color verde, la cual en
conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el

seno del público consumidor: -----------

marca oponente

denominativa

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

SARA MD(YETIQI,JETA
XHARA

ArL ls

Art.2e

(solicitada), y
(oponente)

REVOCAR la Resolución N' 1056 de fecha 14 de octubre de 2022 dictada por la
Drrección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SARA
MIX Y ffiQUETA", clase 0I, Acta N" 03268/2022, solicitada a nombre de la firma
AGROFERTIL SA

Claudia Pa

AIu 3e
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Resolución.'-0J Ü
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 1060 DE FECHA 14 DE OCTI.JBRE DEaOLL,DISIADA POR
LA DIRECCIÓN OE ESUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SARA MIX Y ETIQUETA", CLA.SE 30, EXPEDIENTE N" 0327012022, SOLICmADO pOR

AGROFERTIL Sá" ------- --

Asunción, 1 g SIP 2021+

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AGROFERTIL SA.
contra la Resolución N' 1060 de fecha 14 de octubre de2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; - - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 04 de noviembre de 2O22 se presenta el representante convencional de AGROFERTIL
SA e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' l0ó0 de fecha 14 de octubre de 2022, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 18 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 23 de mayo de 2023, el representante convencional de AGROFERTIL SA expresó
agravios; y en fecha 03 de julio de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos
para resolver en fecha 18 de julio de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "Al analizar las marcas enfrentadas S,4RA MIX (solicitada) vs.

XHARA (marca oponente), se aprecia que son muy parecidas en el aspecto denominaüvo, en el primer
elemento tienen una pronunciación semejante SARA es similar a XHARA a nivel fonéüco .../... las marcas
enfrentadas pretenden identificar productos de clases relacionadas circunstancia que agrava la posibilidad
de confusión de marcas .../... esta dirección concluye que la oposición deducida debe ser declarada
procedente ».- 

- - - - - - - - - - - -

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "las marcas XHARA y la de mi
mandante SARA MIX no pueden ser confundidas, asociadas o relacionadas una con otra, ya que entre las
mismas existen notables diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas .../... el registro de marca de XHARA,
clase 01, comprende productos como: "Aceites como insumos para la industria cosmética y de alimentos,
como productos semielaborados, en el mismo se resalta su exclusividad en el rubro de los lácteos, mientras
que los productos comprendidos por la solicitud de mi mandante SARA MIX clase j0 son los siguientes
TODOS, siendo totalmente disÍmiles los productos ofrecidos». - - - - - - - -- - - - -

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: "La marca
XHARA y SARA MIX, son visualmente considerablemente similares. A ello debemos agregar que el
complemento MIX no aporta ningún tipo de distintividad .../... la marca XHARA es de legÍtima propiedad de
mi mandante, INDÚSTRIAS XHARA LTDA. .../... el hecho de que la presente solicitud sea concedida a favor
de AGROFERTIL S.A. dañarÍa indefectiblemente el esfuerzo que ha hecho mi mandante al posicionar en el
mercado su producto". --- - ---- ---- -

Cristeldo
¡:r Gcne/hl Inlcnna

Que, corresponde a ésta Dirección

J i: PropieCrd Indusuial
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Resorución.'O] 0 0
POR LA CUAL SE REVOCA LA R.ESOLUCIÓN N" 1060 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEaOLL,DICTADA POR

LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE L-A. MARCA "SARA MIX Y mQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N'03270/2022, SOLICITADO pOR

AGROFERTIL SA --.----.-

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

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

orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparle el vocablo ARA, no es

menos cierto que la solicrtada cuenta con un radical disímil a la oponente y además inco¡pora el vocablo
MIX, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual diferente que aleja toda posibilidad de que
exista una confi.rsión entre dichas marcas.-----

SARAMD(YMQUETA
XHARA

(solicitada), y
(oponente)

marca oponente

REVOCAR la Resolución N' 1060 de fecha 14 de octubre de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SARA
MIX Y ETIQUETA", clase 30, Acta N' 03270/2022, solicitada a nombre de la firma
AGROFERTIL S-A.

Que, mientras que la marca oponente es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una
etiqueta diferenciadora con un fondo blanco con la denominación "Sara" en letras cursivas de color blanco
y debajo la palabra mix letras de color blanco, sobre la forma de una bandera de color verde, la cual en
conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el
seno del público consumidor: ------------

marca solicitada

@
denominaüva

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la
conclusión de que es viable la coeistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde revocar la
Resolución recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I-A. PROPIEDAD INDUSTR1AL

RESUELVE:

ArL ls

ArL 2e

ArL 3e

n (ieirtr¿l dc Propiedad indusuial
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ResoruciónN' 07 0 1

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" IO59 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEhO¿¿,DISTADAPOR
I.A, DIRECCTÓTI PN ESU¡TTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SARA MIX Y ETIQUETA.',, CLASE 35, H(PEDIENTE N" 0327212022, SOLICIADO pOR

AGROFERTIL Sá" -...----.

Asunción,
1 g SIP 2021t

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AGROFERTIL SA
contra la Resolución N" 1059 de fecha 14 de octubre de2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; - - -- - -- - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 04 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de AGROFERTIL
S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 1059 de fecha 14 de octubre de 2022, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 18 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 23 de mayo de 2023, el representante convencional de AGROFERTIL SA expresó
agravios; y en fecha 03 de julio de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos
para resolver en fecha l8 de julio de2023.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "N analizar las marcas enfrentadas SARA MIX (solicitada) vs.

XHARA (marca oponente), se aprecia que son muy parecidas en el aspecto denominativo, en el pnmer
elemento tienen una pronunciación semejante SARA es similar a XHARA a nivel fonéüco .../... las marcas
enfrentadas pretenden identificar productos de clases relacionadas circunstancia que agrava la posibilidad
de confusión de marcas .../... esta dirección concluye que la oposición deducida debe ser declarada

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "Ias marcas XHARA y la de mi
mandante SARA MIX no pueden ser confundidas, asociadas o relacionadas una con otra, ya que entre las
mismas existen notables diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas .../... el registro de marca de XHARA,
clase 01, comprende productos coma: "Aceites como insumos para la industria cosmética y de alimentos,
como productos semielaborados, en el mismo se resalta su exclusividad en el rubro de los lácteos, mientras
que los productos comprendidos por la solicitud de mi mandante SARA MIX clase 35 son los siguientes
Gestión de negocios comerciales, administración comercial, comercialización de productos elaborados a

base de almidón de maí2, almidón para uso alimenticio, productos agrÍcolas, granos y semillas sin procesar,
siendo totalmente disímiles los servicios ofrecidos".-

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: "La marca
XHARA y SARA MIX, son visualmente considerablemente similares. A ello debemos agregar que el
complemento MIX no aporta ningún tipo de distintividad .../... la marca XHARA es de legitima propiedad de
mi mandante, INDÚSTRIAS XHARA LTDA. .../... el hecho de que la presente solicitud sea concedida a favor
de AGROFERTIL S.A. dañaria indefectiblemente el esfuerzo que ha hecho mi mandante al posicionar en el
merc ado su producto». - - - - - - - - - - - -

Que, corresponde a ésta Dirección resolver sobre la TCCUISO
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Resorución..I7 0 1
POR I*A CUAL SE REVOCA I..A. RESOLUCIÓN N'1059 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE2O22, DICIADA POR

LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "SARA MIX Y MQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 0327212022, SOLICMADO POR

AGROFERTIL S3"

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

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

orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo ARA, no es

menos cierto que la solicitada cuenta con un radical disímil a la oponente y además incorpora el vocablo
MIX, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual diferente que aleja toda posibilidad de que
efsta una confusión entre dichas marcas.-----

SARAMD(YETIQUETA (solicitada),y
)G{ARAYETIQUETA (oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa
magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo
blanco con la denominación "Sara" en letras cursivas de color blanco y debajo la palabra mix letras de color
blanco, sobre la forma de una bandera de color verde, mientras que la segunda (marca oponente) cuenta
con un fondo blanco con la denominación "XHARA" en letras mayúsculas de color negro con un circulos
que contiene figuras geométricas del lado izquierdo de la denominación, siendo mayores las diferencias
que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo.

marca oPonente

@ XNARA

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTR1AL

RESUELVE:

marca solicitada

@

Art.le

ArL 2e

REVOCAR la Resolución N' 1059 de fecha 14 de octubre de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SARA

MIX Y ETIQUE"IA", clase 35, Acta N" 0321212022, solicitada a nombre de la firma
AGROFERTIL SA ---.-.---

ta\.
iil.

,tl

,-

Art.3e

. -,rl
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Resorución..1)Z 0 2
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1057 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE}OL¿,DISTADA POR
I.á, DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SARA MIX Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 0326912022, SOLICTTADO pOR

AGROFERTIL SA -..-.-- --

Asunción, 1 g stP 2l,2t+

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AGROFERTIL SA.
contra la Resolución N' 1057 de fecha 14 de octubre de2O22, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; - - - - - -- - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 04 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de AGROFERTIL
S.A e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 1057 de fecha 14 de octubre de2022, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 18 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 23 de mayo de 2023, el representante convencional de AGROFERTIL SA. expresó
agravios; y en fecha 03 de julio de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos
para resolver en fecha 18 de julio de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "N analizar las marcas enfrentadas SARA MIX (solicitada) vs.

XHARA (marca oponente), se aprecia que son muy parecidas en el aspecto denominaüvo, en el primer
elemento tienen una pronunciación semejante SARA es similar a XHARA a nivel fonéüco .../... las marcas
enfrentadas pretenden identificar productos de clases relacionadas circunstancia que agrava la posibilidad
de confusión de marcas .../... esta dirección concluye que la oposición deducida debe ser declarada
pro c ed ente u.- 

- - - - - - - - - - - -

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "las marcas XHARA y la de mi
mandante SARA MIX no pueden ser confitndidas, asociadas o relacionadas una con otra, ya que entre las
mismas existen notables diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas .../... el registro de marca de XHARA,
clase 01, comprende productos como: "Aceites como insumos para la industria cosmética y de alimentos,
como productos semielaborados, en el mismo se resalta su exclusividad en el rubro de los lácteos, mientras
que los productos comprendidos por la solicitud de mi mandante SARA MIX clase 05 son los siguientes

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: "La marca
XHARA y SARA MIX, son visualmente considerablemente similares. A ello debemos agregar que el
complemento MIX no aporta ningún tipo de distintividad .../... la marca XHARA es de legÍtima propiedad de
mi mandante, INDÚSTRIAS XHARA LTDA. .../... el hecho de que la presente solicitud sea concedida a favor
de AGROFERTIL S.A. dañaría indefectiblemente el esfuerzo que ha hecho mi mandante al posicionar en el

Que, corresponde a ésta Dirección resolver sobre la procedencia o no--&
¡f'4{i'I''nn'" "
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Resorución.'jJ 0 2
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' IO57 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEaOL1,DICTADA POR

I.A DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE L-A. MARCA "SARA MIX Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE ñ" 0326912022, SOLICTTADO POR

AGROFERTIL SA -------..

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

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

orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo ARA, no es

menos cierto que la solicitada cuenta con un radical disímil a la oponente y además incorpora elvocablo
MIX, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual diferente que aleja toda posibilidad de que
exista una confusión entre dichas marcas.-----

SARAMIXYETIQUETA (solicitada),y
)GIARAYETIQUE"IA (oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa
magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo
blanco con la denominación "Sara" en letras cursivas de color blanco y debajo la palabra mix letras de color
blanco, sobre Ia forma de una bandera de color verde, mientras que la segunda (marca oponente) cuenta
con un fondo blanco con la denominación "XHARA" en letras mayúsculas de color negro con un circulos
que contiene figuras geométricas del lado izquierdo de la denomrnación, siendo mayores las diferencias
que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo.

marca oponente

@ XNARA

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

mÍrca solicitada

@

Aft.IE

ArL 2e

REVOCAR la Resolución N" 1057 de fecha 14 de octubre de 2022 dictada por Ia

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SARA
MIX Y ffiQUETA.', clase 05, Acta N' 0326912022, solicitada a nombre de la firma

irectora General I

ArL39 NOTIFÍQUESEpoTCédula.--..-

5n Ge:reiil de Prciried
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Resorución..!/ 0 J
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.Á, RESOLUCIÓN N' 347 DE FECFI,A 25 DE MAYO DEaO}L,DISIADA POR I-A
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA 'MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y ETIQIJETA:', CLASE 34, EXPEDIENTE N.
60362 I 2Or9, SOLICnADA pOR 

I.S.S. TOBACCO LrD. - - - - - -- -

Asunción, 20SIP 2|,ZL

VISTO: El Recurso de Apelación interpuesto por el representante convencional de PHILIP MORRIS
BRANDS SARL en contra de la Resolución N' 347 de fecha 25 de mayo de 2022, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Liti giosos, y;- - - - - -- - ----

RE S U LTA:

Que, en fecha 06 de junio de 2022 el representante convencional de PHILIP MORRIS BMNDS SARL
interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' 347 de fecha 25 de mayo deZOll,dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 05 de setiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 20 de setiembre de 2022, el representante convencional de PHILIP MORRIS BRANDS
SARL expresó agravios; dictándose en fecha I0 de enero de 2023 la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de
l"y.---------

Que, en fecha 27 de abril de2023, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de
la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaÍdo el derecho que dejó de usar y se llamó
autos para resolver en fecha 26 de mayo de2023.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, entre MANCHESTER HQ HOUSE OF

QUALITY Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. MALBORO y Etiqueta (marca registrada), nos damos cuenta de
que existen elementos diferenciadores suficientes entre las marcas en pugna, por lo que podemos apreciar,
no se encuadra dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley de Marcas Ne 1294/98. Que st
bien es cierto que las marcas enfrentadas contienen ciertas similitudes entre si, pero es criterio de esta
Dirección que no existen causales para impedir que la marca solicitada sea registrada a favor del
peücionante, ya que podria darse una coexistencia pacífico.Que, en concordancia con el Dictamen Ne 152

de fecha 18 de mayo de 2022 de la jefatura de primera sala emitida por la Abg. Lilian Ortí2. La marca
presentada, reúne los elementos distintivos propios, que la hacen un signo registrable, puesto que no
existirá posibilidad de confusión en el público consumidor, por ello declara procedente la oposición
presentada. (...) ------ --

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, y manifiesta: "(...) Habiendo quedado establecido
que la parte frgurativa de la marca Manchester Llnited Kingdom House of Quality es la que asume el papel
principal, cabe destacar que dicha parte corresponde a la burda imitación de la parte figurativa de las
enorrnemente reconocidas marcas MARLBORO Y ETIQUETA de mi mandante. En efecto,la parte figurativa
de las marcas enfrentadas presentan una visión extremadamente similar y, por ende, muy confundible
TipografÍa: Todas ellas utilizan una misma tipografia, con los serif en los remates de cada letra,
ligeramente alargadas y ubicadas de lado a lado. Disposición de la denominación:Ambas

Al¡s. Cli:'¡i
poseen prácticamente una misma ubicación; media inferior, en la denominación pedida e
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Resorución."$} 0 5
POR LA CUAL SE CONFTRMA LA RESOLUCIÓN N' 347 DE FECHA 25 DE MAYO DE}OLL,DISTADA POR I..A,

DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
I.A MARCA "MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N'
60362 I 2Ot9, SOLICITADA POR I.S.S. TOBACCO LID. - -- - - - - -

marcas base de la oposición.../... En resumidas cuentas, las marcas enfrentadas presentan una visión de
conjunto extremadamente similar y por ende, sumamente confundible, dejando en la retina del
consumidor, ante una rápida mirada,la impresión de que se trata de una misma marca o de una familia de
marcas de propiedad de mi mandante, produciéndose así una asociación indeseable (...)".-------'

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

interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y
ETIQUETA" (solicitada en clase 34) y "MARLBORO Y ETIQUETA" Registros Ne 544836, Ns512749 y No 430556

(oponentes de la clase 34).---------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre las marcas oponentes "MARLBORO Y
ETIQUETA'y la solicitud de registro de la marca "MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY", se evidencia

que en la denominación cuyo registro se solicita es notablemente disÍmil a las registradas, ya que la marca

solicitada se compone de cuatro vocablos y una preposición mientras que las oponentes constan de un solo

vocablo, siendo similar únicamente la sílaba MA, lo cual no necesariamente causará confusión en el seno

del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otras, dejando una impresión

fonética, gramatical y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre
dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----

(marca solicitante), y
MABLBO,RO. (marcas oponentes)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existen similitudes entre las mismas, la etiqueta de Ia marca solicitada se encuentra
descripta como: "El logo comprende la denominación Manchester. En el fondo se observa dos dibujos de

unicornios y entre los mismos se encuentran las letras HQ y la frase House of Quality. Todo se encuentra
sobre un fondo de tonalidades grises" mientras que las oponentes tienen en la descripción de sus

distintivos expresado lo siguiente: "Escudos con tenantes" y "Lineas o bandas formando ángulo". Siendo asÍ,

la solicitada cuenta con elementos que lo vuelven distinguibles, las figuras en sí difieren totalmente una de

la otra, mientras que Ia solicitante utiliza una figura en forma de escudo en el que se encuentran escritas las

letras «HQ» sostenidas por dos unicornios. Las marcas oponentes en cambio, posee ldico
que representa dos leones rampantes que sostienen un medallón que contienen
corona en la parte superior, como se puede apreciar a continuación.----------
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 347 DE FECI{A 25 DE MAYO DEIOIL,DICIADAPORLA
DIRECCIÓNDEASUNTOS T4ARCARIOS LMGIOSoS, ENELEXPEDTENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA 'MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA", CLASE 34, H(PEDIENTE N'
603 62 I 2079, SOLICnADA pOR 

I.S.S. TOBACCO UtD. - - -- - ---

marca solicitada marcas oponentes

tnr

ilarlhuru \hrrll,,,,',, Marl[oro

Que, en sÍntesis, tanto las marcas oponentes como la solicitada, contienen elementos diferenciadores
y al compararlas en su conlunfo, son disÍmiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de
comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacÍficamente en el seno consumidor. Al respecto, esta
Dirección considera oportuno mencionar que es el conjunto de las marcas lo que debe ser analizado y se ha
comprobado que no existe confundibilidad entre las marcas en pugna tras realizar el análisis de esta
manera.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con caracterÍsticas
propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo expuesto, corresponde confirmar Ia Resolución recurrida. ---------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINADE IA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArLle

Ar[ 2s

CONFIRMAR la Resolución N' 347 de fecha 25 de mayo de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de Ia solicitud de registro de la marca
"I{ANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y ETIQUET¡r, clase 34, Expediente No

6036212019, solicitada a nombre de f.s.s. Tobacco Ltd. -----_:<

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

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
L)irtll :t : Ccncrrl ln¡cnne

Dir,-:::Lti,t üciii:i tl: Pmi:ic':lad In<iusuial
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Resorución..I)7 A 4
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'705 DE FECHA 26DE SETIEMBRE DEaO}3,DISIADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS IUARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LAMARCA'MANCHESTERHQ HOUSE OF QUALMYYETIQTJE"IA', CLASE 35, EXPEDIENTE
N" 28814/2022, SOLICIADAPORI.S.S. TOBACCO UID. --------

Asunción, 2 0 sEP 2021

MSTO: El Recurso de Apelación interpuesto por el representante convencional de PHILIP MORRIS
BRANDS SARL en contra de la Resolución N'705 de fecha 26 de setiembre de2023, dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos, y : - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 05 de octubre de 2023 el representante convencional de PHILIP MORRIS BRANDS
SARL interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N" 705 de fecha 26 de setiembre de 2023,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 26 de febrero de 2024 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 08 de abril de 2O24, el representante convencional de PHILIP MORRIS BRANDS SARL
expresó agravios; en fecha 14 de junio de 2024, el representante convencional de !.S.S. TOBACCO UID.
contestó la expresión de agravios

Que, esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
20 de junio de2024.

CONSIDERANDO:

Que, Ia mencionada Resolución considera que: "(...) Que, al realizar el cotejo de las marcas
MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. MALBORO y Etiqueta (marca
base de oposición), en conjunto es posible notar que entre las mismas existen diferencias en los aspectos
visual y fonéüco, si bie comparten el mismo radical MA en su conjunto son plenamente diferenciales,
disimiles y no dejan el mismo recuerdo, por lo que una confusión entre las mismas queda descartado.Que,
luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa , esta Dirección considera que las maÍcas en
pugna pueden coexistir pacÍficamente: la marca solicitada MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y
ETIQUETA y la marca base de oposición MARLBORO Y ETIQUEM, üene elementos que las hacen
diferentes, entre ellos el logo, al visualizar los colores, tipografía u otros aspectos gráfrcos que hacen que la
etiqueta sea única y haga diferencia con la marca del oponente con lo cual se elimina el riesgo de
confusión. con esto podemos comprobar que las marcas poseen suficiente distintividad de manera a evitar
confusión o asociación

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, y manifiesta: "(...) Las palabras colocadas en la
marca peücionada a continuación del vocablo MANCHESTER corresponden a vocablos cuyo empleo no
aporta distintividad ni originalidad a la marca que los emplee debido a que HOUSE es la traducción de la
palabra CASA, designación de uso común por estar presente en numerosas marcas concedidas a nombre de
distintos propietarios, en tanto que QUALITY es la traducción de la palabra CALIDAD, significado
totalmente deducible, la cual corresponde a una designación descriptiva, siendo el signo HQ la mera
combinación de las siglas de House y Quality. No obstante la palabra MANCHESIER es la protagónica
dentro de la denominación pedida, es la parte frgurativa que acompaña a la marca MAt
HOUSE OF QUALITY Ia que asume el papel principal y preponderante, al punto de reunir

¡ I\i,

.DirecciLin (ieler :picdad Inciusuia]
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Resorución."1)7 0 4
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 705 DE FECHA 26DE SETIEMBRE DE2023, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE I¿, MARCA 'MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA , CLASE 35, EXPEDIENTE
N' 28814/2022, SOLICITADA POR J.S.S. TOBACCO LTD. - - - - - - - -

toda la atención que deberia mantener el signo completo (denominación+parte figurativa), siendo dicha
parte la primeramente aprehendida por el consumidor, quedando grabado en s¿J mente y recuerdo. Asi
puestas las cosas, cabe destacar que la parte figurativa de la solicitud de registro de la marca MANCHESTER
HQ HOUSE OF QUALITY corresponde a la burda imitación de la parte figurativa de las enormemente
reconocidas y prestigiosas marcas MARLBORO Y ETIQUEM de mi mandante(...)".

Que, contesta la expresión de agravios la solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Como la

Señora Directora podrá notar las marcas contrastadas efectivamente cuentan con diferencias signifrcativas,
tanto gráficas como fonéticas, con lo cual se anula toda posibilidad de confusión o asociación entre ellas, lo
que resulta decisivo para la posibilidad de convivencia pacÍfica tanto a nivel registral como en el mercado.
Además, las etiquetas caracterÍsticas de ambas marcas, las alejan definitivamente de cualquier riesgo de
asociación o confusión. De hecho, asi lo ha correctamente considerado la Señora Directora, en la
Resolución hoy recurrida .../... entre las marcas contrastadas no existe similitud alguna y menos aún, la
similitud confusionista necesaria para impedir el registro de una marca. El hoy recurrente ni siquiera posee
una "familia de marcas", como para alegar la supuesta ASOCIACIÓN con la marca base de la oposición (...)".-

Que, entonces corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "MANCI'IESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y
ETIQUETA' (solicitada en clase 35) y "MARLBORO Y ffiQUETA" Registros Ne 544836, Ne512749 y Ne 430556

(oponentes de la clase 34).---------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre las marcas oponentes "MARLBORO Y
EflQUEIA" y la solicitud de registro de la marca "MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITYY ETIQUETA", se

evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita es notablemente disÍmil a las registradas, ya que
la marca solicitada se compone de cuatro vocablos y una preposición mientras que las oponentes constan
de un solo vocablo, siendo similar únicamente la sílaba MA, lo cual no necesariamente causará confusión
en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otras, dejando una
impresión fonética, gramatical y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión
entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las

mismas:----

(marca solicitante), y
MARIEOBa (marcas oponentes)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existen similitudes entre las mismas, la etiqueta de la marca solicitada se encuentra
descripta como: "El logo comprende la denominación Manchester. En el fondo se observa dos dibujos de
unicomios y entre los mismos se encuentran las letras HQ y la frase House of Quality. Todo se encuentra
sobre un fondo de tonalidades grises" mientras que las oponentes tienen en la descripción de sus

distintivos expresado lo siguiente "Escudos con tenantes" y "LÍneas o bandas formando ángulo".Siendo así,

la solicitada cuenta con elementos que lo vuelven distinguibles, las figuras en sí difieren totalmente una de

la otra, mientras que la solicitante utiliza una figura en forma de escudo en el que se encuentran escritas las

letras «HQ» sostenidas por dos unicornios. La marca oponente en cambio, posee u
«PM», q

' JHlit.."""'tencrrl latc nn'

rp*í,'-".'rtij,"ttJdePropicthdincic:':r:J

representa dos leones rampantes que sostienen un medallón que con
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Resolución.'$:-';3,,4

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 705 DE FECHA 26 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LmGIoSos, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA'MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITYY ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE
N' 28814/2022, SOLICTTADA pOR 

J.S.S. TOBACCO UrD. - ------ -

representan Philip Morris Group más una corona en la parte superror, como se puede apreciar a

continuación. - -- - - - - - - - --

marca solicitada

I{nrlhrlrrl illarl[oro

Que, en síntesis, tanto las marcas oponentes como la solicitada, contienen elementos diferenciadores
y al compararlas en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de
comparación, pudiendo eventualmente coexisür pacíficamente en el seno consumidor. Al respecto, esta
Dirección considera oportuno mencionar que es el conjunto de las marcas lo que debe ser analizado y se ha
comprobado que no existe confundibilidad entre las marcas en pugna tras realizar el análisis de esta
manera.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características
propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre Ias marcas en pugna. Conforme a lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ---------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolución N' 705 de fecha 26 de septiembre de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA', clase 35, Expediente No

il ,: I '-

Éi,lr it " , ','

'W, \,,.,!,*.

Rg,*

marcas oponentes

ArL 3S NOTIFÍQUESE por Cédula.

Drre¡: n Gcuci'J de Prtrpiedad lnciustrial

,-_ffi

2887412022, solicitada a nombre de f.s.s. Tobacco Ltd.

¡,Lr. r 
=, r^ F. r 
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ResoluciónN

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" I.897 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE}O}O,DICTADA
POR I.á. DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA IVÍARCA
"REFIBRA", CLASE 23, DGEDIENTE N'06567/2020,ANOMBRE DE LENZINGAKTIENGESELI-SCHAFT. -.----

Asunción,
2 3 SIir l¿lu,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LENZING
AKTIENGESELI-SCI{FT. en contra de la Resolución N' 1.897 de fecha 17 de diciembre de 2020, dictada por Ia

Dirección de Marcas, yi ------------

RESULTA:

Que, en fecha 12 de abril de 2021 se presenta el representante convencional de LENZING
AKTIENGESELISCHFT. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 1.897 de fecha 17

de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 24 de mayo de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 03 de sepüembre de 2021, el representante convencional de LENZING
AKTIENGESELI^SCHFT. expresó agravios; Esta Dirección üene por contestada la expresión de agravios y
llama autos para resolver en fecha 20 de septiembre de ?OZL --------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca
"REFIBRA" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 23. Que habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden consütuir marcas: "Art. 2 Inc. e) ...

los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o
servicio de que se trate, o que pueda seruir en el comercio para calificar o describir ilguna caracterísüca del
producto o servicio", La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los
productos que desea proteger.- En consecuencia no ha lugar a lo solicitado." ------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(...) "En el presente caso con
"REFIBRA" para la Clase 23 estamos frente a una marca sugesüva, que son signos que sugieren o evocan de
manera indirecta alguna idea acerca de las caracterisücas o propiedades de los productos o servicios que
pretenden distinsuir, sin lleear a describirlos. Éstas susieren en el consumidor o en el usuario ciertas
caracteristicas, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiendole hacer uso de la imaginación y del
entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.../...mi mandante LENZING
AKTIENGESELLSCHAFT ha formado en Paraguay una familia de marcas, con la denominación "REFIBRA"

como parte principal de la identidad.../...Mi mandante, la firma LENZING AKTIENGESELLSCHAFT ha
formado en Paraguay una familia de marcas, con la denominación "REFIBRA" como parte principal de la
identidad.../... U¡ mandante, la firma LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, es una empresa global que posee 83
años de historia e innovación y se ha convertido en un líder mundial en tecnología.

5

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o nodel-recurso i
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Resotución*"O: 'i} ffi
POR I.A CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N" I.897 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEaO2O,DICTADA
POR I.A DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIEN'IE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"REFIBRA', CLASE 23, EXPEDIENTE N' 06567/2020, A NOMBR.E DE LENZING AKNENGESELLSCHAFT. ------

Que, tal como lo expresa elArt. I de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constltuir una marca.

Que, se agravia la apelante y expresa que la firma LENZING AKTIENGESELLSCHAFT posee el registro

de la marca "REFIBRA" en varios paÍses del mundo. Asimismo, dice que la denominación cuyo registro se

solicita consütuye una palabra de fantasía, cuyo significado no existe en el diccionario y aunque es

evocativa, no resulta genénca ni descriptiva ya que no es un producto o adjetivo.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "REFIBRA" resulta genérica para

los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la
designación usual de los productos que desea proteger. El Dr. Otamendi, respecto a las designaciones

genéricas, expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la
categorÍa, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto." En ese sentido, tenemos que la marca

solicitante fue presentada para cubrir los siguientes productos de la clase 23 tales como: "Hilos e hilados;
Hilo de angora; catetes de hilo; carretes de hilado; Ngodón hilado; Hilo de algodón; Hilos de felpilla;Hilo
de seda de la variedad dupioni; Hilados elásticos; Hilos e hilados elásticos para uso texül; Hebras de
algodón hilado; Hilados para uso textil; Filamentos textiles [hilos]; Hilos; Hilos de angora para uso textil;
Hilo de algodón residual; Hilos preorientados de poliéster; Hilo de seda salvaje; Hilos para tejer; Hilos para
uso doméstico; Hilados para aplicaciones textiles; Hilo e hilados mezclado a base de ilgodón; Hilos e
hilados de residuos desengrasados; Hilo e hilado mezclado a base de cáñamo; Hilo e hilado mezclado a base
de seda; Hilo e hilado mezclado a base de lana; Hilos e hilados para uso textil; Hilos para vender en forma de
kit; Uilos e hilados retorcidos; Hilo e hilado de cáñamo trenzado; Hilo e hilado retorcido de seda; Hilo e

hilado de lana retorcido; Hilo e hilado trenzado mezclado; Hilo de estambre; Hilo de borrilla de seda; Lanas

Que, la clase 23 del nomenclador intemacional, comprende: "Hilos e hilados para uso textil. La clase
23 comprende principalmente los hilos e hilados naturales o sintéticos para uso textil. Esta clase comprende
en particular: las frbras de vidrio, elásticas, de caucho o de materias plásticas, para uso textil; los hilos de
bordar, zurcir o coser, incluidos los hilos metálicos; la seda hilada, el algodón hilado, la lana hilada.

En ese sentido, tenemos que la solicitud de registro "REFIBRA' conforme lo indica el propio
solicitante, no encuentra significado propio en el diccionario; sin embargo, ello no es óbice para que un
vocablo cumpla la función de designar a un producto o servicio. Al respecto tenemos que la denominación
'REFIBR¡f consiste en la unión del prefijo "RE" cuyas acepciones son: "repetición, intensifrcación,
resistencia.."' y el vocablo "FIBRA", "1. f, Cada uno de los filamentos que entran en la composición de los
tejidos orgánicos vegetales o animales. 2. f. Cada uno de los filamentos que presentan en su texlüraTlgslos
minerales, como el amianto. 3. f. Producto texül sintético, por oposición al de origen natural. f. t fitame\to
sintéüco de diversa naturaleza y distintas aplicaciones industriales ?f;.r'ft6- \al /it'" \ §\r
t httns://dle'rae es/re- 

' ' 't .:lAUs' crtt'dinlX;a cristaldo2 hnos:'"'dlc rae es'fibra?m=lbrm 
':J 

*Dl"tt"".' 
Gencral Interina

Lrirc:rirt Gcnci¿l de Propiedad Indusuial



DIRECCIóN NACIONAL DE(iX PRoPTEDAD
\l INTELECTUAL

PARAGUAY

V \cOBIERNOonr I PARAGUÁI
V PARAGUAY I REKUAI

Éid
il: Abg.
i," .. f

Resolución *" 0 
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1.897 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEaO}O,DISTADA
POR LA OMECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá MARCA
"REFIBRA", CLASE 23, D(PEDIENTE N' 065672020, A NOMBRE DE LENZING AKNENGESELI.SCHAFT. ------

Que, la denominación solicitada "REFIBRA', es sin Iugar a dudas, absolutamente descriptiva del
referido producto, ya que como denominación, se refiere a las caracterÍsticas y naturaleza del producto y
esto, podría confundir al consumidor en cuanto a los productos a ser comercializados bajo esta marca; no
pudiéndose hablar asÍ de una marca evocativa o sugestiva

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

refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una línea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
caracterísücas. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca serÍa engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su
conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse Ltna marca
evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."3. Respecto a las

designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: " las designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."

Que, si bien la solicitud de registro "REFIBRA'ha sido concedida en otros paÍses, algunos de ellos
principalmente de habla inglesa; en dichos paÍses, al constituir la presente denominación una palabra en
idioma extranjero, quizás el significado de la misma no se ha incorporado al lenguaje común, no siendo
conocida por el público consumidor para describir al producto mismo. Que, a su vez, el hecho de haber
obtenido el solicitante el registro en otras clases solicitadas, no trae a aparejada la concesión del registro en
otras clases del nomenclador, máxime considerando que el análisis para la viabilidad de la concesión debe
ser realizada a la luz del Principio de Especialidad.

Que, seguidamente el doctrinario Louis Van Bunnen, explica: "Aun cuando la marca descriptiva,
hablando con propiedad, sea usual o genérica, todavía es necesario que ella no se refiera a una calidad del
producto, tan evidente o banal, y bajo una forma tan directa, que una exclusividad de empleo pudiera
entorpecer notablemente en su lenguaje a la colectividad y a los medios interesados del comercio y la
industria".a

Que, la denominación cuyo registro se solicita "REFIBRA", incurre en la descripción y calificación del
producto ofrecido (Prohibición establecida en el inc. e) del Art. 2 de la Ley de Marcas). En ese sentido, ¿qué
distintividad ostentarÍa para constituirse en marca y poder distinguir a los productos ofrecidos cuando en
su denominación simplemente describe y califica al producto ofrecido? Además, si esta Dirección,
autorizase el registro en esas condiciones, estarÍa concediendo un injusto privilegio a un ti ndo
una aventajada supremacÍa al obtener una marca que califique a sus productos, acarreando ello un
riesgo para el consumidor pero también, pondrÍa en injusta desventaja a los demás ce¡ggryciant ey'aelrubro

llri Abg.OpucFfamela Crletatdc
3 "DERECHo DE MARCAS" - f 

orge otamendi. 9' Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2ol7 - Pag.76. iilL r-' Dirdh«¡¡¿Gaíeral Inte rina
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05ResoluciónN'

POR LA CUAL SE CONFIRMA I¿, RESOLUCIÓN N" I.897 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DISIADA
POR I.á. DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"REFIBRA", CLASE 23, EXPEDIENTE N' 06567/2020, A NOMBRE DE LENZING AKNENGESELLSCHAFT. ------

quienes se verían perjudicados por una "marca que describe y califica", sus propios productos, sin que

siquiera se pueda identificar el origen empresarial de los mismos.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su

registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida dictada por la
Dirección de Marcas, por incurrir la solicitud de registro en la prohibición legal establecida en la última
parte delinc. e) delArt. 2 de la Ley N' 1294198 de Marcas.

PORTANTO,
I.A DTRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución Ns 1897 de fecha 17 de diciembre del 2020, dictada por la
Dirección de Marcas, en el expediente de solicitud de registro de marca "REFIBRA", Clase

23, solicitada a nombre de LENZINGAKIIENGESELLSCHAFT.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la rñarca

Expediente N'06567/2020, solicitada a nombre de LENZING

Di

lp:r.r::rn
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'I.896 DE FECHA 17 DE DTCIEMBRE DE 2020, DISTADA
POR I-A OMTCCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIEN1E DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá, MARCA
"REFIBRA", CLASE 22, E)(PEDIENTE N" 06564/2020, A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESEI I SQ¡¡.,q¡ry. '----

Asunción, 2 3 sEP 2o2lr

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

AKTIENGESELISCHFT. en contra de la Resolución N' 1.896 de fecha 17 de diciembre de 2020, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 08 de abril de 2021 se presenta el representante convencional de LENZING

AKTIENGESEI.I SCI{IT. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 1.896 de fecha 17

de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 24 de mayo de 2O2I fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 03 de septiembre de 2021, el representante convencional de LENZING

AKTIENGESELISCHIT. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y
llama autos para resolver en fecha 20 de septiembre de 2021. --------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca

"REFIBRA" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 22. Que habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las

prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ...

los que consistan enteramente en Ltn signo que sea el nombre genérico o designación del producto o
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracterisüca del
producto o servicio", La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los
productos que desea proteger.- En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.» ------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(...) "En el presente caso con
"REFIBRA" para la Clase 22 estamos frente a una marca sugestiva, que son signos que sugieren o evocan de
manera indirecta alguna idea acerca de las caracterÍsücas o propiedades de los productos o servicios que
oretenden distinsuir. sin llepar a describirlos. Ésfas sueieren en el consumidor o en el usuario ciertas
caracteristicas, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiendole hacer uso de la imaginación y del
entendimiento para relacionar aquel signo con esfe objeto.../...mi mandante LENZING
AI(TIENGESELLSCHAFT, ha formado en Paraguay una familia de marcas, con la denominación "REFIBRA"

como parte principal de la identidad.../...Mi mandante, la firma LENZING AKTIENGESELLSCHAFT ha
formado en Paraguay una familia de marcas, con la denominación "REFIBRA'como parte principal de la
identidad.../... ¡tt¡ mandante,la firma LENZING AKTIENGESELLSCHAFT es una empresa global que posee 8i
años de historia e innovación y se ha convertido en un lÍder mundial en tecnologia

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



DIRECCIÓN NACIONAL DE

V \ GOBIERNO nnI PARAGVÁI\id PARAGUAY REKUAI
,(_,\ PRoPIEDAD
\l INTELECTUAL

PARAGUAY

Resolución N" fl ? ÉX .nt"-- i " 13
poR LA cuAL sE coNFIRMA LÁ, RESoLUcIóN N'1.896 DE FEcHA tz or prcmMBRE DE 2020, DISIADA
poR LA pmEcctóN DE MARcAs, EN EL ExpEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTRo DE tá. MARcA
"REFIBRA" CLASE 22, EXPEDIENTE N' 06564/2020, A NOMBRE DE LENZTNG AKTIENGESELISCHAFT. -..--

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

Que, se agravia la apelante y expresa que la firma LENZING AKTIENGESELLSCHAFT posee el registro

de la marca "REFIBRA' en varios paÍses del mundo. Asimismo, dice que la denominación cuyo registro se

solicita constituye una palabra de fantasía, cuyo significado no existe en el diccionario y aunque es

evocativa, no resulta genérica ni descriptiva ya que no es un producto o adjetivo.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "REFIBRA" resulta genérica para
los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la
designación usual de los productos que desea proteger. El Dr. Otamendi, respecto a las designaciones
genéricas, expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la
categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto." En ese sentido, tenemos que la marca
solicitante fue presentada para cubrir los siguientes productos de la clase 22 tales como: "Líber;Ngodón en
bruto; Lana tratada; copos de seda; banda de cordones enrollados; lana desengrasada; pelo de conejo;Yute;
Lana peinada; Pelo de cachemir; Pelusa de algodón; Mohair; Filamento de poliéster; Malla plástica de
poliéster para embalar mercancias; Lino en bruto [agramado]; Seda en bruto; Lana en estado bruto;
Desperdicios de seda [relleno]; Lana esquilada; Monofrlamentos de poliéster de seda; Lana cardada;
Filamentos textiles sintéticos; Filamentos textiles; Lana en bruto o tratada; Copos de lana; Bolsas y sacos
para envasar, almacenar y transportar; Forros para su uso en contenedores,'Redes; Soportes de cuerda para
colgar plantas; Eslingas y cintas; Cintas para atar las vides; Cintas no metálicas para envolver o atar;
Hamacas; Bolsas para canservar los cadáveres antes de la cremación; Bolsas de red para lavar lenceria;
Bolsas de malla para almacenamiento; Bolsas de embalaje [sacos] de materia textil para transparte a granel;
Bolsas de embalaje Isacos] de tejido para almacenamiento".

Que, la clase 22 del nomenclador internacional, comprende: "Cuerdas y cordeles; redes; tiendas de
campaña y lonas; toldos de materias textiles o sintéticas; velas de navegación; sacos para el transporte y
almacenamiento de mercancías a granel; materiales de acolchado y relleno, excepto papel, cartón, caucho o
materias plásücas; materias textiles fibrosas en btuto y sus sucedáneos. NOM EXPLICATIVA. La clase 22
comprende principalmente las lonas y otros materiales para hacer velas de navegación, la cordelerÍa, los
materiales de acolchado y relleno, asi como las materias textiles frbrosas en bruto. Esta clase comprende en
particular: las cuerdas y cordeles de fibras texüles naturales o artifrciales, de papel o de materias plásticas;
las redes de pescar, las hamacas, las escalas de cuerda; las fundas no ajustables para vehÍculos; cieftas bolsas
y sacos no clasificados en otras clases según su función o finalidad, por ejemplo: las bolsas de malla para
lavar la ropa, las bolsas para cadáveres, las sacas postales;las bolsas de materias textiles para empaquetar; las
frbras de origen animal y las frbras textiles en bruto, por ejemplo: la crin,los capullos de gusanos de seda,la

En ese sentido, tenemos que Ia solicitud de registro "REFIBRA' conforme lo indica
solicitante, no encuentra significado propio en el diccionario; sin embargo, ello nores óbice pi

I
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'I.896 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEZOIO,DISTADA
POR I.¿. DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITI,JD DE REGISTRo DE LA MARCA
"REFIBRA", CLASE 22, EXPEDIENIE N'06564/2020,ANOMBRE DE LENZINGAKTIENGESELLSCHAFT. -----

vocablo cumpla la función de designar a un producto o servicio. Al respecto tenemos que la denominación
"REFIBRA' consiste en la unión del prefijo "RE' cuyas acepciones son: "repetición, intensificación,
resistencia.."'y el vocablo "FIBRA", "1. f, Cada uno de los filamentos que entran en la composición de los
teiidos orgánicos vegetales o animales. 2. f, Cada uno de los filamentos que presentan en su textura algunos
minerales, como el amianto. 3. f, Producto textil sintéüco, por oposición al de origen natural.4. f, Filamento
sintéüco de diversa naturaleza y distintas aplicaciones industriales ...ú. --------

Que, la denominación solicitada "REFIBRA", es sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del
referido producto, ya que como denominación, se refiere a las caracterÍsticas y naturaleza del producto y
esto, podrÍa confundir al consumidor en cuanto a los productos a ser comercializados bajo esta marca; no
pudiéndose hablar asÍ de una marca evocativa o sugestiva

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

refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una lÍnea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca seria engañosa. El signo descripüvo también designa estas mismas caracterÍsticas,
funciones, desüno, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá ert su
conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasia. N concederse una marca
evocaüva no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."3. Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: " las designaciones genéricas definen no directamente el
obieto en causa, sino la categorÍa, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."

Que, si bien Ia solicitud de registro "REFIBRA" ha sido concedida en otros paÍses, algunos de ellos
principalmente de habla inglesa; en dichos países, al constituir la presente denominación una palabra en
idioma extranjero, quizás el significado de la misma no se ha incorporado al lenguaje común, no siendo
conocida por el público consumidor para describir al producto mismo. Que, a su vez, el hecho de haber
obtenido el solicitante el registro en otras clases solicitadas, no trae a aparejada la concesión del registro en
otras clases del nomenclador, máime considerando que el análisis para la viabilidad de la concesión debe
ser realizada a la luz del Principio de Especialidad.

Que, seguidamente el doctrinario Louis Van Bunnen, explica: "Aun cuando la marca descriptiva,
hablando con propiedad, sea usual o genérica, todavia es necesario que ella no se refiera a una calidad del
producto, tan evidente o banal, y bajo una forma tan directa, que una exclusivt pudiera
entorpecer notablemente en su lenguaje a la colectividad y a los medios inieresa yla

I https:' dle.rac.cs'rc-
2 https://dle.rae.es/flbra?m=frrrm
I 'DERECHO DE MARCAS" -,orge otamendi. 9'Ed,. CABA, Abeledo perrot, zolT - peg.76.
4 VAN BUNNEN, Louis, La protection des marques de haute renommée dans le droit interne des pays de la CEE, Bruxelles, 196ó, pp, 96-97
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POR I*A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" I.896 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEaOaO,DI TADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA N4ARCA
"REFIBRA', CLASE 22, E)GEDIENTE N' 06564/2020, A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. -...-

Que, Ia denominación cuyo registro se solicita "REFIBRA", incurre en Ia descripción y calificación del

producto ofrecido (Prohibición establecida en el inc. e) del Art. 2 de la Ley de Marcas). En ese sentido, ¿qué

distinüvidad ostentaría para constituirse en marca y poder distinguir a los productos ofrecidos cuando en

su denominación simplemente describe y califica al producto ofrecido? Además, si esta Dirección,

autorizase el registro en esas condiciones, estarÍa concediendo un injusto privilegio a un titular, mostrando

una aventajada supremacÍa al obtener una marca que califique a sus productos, acarreando con ello un
riesgo para el consumidor pero también, pondría en injusta desventaja a los demás comerciantes del rubro
quienes se verían perjudicados por una "marca que describe y califica", sus propios productos, sin que

siquiera se pueda identificar el origen empresarial de los mismos.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su

registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida dictada por la
Dirección de Marcas, por incurrir la solicitud de registro en la prohibición legal establecida en la última
parte del inc. e) del Art. 2 de la Ley N' 1294198 de Marcas.

Art.1o

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

RE S UE LVE

CONFIRMAR la Resolución Ns 1896 de fecha 17 de diciembre del 2020, dictada por la
Dirección de Marcas, en el expediente de solicitud de registro de marca "REFIBRA", Clase

22, solicitada a nombre de LENZINGAKTIENGESELISCHAFT.

Art.2o

Art.3o

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca

Expediente N" 06564/2020, solicitada a nombre de LENZING

Clase 22,
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Resolución No_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'1.898 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICIADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE Iá, MARCA
"REFIBRA", CLASE 24, EXPEDIENTE N' 0656912020. ANOMBRE DE LENZINGAKTIENGESELLSCHAFT. -----

Asunción, 23 StP 2021*

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LENZING
AKTIENGESEI I SCHFL en contra de la Resolución Ns L898 de fecha 17 de diciembre de 2020, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 08 de abril de 2OZl se presenta el representante convencional de LENZING
AKflENGESELISCHFT. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 1.898 de fecha 17

de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 24 de mayo de 2O2l fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 03 de septiembre de 2021, el representante convencional de LENZING
AKTIENGESELISCHFT. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y
llama autos para resolver en fecha 20 de septiembre de 2021. --------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca
"REFIBRA" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 24. Que habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ...

los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracterÍstica del
producto o servicio", La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los
productos que desea proteger.- En consecuencia no ha lugar a lo solicitado." ------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(...) "En el presente caso con
"REFIBRA" para la Clase 24 estamos frente a una marca sugesüva, que son signos que sugieren o evocan de
manera indirecta alguna idea acerca de las caracterÍsücas o propiedades de los productos o servicios que
pretenden distinguir, sin llegar a describirlos. Éstas sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas
características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del
entendimiento para relacionar aquel signo con esfe objeto .../... mi mandante LENZING
AKTIENGESELLSCHAFT ha formado en Paraguay una familia de marcas, con la denominación "REFIBRA"
como parte principal de la identidad .../... mi mandante, la firma LENZING AKTIENGESELLSCHAFT ha
formado en Paraguay una familia de marcas, con la denominación "REFIBRA" como parte principal de la
identidad.../... ¡tt¡ mandante, la firma LENZING AKTIENGESELLSCHAFT es una empresa global que posee 8j
años de historia e innovación y se ha convertido en un lider mundial en tecnologÍa

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso in
...'
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POR I.A CUAL SE CONFIRMA I.Á. RESOLUCIÓN N" I.898 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEzOzO, DICTADA
poR LA DIREccIóN DE r¡ARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE sollcmuD DE REGISTRo DE LA r,fARcA
"REFIBRA', CLASE 24, DGEDIENTE N' 06569/2020, A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. .-.--

Que, tal como lo expresa el Art. t de la Ley N" l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

Que, se agravia la apelante y expresa que la firma LENZING AKTIENGESELLSCHAFT posee el registro

de la marca "REFIBRA' en varios paÍses del mundo. Asimismo, dice que la denominación cuyo registro se

solicita constituye una palabra de fantasia, cuyo significado no existe en el diccionario y aunque es

evocativa, no resulta genénca ni descriptiva ya que no es un producto o adjetivo.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "REFIBRA" resulta genérica para

los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye Ia

designación usual de los productos que desea proteger. EI Dr. Otamendi, respecto a las designaciones

genéricas, expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la

categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."

En ese sentido, tenemos que la marca solicitante fue presentada para cubrir los siguientes productos

de la clase 24 tales como: "Tejidos de borra; Productos textiles en piezas para su uso en tapicerÍa;Terliz (de

lino); Telas elásticas de punto para ropa interior de señora; Telas elásticas de punto para corpiños; Telas

elásticas de punto para ropa deportiva; Telas elásticas de punto para ropa de gimnasia; Fieltro; Fieltro para
su uso por fabricantes de papel; Tela de fieltro; Telas retardadoras de llama [que no sean de amianto];
Franela [tela];foalla [texti]esl; Materiales de incrustación de telas no tejidas; Tejidos para uso textil; Tejidos
de encaje de punto; Punto (Tejidos de -);Telas impermeables engomadas; Ropa blanca;Jersey [tejido]; Telas

para tapiceria; Tejidos para mobiliario en piezas; telas de tejidos mobiliarios; Fieltro no tejido; Telas de seda

para muebles; Telas paru su uso en la confección de jerséis; Telas de punto de hilo de algodón; Telas de
punto de hilo de lana; Telas textiles para su uso en la fabricación de camas;Telas textiles para la confección

Que, la clase 24 del nomenclador internacional, comprende: "Tejidos / sus sucedáneos; ropa de
hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas. Nota explicativa. La clase 24 comprende
principalmente las telas y las fundas de tela para uso doméstico..."---------

En ese sentido, tenemos que la solicitud de registro "REFIBRA' conforme lo indica el propio
solicitante, no encuentra significado propio en el diccionario; sin embargo, ello no es óbice para que un
vocablo cumpla la función de designar a un producto o servicio. Al respecto tenemos que la denominación
'REFIBRA" consiste en la unión del prefijo "RE" cuyas acepciones son: "repetición, intensificación,
resistencia.."'y 

"l 
vocablo "FIBRA", "1. f, Cada uno de los filamentos que entran en la composición de los

tejidos orgánicos vegetales o animales. 2. f, Cada uno de los filamentos que presentan
minerales, como el amianto. i. f, Producto textil sintético, por oposición al de ongen
sintético de diversa naturaleza y distintas aplicaciones industriales ...ú. --------

¡ httos://dle.rae.es/re-
2 https://dle.rae.es/flbra?m:form
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ResoluciónN'-fi: ;1 ?...-..r

POR LA CUAL SE CONFIRMA t.A. RESOLUCIÓN N" I.898 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEaO}O,DICIADA
POR I-A DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"REFIBRA", CLASE 24, EXPEDIENTE NO 0656912020. A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESELISCHAFT. .----

Que, la denominación solicitada "REFIBRA", es sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del
referido producto, ya que como denominación, se refiere a las caracterÍsücas y naturaleza del producto y
esto, podrÍa confundir al consumidor en cuanto a los productos a ser comercializados bajo esta marca; no
pudiéndose hablar asÍ de una marca evocativa o sugesüva

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

refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una lÍnea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su
conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra gue se use para describir caracteristica alguna
de productos o senticios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descripüva."3. Respecto a las

designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."

Que, si bien la solicitud de registro "REFIBRA" ha sido concedida en otros paÍses, algunos de ellos
principalmente de habla inglesa; en dichos paÍses, al constituir la presente denominación una palabra en
idioma extranjero, quizás el significado de la misma no se ha incorporado al lenguaje común, no siendo
conocida por el público consumidor para describir al producto mismo. Que, a su vez, el hecho de haber
obtenido el solicitante el registro en otras clases solicitadas, no trae a aparejada la concesión del registro en
otras clases del nomenclador, máxime considerando que el análisis para la viabilidad de la concesión debe
ser realizada a la luz del Principio de Especialidad.

Que, seguidamente el doctrinario Louis Van Bunnen, explica: "Aun cuando Ia marca descriptiva,
hablando con propiedad, sea usual o genérica, todavÍa es necesario que ella no se refrera a una calidad del
producto, tan evidente o banal, y bajo una forma tan directa, que una exclusividad de empleo pudiera
entorpecer notablemente en su lenguaje a la colectividad y a los medios interesados del comercio y la
industria".a

Que, Ia denominación cuyo registro se solicita "REFIBRA', incurre en la descripción y calificación del
producto ofrecido (Prohibición establecida en el inc. e) del ArL 2 de la Ley de Marcas). En ese sentido, ¿qué
distintividad ostentaría para constituirse en marca y poder distinguir a los productos ofrecidos cuando en

su denominación simplemente describe y califica al producto ofrecido? Además, si esta Dirección,
autorizase el registro en esas condiciones, estarÍa concediendo un injusto privilegio a un titular, mostrando
una aventajada supremacÍa al obtener una marca que califique a sus productos, acarreando

nesgo para el consumidor pero también, pondría en injusta desventaja a los demás come

}§'chlot "DERECHO DE MARCAS" - Iorge Otamendi. 9' Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017 - Pag.76.
t VAN BUNNEN, Louis, La protection des marques de haute renommée dans le droit inteme des pays de la CEE, Bruxelles,ll96ti, pÉ.196,97 L '

l)rr,,:,,n li¿r "ór 'r J r' " ti rl i
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Resoluciónlr-$Z 7t)
POR LA CUAL SE CONFIRMA tá, RESOLUCIÓN N" I.898 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DISTADA
POR Tá, DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"REFIBRA', CLASE 24, E)PEDIENTE NO 0656912020, A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. .--.-

qüenes se verían perjudicados por una "marca que describe y califica", sus propios productos, sin que

siquiera se pueda identificar el origen empresarial de los mismos.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su

registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida dictada por la
Dirección de Marcas, por incurrir la solicitud de registro en la prohibición legal establecida en la última
parte del inc. e) delArt.2 de la Ley N' 1294198 de Marcas.

Art.2"

Art.3o

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

RE S UE LVE

CONFIRMAR la Resolución Ns 1898 de fecha 17 de diciembre del 2020, dictada por la
Dirección de Marcas, en el expediente de solicitud de registro de marca "REFIBRA', Clase

24, solicitada a nombre de LENZINGAKTIENGESEI tSCruqlry

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro
Expediente N'06569/2020, solicitada a nombre de LENZING

r t,9'.].l1it)

Clase 24,
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Resorución..{7 0 I
POR LA CUAL SE CONFIRTVÍA I.A. RESOLUCIÓN N'71DE FECHA 09 DE NOVIET{BRE DE}OLI,DICTADA
POR Iá DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "APÉRO Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE No 2t5g6l2}21. SOLICIIADO
POR MARIA CECILIA LEFEB\ME DE NUÑEZ

Asunción,
2 I, StP \AUr

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de DAVIDE CAN{PARI-
MILANO S.P.A. contra la Resolución N' 77I de fecha 09 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Liti giosos, y ; - - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 16 de noviembre de 2021 se presenta la representante convencional de DAVIDE
CAMPARI- MILANO S.PA e interpone recurso de apelación contra Ia Resolución N" 771 de fecha 09 de
noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 27 de junio de 2022 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 25 de agosto de 2022,la representante convencional de DAMDE CAIvÍITAIü- MILANO
S.Pá" expresó agravios; dictándose en fecha 20 de sepüembre de2022la providencia por la cual setiene
Por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término

Que, en fecha 14 de junio de 2023, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado
de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaÍdo el derecho que dejó de usar y se llamó
autos para resolver en fecha 13 de julio de2023.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, analizada la oposición, marca APÉRO Y ETIQUETA
(marca solicitada), clase 43, vs. APEROL (marca oponente), clase i3, notamos que entre las marcas, es
posible la coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que las mismas están desünadas para ofrecer
servicios/productos muy diferentes, la marca solicitada para servicios de decoración de alimentos,
decoración de pasteles, información y asesoramiento en materia de preparación de comidas, servicios de
banquetes etc. mientras la oponente: productos de la clase 33, bebidas alcohólicas, como podemos apreciar
muy diferentes uno de otro, por tanto no podrá crear confi.tsión al público interesado o consumidor. En
tanto esta dirección declara improcedente a la oposición planteada. (...)".---------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(..) los productos y servicios sÍ se
encuentran estrechamente relacionados.../... En efecto, en los servicios de banquetes y catering son servidas
bebidas, alcohólicas y no alcohólicas, las cuales son consumidas conjuntamente con alimentos (comida),
además de que en lugares como bares, restaurantes y afines se ofrecen tanto alimentos como bebidas , sean
estas alcohólicas o no. Asimismo, en ocasiones, /as bebidas alcohólicas son ingredientes en la preparación
de ciertos dulces y pasteles .../... ,ql contrario de lo manifestado, la marca APÉRO Y ETIQUETA sí se halla
incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley pues según lo establecido en inciso f)
del Articulo 2p de Ia Ley Ne 1294/98 de Marcas, al cual detallar los signos que no podrán regi,
marca(...)".
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Resorución..€l+_ 0 S
POR I.¿, CUAL SE CONFIRTVÍA I.A RESOLUCIÓN N'NIDE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, DISIADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS }VÍARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

REGISTRO DE LA MARCA "APÉRO Y mQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N 2759612020, SOLICITADO
POR MARI,A CECILIA LEFEBVRE DE NUÑEZ

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

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

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

orden de ideas, analtzando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "APÉRO Y ETIQIJEIA' y la
marca oponente "APEROL Y ETIQUETA si bien es cierto se evidencia que las denominaciones analizadas

comparten los mismos grafemas, sin embargo, son muy diferentes entre sí, mientras la solicitada presenta la

tilde en la letra "É", la oponente difiere en su parte final con la letra "L", lo cual en su conjunto, no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, de dichas particularrdades
ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra,
tenemos que la impresión auditiva que generan, no es similar. En el sigurente cotejo se puede corroborar
las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en pugna.--

APÉRO (marca solicitada), y
APEROL (marca oponente)

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las

palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad
que, las marcas en pugna APÉRO (solicitada), y APEROL (oponente) no se leen de la misma manera, como
se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni
representan la misma idea conceptual. Siendo elvocablo similarAPÉRO/APEROL, tenemos que la solicitada
APÉRO "...es sinónimo de reunirse con amigos o familiare.s en u.n ambiente relajado antes de la cena,
generalmente alrededor de las 6 o 7 de la tarde.../... Se dice que los parisinos como mínimo una vez a la
semana pructican el Apero, aportando algo más de valor y placer a una simple cena o almuerzo."r mientras
que la oponente APEROL "es una bebida alcohólica de origen italiano producida originalmente por la
empresa Barbieri con sede en Padua. Aperol ahora es producido por el Grupo Campari.a. Es decir,la
primera evoca una experiencia social, en tanto la segunda es una marca con una identidad ampliamente
reconocida y establecida en el mercado, no eústiendo por ende, el riesgo de confusión entre ambas
marcas.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa
magnitud, ya que la solicitada posee una etiqueta que contiene la denominacrón en letra de color blanco
dentro en un fondo de color negro, mientras que la marca oponente cuenta con la denominación en letras
de color amarillo todo esto dentro de un fondo azul, lineas y patrones de color rojo,
síntesis, al compararlas en su conjunto ambas marcas en pugna son diferentes, di nales y
distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación. -------- - - /i¡*-'-----d{i q

{rttos:/lwws.h
20es%20sin%C3%B3nimo%20de.acornoa%Cl%B I adas%20de%20un%20oicoteo%201iqero.
rhttos://cs.wikipc
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PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN No zzr DE FECHA 09 DE NovIEMBRE DEzozt,DIcrADA
POR LA OMECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LmGIoSoS, EN EL E)(PEDIENTE DE SoLICITI,JD DE
REGISTRo DE LA MARcA "ApÉRo y meuETA", cLAsE 43, DGEDIENTE N. zTsgllzozo, soLIctIADo
poR MARIA cEcILtA T EFEB\mE pp Nuñpz

marca solicitada

Que, igualmente, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos,
vemos que Ia cobertura de la marca oponente se encuentra registrada en la clase ?? que protege los
siguientes Eaductas: "Todos ente ellos bebidas alcoholicas (excepto cervezas)"; mientras que la marca en
trámite de registro pretende obtener la cobertura de los siguientes servicios de la clase 43. la cual
comprende: "decoración de alimentos; decoración de pasteles; información y asesoramiento en materia de
preparación de comidas; seruicios de banquetes; seryicios de bar; seruicios de bares de comida rápida;
seruicios de bebidas y comidas preparadas; seruicios de cafeterías; selicios de catering; seruicios de chef de
cocina a domicilio; servicios de restawantes'----------

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

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "APÉRO" es una denominación novedosa y
original, bien podría calificarse a la misma como evocativa del servicio solicitado. AI respecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: "La marca evocativa
es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o caracteristica del producto o
servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular.../... Las marcas evocativas son
consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que
cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o caracterÍsticas de los
productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba
aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o
cara cterÍsticas.'1 - - - - -- --

I

marca oponente

.\ l) l; l{ ( )
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POR I".A CUAL SE CONFIRMA I"á, RESOLUCIÓN NO 77I DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEaO¿I,DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE

REGISTRO DE tA, MARCA "APÉRO Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N" 2759612020, SOLICITADO
POR MARI,A CECILIA LEFEBVRE DE NUÑEZ

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

propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución
recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESU E LVE

Art.le

Art.2e

Ar[ 3e

CONFIRMAR la Resolución N'771 de fecha 09 de noviembre de 202i dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "APÉRO

Y ETIQUETA", clase 43, Acta N" 2759612020, solicitada a nombre de la firma MARIA
CECILIA LEFEBVRE DE NUÑEZ
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Resolución No_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'17I DE FECHA 9 DE ENERO DE2O2O, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A VT,qNCE "IMMUVTT,
CLASE 05, EXPEDIENTE NO 6499512018, A NOMBRE DE THE LATIN AMERICA TRADEMARK
CoRPoRATION. ---------

Asunción,
2 'r SIP 202tr

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de THE LATIN
AMERICA TRADEMARK CORPORATION en contra de la Resolución N' l7l de fecha 9 de enero de 2020,
dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de setiembre de 2020 se presenta el representante convencional de THE I-ATIN
AMERICA TRADEMARK CORPORATION e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns
171 de fecha 9 de enero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.

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

Que, en fecha 23 de diciembre de 2021, el representante convencional de TFIE LAIIN AMERICA
TRADEMARK CORPORATION expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de
agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de septiembre de 2023.--------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, la solicitud de registro de la marca
"IMMUVIT" ha sido presentada de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca
"INMUVIT", registrada con el número 334364 en fecha 24 de junio de 2010 a favor de ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION S.4., Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, cuentan
con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro.- por lo que de
conformidad al artÍculo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-" -----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) La marca citada como
impedimento NO se encuentra vigente.../... HA EXPIRADO EL 13fi2/2120 Y NO HA SIDO RENOVADO EN
TIEMPO Y FORMA".

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada,
base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No.
334364 de la marca "INMUVIT", Clase 05 a nombre de Zodiac Internaüonal Corporation S.a. venció el lfule
diciemhre de "020, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo
fenecido el plazo para poder hacerlo.----

Al respecto, la Ley I294l9S de Marcas establece en su Artículo 19: "El registro de una
validez por diez años, y podrá ser proÍrogado indefinidamente por pertodos de igual duración,
su renovación se solicite dento del úlümo año antes de su expiración y que se observen

Dir«{i11n Gene,ral dc Propiedad indusuial
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Resolución.'-\07 0 I
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 17I DE FECHA 9 DE ENERO DE 2020, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMM('VTT,
CLASE 05, EXPEDIENTE NO 6499512078, A NOMBRE DE THE LANN AMERICA TRADEMARK
CoRPoRATION. ---------

formalidades que para su registro. El nuevo plazo se computará desde la fecha del vencimiento del registro
anterior. Podrá solicitarse Ia renovación dento de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de
vencimiento, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido además de la tasa de renovación
correspondi ente". " - - - -'

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del

agravio y no encontrándose Ia solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el

Art. 2 de la Ley N' 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la

prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.-----------

DrREccróN NActoNAL DE

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE IA, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le

Art.2s

REVOCAR la Resolución No l7l de fecha 09 de febrero de 2020 dictada por la

Dirección de Marcas.

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

"IMMUVIP, clase 05, Expediente No 6499512018, solicitada a nombre de THE LATIN

AMERICA TRADEMARK CORPORATION. - -. -. --. - - --

Abg. c\u
I rllCCtaitll L'

Direccirin Gcneral de

Art.3s NOTIFÍQUESE.



DIRECCIÓN NACIONAL DE

.T h PROPIEDAD
\JP INTELECTUAT

{f h GOBIERNO nnr PARAGVÁI
\I PARAGUAY REKUAI

Resotución.'$¿ 
-i 

ü
POR LA CUAL SE CONFIRMA I-A.RESOLUCIÓN N'315 DE FECHAT DE FEBRERO DE 2020, DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITTJD DE REGISTRO DE IA. N{ARCA "N{APEI
AQUAFLEX TECHOS Y ETIQUETA", CLASE 02, EXPEDIENTE N" 4307412019, SOLICTTADA pOR MAPEI
s.Pá---------

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MAPEI S.p.A contra
la Resolución N" 315 de fecha 7 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de septiembre de 2020 se presenta la representante convencional de MAPEI S.pA e
interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N'315 de fecha 7 de febrero de 2020, dictada por
la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 09 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 30 de agosto de 2021, el representante convencional de MAPEI S.pAexpresó agravios.
Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de
septiembre de 2021.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "AQUAFLEX", registrada con el
número 431155 en fecha 19 de octubre de 2016 a favor de AKZO NOBEL ARGENTINA S.A, Comentario: Que
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusión entre \os consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6'
de la Ley N' 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado." ------------

Que, se agravia el apelante y expresa: "(...) Que, mi parte considera que los derechos del titular de la
marca "AQUAFLEX" o el interés superior del público no se verán afectados por la inscripción de la marca
"MAPEI AQUAFLEX TECHOS" , en atención a que la distintividad entre ambas denominaciones se halla
asegurada tanto fonética, como ortográfica y visualmente. Fonéticamente, porque la marca registrada que
controvierte con mi solicitud al igual que la marca que mi mandante pretende registrar son
denominaciones compuestas y de fantasÍa.../... Ortográfrca y visualmente, en virtud a que a simple vista se
denotan las diferencias que en materia de redacción e impacto visual poseen la marca registrada y la marca
solicitada .../... Asimismo, mi mandante ya tiene registrada la marca: "MAPEI AQUAFLEX TECHOS" Reg.

499.648, Clase 17; "MAPEI AQUAFLEX TECHOS", Reg. 499.647 Clase O1. Que, en tal sentido, mi mandante
tiene un DERECHO ADQUIRIDO sobre la marca "MAPEI AQUAFLEX TECHOS" en nuestro país.- Que, la
marca "MAPEI AQUAFLEX TECHOS" Y ETIQUETA EN COLORES, constituye el NOMBRE COMERCIAL de
mi mandante, por lo tanto, le asiste el legítimo derecho de utilizarlo como marca para distinguir los
productos de su propia fabricación ( )"---------

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

t
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Resorución."$+'i ü
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA REsoLUcróN N" 315 DE FEcHA 7 DE FEBRERo DE zo2o, DIcTADA poR
LA DIRECCTÓN PN MARCAS EN EL H(PEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA I{ARCA "N4APEI
AQUAFLEX TECHOS Y mQUETA" CLASE 02, EXPEDIENTE N' 4307412019, SOLICITADA pOR MAPEI
s.Pá"--------

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no srmultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de Ia marca "MAPEI AQUAFLEX TECHOS Y ETIQUETA" con la marca base de
rechazo "AQUAFLEX'. - -- - - -- -- -

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "MAPEI AQUAFLEX TECHOS Y
ETIQUETA:' y la marca base de rechazo "AQUAFLEX", tras el análisis en conjunto, vemos que ambas
contienen dentro de su estructura el elemento en común AQUAFLEX. Si bien la solicitante agrega el
elemento "MAPEI, TECHOS" esto no impide que el elemento principal y preponderante sea 'AQUAFLEX",
evidenciándose así la existencia del riesgo de confusión entre las marcas analizadas.

MAPEI AQUAFLEX TECHOS ( marca solicitada), y
AQUAFLEX ( marcabase de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada "MAPEI AQUAFLEX
TECHOS Y ffiQUETA", resulta indudablemente evocadora de la marca base de rechazo "AQUAFLEX". Esto
es asÍ, ya que el elemento en común es lo suficientemente fuerte para recibir toda Ia atención sobre sÍ,

asumiendo el papel principal y protagónico en la denominación. Al respecto, es importante traer a colación
doctrina sobre la MOT VEDETTE: "En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto
determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se
ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette'...", "es correcto, por tanto, valorizar la
importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a frn de precisar su elemento
"decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercialde
los productos." t-- - - - - - -

Que, asimismo, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, vemos que las marcas
en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase O2. Lamarca
solicitante, "MAPEI AQUAFLEX TECHOS Y ETIQUETA", pretende cubrir "Agentes colorantes; barnices;
!g; agentes colorantes para alimentos y bebidas; preparaciones para preservar metales y sus aleaciones del
herrumbre y preparaciones para prevenir la deterioración de la madera; colorantes; mordientes resinas
naturales: metales en hojas y en polvo para pintores,v decoradores. Clase 02.(DOS).", mientras que la marca
base de rechazo "AQUAFLEX" cubre: "Todos los articulos de la clase 2, comprendiendose entre ellos
barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas,_.,
mordientes, resinas naturales, metales en bruto en hqias y en polvo para pintores,v decoradores". Con esta
comparación queda demostrada la idenüdad de clase y de productos cubiertos. ------------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión ideológica en la mente del
consumidor al pretender, la solicitante, registrar la marca "MAPEI AQUAFLEX TECHOS Y ETIQUETA" para
productos estrechamente similares a los comprendidos por la marca base de rechazo. En tal sentido, el
comprador podrÍa caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud JCA Y
fonética, sino que podrÍan ser comercializadas en los mismos lugares, por lo que se i

,rir'. illl'iii i

.Lli¡r:.

" Dir¡'r,i, .....'

I Otamendi, lorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.

la
posibilidad de confusión.
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la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
MARCAS, expresa: "la teoria de la dilución ha sido creada para
especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Sr se

marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los
productos (...);'3

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente, ya que las
marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Conforme a Io anteriormente expuesto, resulta
inviable la coexistencia pacÍfica entre las mismas y corresponde confirmar la resolución recurrida. ------------

ArL le

Art.2s

Art.3o

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

RESUELVE:

CONFIRIvÍAR la Resolución No 315 de fecha 7 de febrero de 2O2O dictada por la Dirección
de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "MAPEI AQUAFLEXTECHOS
YETIQUE"[A", clase 02, Acta N'43074/2019, solicitada a

NOTIFIQUESE.

: Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.
t OTAMENDI, ¡orge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Arres. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argenüna. 2012. 8va. Ed. Pág.458.

Resolución

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 3I5 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2020, DICIADA POR
IÁ. DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "MAPEI
AQUAFLEX TECHOS Y ETIQUETA", CLASE 02, EXPEDIENTE N" 4307412019, SOLICnADA pOR MAPEI
s.P.A.--------

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que "en efecto, la
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". Fundamenta esta regla, en que
en la mayorÍa de los casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos
distintos no tiene otra frnalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"2. --------

0

Adicionalmente, se debe evitar
Otamendi, en su obra DERECHO DE

defender la relación marca-producto,
permite que coexistan con ésta otras

¡rl de Pr
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Resorución-'Q} 1 1
poR LA cuAL sE REvocA I-A RESoLUcTót t N" 2.129 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEzozS, DICIADA PoR

LA DIREcclóN pp MARcAs, EN EL ExpEDIENTE DE SoLICITLJD DE REGISTRo DE LA MARCA "ztDAP',
CLASE 05, H(PEDIENTE N'7885/2022, SOLICMADO POR BALIARDA Sá" .....-.--

Asunción, ? t SiP ?n?L

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma BALIARDA

SA contra la Resolución N' 2.129 de fecha 06 de diciembre de2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; --

RESULTA:

Que, en fecha 04 de enero de 2A24 se presenta el representante convencional de la firma BALLARDA

SA e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 2.129 de fecha 06 de diciembre de 2023,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 05 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 03 de abril de2024, el representante convencional de BALIARDAS.A. expresó agravios;

y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 09 de abril de 2024.---'

CONSIDERANDO:

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

de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente 2019-1947453

Denominación ZIDAFON Clase 5 Registro 488124 Titular Laboratorios Bago S.A (AR). Comentario: Que las

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

clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6p de la

Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado'i-------------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) El hecha de que ambas

denominaciones posean un par de sílabas en común, no significa que exista entre ellas algún tipo de

identidad o riesga de confundibilidad, que no permita la coexistencia pacifrca de las mismas.../,.

fonéücamente se diferencian pues las tres letras mencionadas se /een y se Pronuncian "FON", lo cual .la

diferencia notablemente de la marca solicitada por mi cliente, que posee coma última letra la "P" que I
otorga una terminación completamente diferente. Que, en ese mismo contexto, mencionamos que la marca

invocada como antecedente, está formada con 3 silabas ZI-DA-FON. Mienffas que la marca solicitada por
mi mandante está formada con 2 sílabas ZI-DAP. En donde a primera v¡sfa se denota la diferencia gramatical

y fonéüca entre las últimas silabas FON y DAP y que,en su conjunto, dan como resultado lo ya manifestado,

que las denominaciones se ven, se leen y pronuncian de forma totalmente diferente sin ningún riesgo de

asociación o confusión entre los signos."'---'

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

interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del regtstro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o in como el

derecho a constituir una marca.
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Resorución-.j7 1 1
POR I.¿. CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N" 2.129 DEFECHA 06 DE DICIEMBRE DE }O}3,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "aIDAP",
CLASE 05, EXPEDIENTE N'7885/2022, SOLICITADO POR BALI"ARDA SA --------.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artifictales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la vistón en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante 'ZIDAP" y la marca base de
rechazo "ZIDAFON", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es disímil a
la registrada (P vs. FON), de dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido
que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas
no es similar. ------------

ZIDAP
ZIDAFON

(solicitada), y
(marcabase de rechazo)

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

Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona "lJna
particula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede
invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partÍcula de uso común no puede
impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, 'ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz
de uso general o necesario'i Por ello, se colige que podúa darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas.-

Que asimismo la ley N' 232O\2OO3 de "De Promoción De La Utilización De Medicamentos Por Su
Nombre Genérico" en su art. 3' señala que: "Dispónese que toda prescripción de medicamentos, sea éste
mono-droga o combinación a dosis fija, deberá efectuarse por el nombre genérico o sea por la
Denominación Común Internacional (DCI) que se indique, seguido de su concentración, forma
farmacéutica y dosis/unidad, así como de la presentación solicitada."-

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

Art.le

ArL 2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPTEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

REVOCAR la Resolución N' 2.129 de fecha 06 de diciembre de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.-

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Ia marca
"zlDAP", clase 05, Expediente N" 7885/2022, solicitada a nombre de BALIARDA

Art.39 NOTIFÍQTJESE.
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2Resolución..07

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1520 DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DEaO}S,DISIADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ANIIVÍATE
PARTY RENTAL Y ETIQLJETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N'71870/2022, A NOMBRE DE LAT RA MARÍA
MORENO ROVIRA.

Asunción, 2 I- SEP ?t)u+

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Laura María
Moreno Rovira en contra de la Resolución N" 1520 de fecha 14 de setiembre de 2023, dictada por la
Dirección de Marcas, yl ------------

RESULTA:

Que, en fecha 15 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de Laura Marla
Moreno Rovira e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 1520 de fecha 14 de
setiembre de2023, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 21 de noviembre de 2A23 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 15 de diciembre de 2023, el representante convencional de LauraMarla Moreno Rovira
expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 22 de diciembre de 2023. -------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2019-1992352 Denominación ANIMATE, TU PUERTA A LA INDUSTRIA DE LA ANIMACIÓN EN PARAGUAY
(SLOGAN) Clase 41 Registro 523862 Titular Esteban David Pedrozo Ale (PY) Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6p de la
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) "existen diferencias gráficas,
ortográficas y fonéticas gue las vuelven muy disÍmiles, lo que permite la coexistencia pacifica entre las
mismas.../-. Que, tampoco podrán ser asociadas o relacionadas gráficamente, teniendo en cuenta que
poseen elementos figurativos altamente distintivos y totalmente disímiles .../... las marcas en cuesüón
protegen servicios diferentes.../... la marca antecedente es utilizada solamente en el sector de formación
sobre animación, lo que sirve para alejar cualquier relación entre ella y mi marca, que centra sus se¡vicjos
en la organización de eventos y fiestas. Por lo que, los sen¡icios mencionados están muy lejos de ser
confundidos debido a que se ofrecen de manera completamente distinta, De ninguna manera, habrá riesgo
de confusión entre los signos.

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

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria,
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Resolución No

POR I.Á. CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 1520 DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DEaOLS,DICTADA POR
I.A DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMI.JD DE REGISTRO DE LA MARCA "ANIMATE
pARTy RENTAL Y ETIQUEIA", CLASE 41, EXPEDIENTE N'71870/2022, A NOMBRE DE LAURA MARÍA
MORENO ROVIRA

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabihdad

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

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

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

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "ANIMATE PARTY RENTAL" y la

marca base de rechazo 'ANIMA,*TE, TU PUERIA A l-A INDUSTRIA DE LA ANIMACIÓN EN PARAGUAY

(SLOGAN)", se evidencia que la denominación cuyo registro se solicita se encuentra compuesta de tres
vocablos mientras que la marca base de rechazo posee once vocablos, siendo similar únicamente el vocablo
"ANIMATE", lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De

dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a

continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. -------------------

ANIMATE PARTY RENTAL (soli citada), y

ANIMATE, TU PIJERTA A I.A, INDUSTRI,A DE LA A}.IIN,ÍACIÓN EN PARAGUAY (SLOGAN)

(marca base de rechazo)

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas

complejas cuanto sigue: "El mero hecho de uülizar el única signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean

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

presente resolución.

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa
magnitud, ya que la marca solicitada posee un logotipo con un fondo de color blanco que contiene la
palabra "ANIMATE" en letra imprenta de diferentes tamaños y colores, por encima se observan estrellitas

también en las mismas tonalidades, por debajo la palabra "PARTY RENTAL" en letra imprenta de color verde

claro, mientras que la marca antecedente cuenta con la denominación "ANIMATE" en letras de color rojo, y
la frase "TU PUERTA A tA, INDUSTRIA DE LA ANIMACIÓN EN PARAGUAY' (SLOGAN) en color turquesa
con la figura de un gato con una camiseta mangas largas y botas más dos nubes pequeñas,

de un fondo crema. En síntesis, ambas marcas son diferentes, disímiles, originales y dis

otra, en todos los planos de comparación. --------
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I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción.2013.
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Resolución..4# 1 2
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' I52O DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DEaO¿3,DICIADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA IVÍARCA'A}.IIN,ÍATE
pARTy RENTAL y ETIQLJE"TA", CLASE 41, EXPEDIEN1E N" 71870/2022, A NOMBRE DE LAURA MARfA
MORENO ROVIRA.

marca solicitada rutrca oponente

i¡¡l'lltE
rrfiTy ltEilTrl

aniñÑ/

Que, por otra parte, ahondando en el análisis relativo a las clases y a la cobertura, vemos que la marca

antecedente se encuentra registrada se encuentra registrada en la clase 4l y cuya cobertura protege los

siguientes servicios: "Esparcimiento,organización y dirección de talleres de formación sobre animación.

OBS:NO SE REIVINDICA LA PALABRA 'PARAGLIAY'Y 'ANIMAClON"mientras que la cobertura de la marca

solicitada expresa: "servicios de parques de atracciones, servicios de parques de diversiones; explotación

de instalaciones recreativas; puesta a disposición de instalacianes recreativas; servicios de campamentos de
vacaciones [actividades recreativas]; organización de eventos, fiestas y recepciones; información sobre
actividades recreativas; información sobre actividades de entretenimiento; alquiler de equipos de audio;
alquiler de material para juegos; alquiler de elementos para el entretenimiento, alquiler de juegos inflables,
alquiler de juguetes; servicios de salas de juegos." se observa que existe una notable distinción en cuanto a

la cobertura, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el

A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que es un signo que posee las

caracterÍsticas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro

de las prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida

PORTANTO,
Iá, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I-A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Aft 29

REVOCAR la Resolución No 1520 de fecha 14 de setiembre de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

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

"ANIN,ÍATE PARTY RENIAL Y ETIQUETA", clase 41, Expediente No 7187012022,

solicitada a nombre de Laura Marla Moreno Rovira.-----

/'l
NorIFÍQUESE.---------- -------,::------ -\f - 

: /---,ArL 3e
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Resorución."o 7 f 5
POR LA CUAL SE DECLARA OPEMDA IA CADUCIDAD DE I.A INSTANCI,A EN EL EXPEDIENTE DE
oposlclóN A LA sol-lcrruD DE REGISTRo DE LA MARcA'ELS/A", EXpEDIENTE tg3T3s4,soLIcIrADA
PORTECNOVTYL S.A"

esunción,26 StP 2021+

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la
Resolución N' 513 de fecha 0l de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos,
v;

RES ULTA:

Que, en fecha 08 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e
interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 513 de fecha 0l de agosto de 2023, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providen cia"Exprese agravios
el apelante"en fecha 05 de octubre de 2023.

Que, en fecha 03 de septiembre de 2024 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá de
pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación".

Que, Ia segunda instancia se activa con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese
momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que Ie causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelación. ------------

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 08 de agosto de 2023.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de Ia
providencia que autonza a expresa agravios, 05 de octubre de 2023, ha transcurrido con creces el plazo de
seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias
litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asÍ en derecho.

PORTANTO,
Iá, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RE S UE LVE:

Art. le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la
solicitud de registro de marca "ELEVA", Clase 01, Acta Ns 1937354, presentada por
TECNOIvÍYL S.A ---------

W
orREcctóN NActoNAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARAGUAY

Art.2e

Art.3e

( JX GOBIERNO NPI I PARAGVÁI
_ \:# PARAGUAY REKUÁI, _

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud
Clase 01, Acta Ns 1937354, presentada por TECNO

NOTIFÍQUESE por Cédula.
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PoR tá, cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN Ne 1.370 DE FEcHA 19 DE JULIo DE 2018, DIcTADA poR LA
orRncclóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE soucm-¡o oE REGIsTRo DE LA MARCA
'MIMCUOTAS', CLASE 35, EXPEDIENTE No ITS6S66,SOLICIIADAPORRtsEIRO Sá"C.I.FA e I.-----------------

Asunción,26 SEP 202(

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de RIBEIRO
SAC.I.FA. e I., contra la Resolución Ns 1.370 de fecha 19 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas,
y; --'-'----'--

RESULTA:

Que, en fecha 3l de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de RIBEIRO S-A"C.I.FA
e I. e interpone Recurso de Apelación en subsidio en contra de la Resolución N' I.370 de fecha 19 de julio
de 20I8, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 18 de octubre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 20 de noviembre de 2018, el representante convencional de RIBEIRO S,¡r-C.I.F.A e I.
expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 08 de abril de 2019.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) ésta Dirección considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. e)... los
que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio
de que se trate, o que pueda servir en el comercio para califrcar o describir alguna caracterÍsüca del
producto o servicio. La denominación se considera descripüva y sin distintividad alguna con relación a los

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) atendiendo el criterio que debe
ser aplicado para valorar si una marca es genérica o no, Otamendi explica que puede formarse una
denominación novedosa con la suma de palabras que carecerían de originalidad por sí solas: "En la
clasificación de irregistrabilidad debe aplicarse un criterio muy estricto ya que no se está frente a una
cuestión de grado"... En varios fallos la justicia ha determinado que las designaciones necesarias pueden
formar parte de un conjunto marcario, siendo este registrable... Es el conjunto el signo registrable y no los
elementos que lo componen, los que no puede reivindicar con exclusiuidad el titular (...)".----------

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo
debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso
dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' l294l98,las marcas son sign
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

"átg.
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PARAGUAY

poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN Ne 1.370 DE FEcHA 19 DE IULIo DE 2018, DIcTADA poR LA
ompcctóN DE MARcAs, EN EL ExpEDTENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA
"MIMCUOTAS", CIASE 35, EXPEDIENTE No 1736566, SOLICITADAPORRIBEIRO S.AC.I.FA e I.-----------------

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabiiidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

Que, en primer lugar, de acuerdo a lo expresado por el mismo apelante, vemos que la solicitud de la
marca "MINICUOTAS'es la combinación de dos vocablos: "MINI" : pequeño', 'corto'o 'breve:ry "CUOTAS":

Cantidad que se paga regularmente a asociaciones, comunidades, seguridad social, etc.2", es decir, hacen
referencia a un centro comercial donde se utiliza un sistema de pago a plazos que se le brinda a los clientes
o consumidores, con cuotas fijas mensuales y con una tasa de interés preferente. En ese orden de ideas, y
atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa
realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuad¡a dentro de las restricciones
para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, a los efectos de determinar si la sollcitud de registro de marca solicitada resulta genérica para el

servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación
usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada dentro del
nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de Ia solicitud de autos. En ese

senüdo, Ia marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 35, que textualmente
describe: "servicios de seguros; operaciones frnancieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.".
Recordemos que la denominación solicitada es "MINICUOTAS" y que en la descrioción de su solicitud
expresa: "servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de
ofrcina".----

Que, la denominación solicitada MIMCUOTAS, es sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del
referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que como
denominación, sólo describe el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido.---

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

refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
caracterísücas. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracterÍsticas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su
conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasÍa. Al concederse una marca

oIREccIóN NAcIoNAL DE

evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una desil
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones gené
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que

I httos://dle.rae.es/rnini-
2 https://dle.rae.es/cuota'Jnr-fbrnr

' "DERECHo DE MARCAS' - Jorge Otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo Peüot,2017 - Pag.76.
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POR I.á, CUAL SE CONFIRMA IÁ, RESOLUCIÓN N9 I.370 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018, DICIADA POR I.A
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD og REGISTRo DE LA MARCA
'MINICUOTAS", CLASE 35, EXPEDIENTE No LT36566,SOLIC[ADAPORRIBEIRO SAC.I.FA. e I.-----------------

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: " las designaciones genéricas
definen no directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese
objeto;'

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos sÍ define al
servicio que pretende identificar, por tanto, efsten impedimentos insuperables para que la marca
solicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art.
2' inc. e) de la Ley N' 1294198 de Marcas que expresa: "(...)No podrán registrarse como marcas: .../... los que
consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de
que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracterÍstica del producto o
servicio;"---

Que, si bien es cierto que el solicitante pretende registrar "MINICUOTAS", para la clase 35 del
nomenclador internacional, tenemos como resultado que existen otras marcas registradas que cuentan con
denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de Ia
Institución, se encuentran registradas las marcas: MIMCUOTAS RIBEIRO, clase 35, Registro N" 466189 a
nombre de RIBEIRO S.A.C.I.EA. e L, siendo éste el mismo propietario de la solicitada; MINI CUOTAS
COINPA, clase 35, Registro N'478150 a nombre de COINPA S.A. - COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL PARANA
S.A.; MINICUOTAS BY ELECTROEACIL, clase 35, Registro N" 575079 a nombre de UNIÓN CoMERCIAL DE
PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA (UNICOMER PARAGUAY S.A.); extremo que demuestra la coexistencia
pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender
utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ------------

Que, siendo así, el vocablo 'MINICUOTAS'deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser
desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie
pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N" 129411998 de Marcas
que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una eüqueta u otro signo compuesto por un
conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella
que fuesen de uso común o necesario en el comercio". -----------

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

CONFIRMAR la Resolución Ns 1.370 de fecha 19 de julio de 2018 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la m
Acta No. 17?6566, solicitada a nombre de RIBEIRO

NOTFÍQUESE.

', clase 35,
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Resorución*.0/ Í 5
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N"t.4z DE FECHA lr DE NovIEMBRE DE 2019, DISIADA
poR r.-A. nmncctóN DE MARcAs, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "cINE
FAN y ETIQUE"TA", CLASE 35, EXPEDIENTE N'1895600, SOLICITADA POR CINEMARK USA" INC.- -

Asunción, 2 $ ::ir itiltr

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CINEMARK USA,

INC en contra de la Resolución N' 1.477 de fecha l1 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de

Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 26 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de CINEMARK

USA" INC e interpone Recurso de Apelación en contra de Ia Resolución Nsl.477 de fecha 1l de noviembre de

2019, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 13 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 09 de marzo de 2010, el representante convencional de CINEMARK USA" INC expresó

agravios; esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha

23 de junio de 2020.

CONSIDERANDO:

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

registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la

Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Afi- 2 Inc. e) ... los que consistan

enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate,

o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracterÍsüca del producto o servicio.",

En consecuencia no ha lugar a lo solicitado."(...) --"-"-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(...) para determinar la calidad

genérica o descriptiva de una marca, debemos tener presentes /os conceptos de éstos términos, de esta
'manera, tenemos que las designaciones genéricas son aquellas que "... definen no directamente el objeto en

causa, sino la categoria, la especie o género, a los que pertenece ese objeto..." como bien dice el
renombrado jurista argentino Jorge Otamendi. Asimismo, nuestro colega, el Dr. Gabriel Martínez Medrano,

señala en su libro Derecho de Marcas, que las designaciones genéricas son aquellas en las que " se establece

el género del producto o servicios al que pertenece." Es entonces, aquel término necesario y usual, de

manera tal que si un particular registrase dicho término, sus compeüdores no podrán conünuar siruiéndose

del único término, sus competidores no podrían conünuar sirviéndose del único término conocido por el
público, constituyéndose esto en un acto de competencia desleal "(...).---------

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento

de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una

debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el si

dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre

arca, no sólo
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Resorución.0 7 X 5
POR LA CUAL SE CONFIR}VÍA I.A RESOLUCIÓN N'T.¿Z DE FECI{A II DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
poR LA pn¡cclóN DE L,IARcAS, EN EL ExpEDIENTE DE soLIcITr.JD DE REGISTRo DE LAMARCA "cINE
FANYETIQIJETA',, CLASE 35, D(PEDIENTE N'1895600, SOLICITADApORCINEMARKUSA INC.--

Que, en primer lugar a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "CINE FAN Y
EflQUEIA" resulta genérica para el producto que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación consütuye la designación usual del producto que solicita. En ese sentido, la solicitud de
registro de marca "CINE FAN Y ETIQUE"IA' pretende obtener cobertura para productos de la clase 35:

"Programa de fidelización de clientes para servicio de cine" y recordemos al mismo tiempo que el
nomenclador internacional para la clase 35 textualmente describe: "Publicidad; gestión, organización y
administración de negocios comerciales; trabajos de oficina". Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la
defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis
de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de
una marca previstas en la Ley de Marcas. De ello se colige que, la solicitud de autos sí define al producto
que pretende identificar, Por tanto, puede ser considerada incursa en una de las prohibiciones previstas en
la normativa aplicable, específicamente elinc. e) del Art. 2.------------

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene acompañada de
una etiqueta que no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición
mencionada en el párrafo anterior, pues, dentro de la misma, contiene la denominación "CINE FAN" escrita
en letras mayúsculas y en negrita de color rojo, con un fondo blanco.-----

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada,
vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar
"CINE FAN Y mQUEfA' como denominación, sólo describen el sentido o significado conceptual del
servicio a ser comercializado. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descripüva
del referido producto y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa

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

refiere a la diferencia entre las designaciones descripüvas y las evocativas, diciendo: "Existe una línea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca seria engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracterÍsticas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descripüva es la necesaria a usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en s¿l

conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasÍa. N concederse una marca
evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir caractertstica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."r. Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el
obieto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto:'

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ha
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la concl

el examen

registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución

PORTANTO,
I.A, DIRECTORA GENERAL INTER]NA DE I.A PROPIEDAD

| 'DERECHO DE MARCAS" - forge Otamendi. g. Ed.. CABA, Abeledo perrot, ZOLT -pag.76.
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Resorución*Q¿t 5
POR LA CUAL SE CONFTRMA LA RESOLUCION N'1.47 DE FECHA II DE NOVIEMBRE DE 2019, DISIADA
poR I-A. omgcclóN DE MARcA,s, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LAMARcA'cINE
EANYETIQUEI¡r, CLASE 35, DGEDIENTEN'1895600, SOLICITADAPORCTNEMARKUSA" INC.--

RE S UE LVE:

Art.le CONFIRMAR la Resolución N"1.477 de fecha ll de noviembre de ZOtg dictada por la
Dirección de Marcas.-

ArL2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de

ETIQUEIA", clase 35, Expediente. Ne1895600, sglei
USA,INC.--

AIt.39 NOTIFÍQUESE. .-.--.--.-

la marca 'CINE EAN Y
a nombre de CINEMARK
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Resorución*.0 P 1 ffi
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'L475 DE FECHA II DE NOVIEMBRE DE 2019, DISTADA
POR LA ORECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE REGISTRO DE LA N,ÍARCA'CINE
EAN Y ETIQUEIA", CLASE 35, EXPEDIENTE N'1895602, SOLICIIADA pOR CINEMARK USd
INC.---------

Asunción,f $SIP 2021,

VTSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CINEMARK USA,

INC en contra de la Resolución N" 1.475 de fecha lI de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de

Marcas, y: - ---- - - --- --

RESULTA:

Que, en fecha 26 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de CINENÍARK
USA INC e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns1.475 de fecha ll de noviembre de
2019, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 13 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 09 de marzo de 2010, el representante convencional de CINEMARK USA INC expresó

agraüos; esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
23 de junio de 2020.

CONSIDERANDO:

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

registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "A-rt. 2 Inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o setyicio.",
En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.'( . ) --------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) para determinar la calidad
genérica o descriptiva de una marca, debemos tener presentes 1os conceptos de éstos términos, de esta

manera, tenemos que las designaciones genéricas son aquellas que "... definen no directamente el objeto en
caltsa, sino la categoria, la especie o género, a los que pertenece ese objeto..." como bien dice el
renombrado jurista argenüno Jorge Otamendi. Asimismo, nuestro colega, el Dr. Gabriel MartÍnez Medrano,
señala en su libro Derecho de Marcas, que las designaciones genéricas son aquellas en las que " se establece
el género del producto o servicios al que pertenece." Es entonces, aquel término necesario y usual, de
manera tal que si un particular registrase dicho término, sus competidores no podrán continuar sirviéndose
del único término, sus competidores no podrian continuar sirviéndose del único término conocido por el
público, constituyéndose esto en un acto de competencia desleal "( .) ---------

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una

debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo

dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el,*::fit"

omento

i-\
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Resorución*.0 / '§ ffi

POR I^A, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'I.475 DE FECHA 1I DE NOVIEMBRE DE 2019, DICIADA
POR I.A DIRECCIÓN DE N,ÍARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA'CINE
FAN Y mQUETA', CLASE 35, EXPEDIEN]E N'1895602, SOLICITADA pOR CINEMARK USA,
INC.---------

Que, en primer lugar a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "CINE EAN Y
ETIQUETA' resulta genérica para el producto que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación usual del producto que solicita. En ese sentido, la solicitud de

registro de marca "CINE FAN Y EflQUE"IA" pretende obtener cobertura para productos de la clase 35:

"Programa de fidelización de clientes para servicio de cind'y recordemos al mismo tiempo que el

nomenclador internacional para la clase 35 textualmente descrlbe: "Publicidad; gestión, organización y
administración de negocios comerciales; trabajos de oficina". Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la

defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administraüva realizar el análisis
de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de

una marca previstas en la Ley de Marcas. De ello se colige que, la solicitud de autos sí define alproducto
que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de las prohibiciones previstas en
la normativa aplicable, especÍficamente el inc. e) del Art. 2.-------------

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene acompañada de
una etiqueta que no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición
mencionada en el párrafo anterior, pues, dentro de Ia misma, contiene la denominación "CINE FAN" escrita
en letras mayúsculas y en negrita de color negro, con un fondo blanco.-----

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada,
vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar
"CINE FAN Y ffiQUEIA' como denominación, sólo describen el sentido o significado conceptual del
servicio a ser comercializado. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva
del referido producto y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa

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

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

designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."

' 
"í'" t''l : 't'

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habf't$idos e rea)lz

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclfuiiO,n ae qy'e r
examen

registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.
Abg. C1

' 'DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9' Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017 - pa}.76.
»i;..i
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Resolución*.CI 7 *" 
ffi

poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N"l.¿25 DE FEcHA u DE NovIEMBRE DE 2019, DISIADA
poR LA pmpccróN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REcISTRo DE IáMARcA'cINE
EAN y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N"1895602, SOLICITADA POR CINEMARK USA,

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL le CONFIRMAR la Resolución N"1.475 de fecha ll de noviembre de 2019 dictada por la

Dirección de Marcas.-

ArL 2e ORDENAR el archivo de Ia solicltud de registro de la marca "CINE EAN Y
ETIQUETA, clase 35, Expediente. Ns1895602, solicitada a nombre de CINEMARK

USA.INC.--

NOTTFÍQTJESE. ----------Art.3e
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Resorución..-I)7 1 7
PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N" r4lz DE FEcHA 28 DE DIcIEMBRE DEzozz,DIgrADA
PoR LA omncclóN DE ASUNToS MARCARIos Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "INMUNOVA", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 28936/202I, SOLICITADA POR LUCIO
ANTOMO LEZCANO CANIERO.

Asunción, 27 SIP 2021+

MSTO: el recurso de apelación rnterpuesto por la representante convencional de LUCIO ANTONIO
LEZCANO CANTERO en contra de la Resolución N' l4i7 de fecha 28 de diciembre de 2022, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 16 de febrero de 2023 se presenta la representante convencional de LUCIO ANTOMO
LEZCANO CANTERO e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 1417 de fecha 28 de
diciembre de2O22, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, en fecha 22 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 21 de junio de 2023,la representante convencional de LUCIO ANTOMO LEZCANO
CANTERO expresó agravios; y en fecha 14 de diciembre de 2023, fue contestada la expresión de agravios.
Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 20 de diciembre de 2023.--------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Al analizar las marcas en pugna: INMUNOVA
(solicitada) vs INMUNOVA (oponente), se aprecia que entre las mismas existe identidad en el aspecto
denominativo, comparten Íntegramente sus denominaciones y pretenden identificar productos/seruicios
relacionados, lo que las vuelve confundibles en los aspectos visual, fonético e ideológico .../.., la marca
extranjera posee el registro de su marca INMUNOVA en la clase 42 y solicitudes de registro en la clase 5 que
datan del il de julio del año 2020 en Argentina, en tal sentido, se halla amparada por lo dispuesto en art. 18

in frne de la ley de marcas y demás concordantes .../... esta Dirección concluye que la oposición presentada
deb e ser decl arada proced ente. " - - - - - - - - - - - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, LUCIO ANTONIO LEZCANO CANTERO y
manifiesta: "Cuando el público consumidor se encuentre con productos que lleven la denominación
INMUNOVA, creerá que se tratan de productos de mi representada o fabricados con su autorización, el
consumidor NO caerán en la creencia de que los productos de la firma oponente serán de la misma calidad
que los productos fabricados por mi mandante .../... reiteramos el hecho que no resulta creible que el
oponente desconozca la marca propiedad de mi mandante ya que la misma es plenamente notoria en
nuestro paÍs. »- 

- - - - - - - - - - - -

Que, a su vez, el oponente contesta la expresión de agravios y, entre otros argumentos, expresa: "E1

solicitante, tenia tal conocimiento pleno por lo que ha actuado de MALA FE pretendiendo tal vez
apropiarse con su solicitud de registro de derechos ajenos, pues en ningún momento ha podido demostrar
que tuviese legitimo interés en el registro. Pero mi parte si ha demostrado ser la creadora de la marca. Tanto
la titularidad de la marca en favor de mi mandante, como la notoriedad de que
origen han sido sobradamente probadas con los certificados de registro en la
misma en la clase 05 que acreditan el derecho de prelación a favor de INMIJ.

ción Naclorrl de Prcpitdad Inttlectuii
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Resorución-.-0J 17
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N" l4l7 DE FEcHA 28 DE DIcIEMBRE DEzozz,DIgIADA
poR LA omrcctóN DE ASUNToS MARcARIoS Lrrrclosos, EN EL EXpEDTENTE DE soLrcITUD DE
REGIS'IRO DE LA MARCA "INMUNOVA", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 289361202I, SOLICITADA POR LUCIO
ANTOMO LEZCANO CANTERO.

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: "INMUNOVA" (solicitada en clase 05) y'INMUNOVA" (marca

extranjera en la clase 42 y solicitudes en la clase O5). ---------

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

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

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

asociada con la otra. En ese sentido, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante
"INMUNOVA' y la marca oponente "INMUNOVA", se advierte que en la denominación cuyo registro se

sohcita se reproduce íntegramente a la marca oponente. A ello se suma el hecho de que la marca solicitada
no cuenta con etiqueta alguna que pueda aportar distintividad.------------

INMUNOVA
INMUNOVA

(marca oponente extranjera)
(marca solicitada)

Que, entre otros argumentos, alega además el oponente: "Tanto la titularidad de la marca en favor de

mi mandante, como la notoriedad de que goza en Argentina, pais de origen han sido sobradamente
probadas". Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en

suobra..DerechoParaguayodeMarcas,',dice:',Las]]amadaSmarCaSnotorias../...@
exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad\ y con
respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción
al principio de especialidad¡.t - - - - ---

Que, asÍ también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las

marcas notorias: " Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión
o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto. con la
finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercia) y
proteger los ¡hfereses del público consumidol'' y 

"n 
este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.

Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: "la antigüedad de la
marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importanfe'. En el caso de autos, además de las

manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada
sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera INMUNOVA, tenemos que: "lnmunova fue fundada en

2009 por cientÍfrcos y cientÍficas provenientes de la Fundación lnstituto Leloir, uno de los centros de
investigación más destacados de Latinoamérica, con la visión de dar respuestas a enfermedades con altas
necesidades médicas. Inmunova es una compañía biotecnológica argentina dedicada a la investigación y
desarrollo de medicamentos innovadores para enfermedades infecciosas poco frecuentes sin opción de
tratamiento.Somos parte de Insud, un ecosistema empresarial con importante presencia en la industria
farmacéutica en más de 5O paísesd. Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca
marca intensamente utrlizada, de gran difusión y goza del carácter de noto¡j

' "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" - Carmelo Módica. A¡andura Edit.,2007 - Pag. 193.

' "DERECHO DE MARCAS" - ]orge Otamendi. 9' Ed.. CABA, Abeledo Perrot,20t7
3 lrttps ://in nrtrnova.conr/nosolros/#q!i enesson¡os
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Resorución..1)7 17
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1417 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEhOLL,DICTADA
POR LA OMPCCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "INMUNOVA" CLASE 05, EXPEDIENTE N" 2893612021, SOLICITADA POR LUCIO
ANTOMO LEZCANO CANTERO.

Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera
que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294198 de Marcas, que disponen que no pueden
constituir marcas: "art. 2 inc. g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción,
transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notonedad
del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho
conocido el signo; inc. i) los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legitimo
interés opor quien conocía o debiera conocer que el signopertenecfa a un tercero;

Que, finalmente se destaca que se pretende el registro de INMUNOVA, es decir, sin otro elemento
distintivo que la haga especial y única, por lo que refuerza la tesis de que nos encontramos ante un posible
uso indebido de una marca ya existente, lo cual imposibilita la viabilidad de su registro en esas

condiciones.-------------

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 1417 de fecha 28 de diciembre de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "INMUNOVA", clase 05,

Expediente N'2893612021, solicitada por LUCIO ANTOMO LEZCANO CANIERO.----

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

ArL le

ArL 2e

li i.rñ!
al dc Irop
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Resorución..1)f 1 I
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1418 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEaOaL,DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "INMUNOVA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 28938/2021, SOLICTTADA POR LUCIO
ANTOMO LEZCANO CANTERO.

Que, encontramos además en la doctrina marcaria otras consideraciones aplicables al caso de autos
que impedirían una posible coexistencia. Respecto a la confusión entre marcas que no distinguen idénticos
productos, manifiesta el Dr. Otamendi: "En clases distintas, la confusión puede darse por algunas de las

siguientes circunstancias: Mismo género de productos... Misma finalidad. Afinidad: Productos de disüntas
c/ases pueden tener por su naturaleza, función o uso una misma finalidad y esto puede ser también una
fuente de error o confusión ... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de
televisores por su relación Íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos
son confundibles...

Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera
que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294198 de Marcas, que disponen que no pueden
constituir marcas: "art. 2 inc. g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción,
transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilución de su fiterza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho
conocido el signo; inc. i) los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legÍtimo
interés o pot quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecia a un tercero;

Que, finalmente se destaca que se pretende el registro de INMUNOVA, es decir, sin otro elemento
distintivo que la haga especial y única, por lo que refuerza la tesis de que nos encontramos ante un posible
uso indebido de una marca ya existente, Io cual imposibilita la viabilidad de su registro en esas

condiciones.-------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su

registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar Ia Resolución recurrida. ------------

Art.le

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

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 1418 de fecha 28 de diciembre de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "INMUNOVA', clase 35,

Expediente N' 28938/2021, solicitada por la firma LUCIO ANTONIO LEZCANO

CANTERO.

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

o "DERECHo DE MARCAS' - Jorge otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017
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Resorución..1)Z 18
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' r4l8 DE FECHA 28 DE DIcIEMBRE DEzozz,DIgrADA
poR LA omgcctóN DE ASUNTos MARcARIos Lmclosos, EN EL ExpEDIENTE DE soLIcITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA'INMUNOVA', CLASE 35, H(PEDIENTE NO 289381202I, SOLICTTADA POR LUCIO
ANTONIO LEZCANO CANTERO.

Asunción, L 7 StP 202[

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LUCIO ANTOMO
LEZCANO CANTERO en contra de la Resolución N' l4l8 de fecha 28 de diciembre de 2022, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 16 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de LUCIO ANTONIO
LEZCANO CANTERO e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' l4I8 de fecha 28 de
diciembre de2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 22 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 2l de junio de 2023, el representante convencional de LUCIO ANTOMO LEZCANO
CANTERO expresó agravios; y en fecha 14 de diciembre de 2023,fue contestada la expresión de agravios.
Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 20 de diciembre de 2023.--------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "N analizar las marcas en pugna: INMUNOVA
(solicitada) vs INMIJNOVA (oponente), se aprecia que entre ]as mismas existe idenüdad en el aspecto
denominativo, comparten íntegramente sus denominaciones y pretenden identificar productos/servicios
relacionados, lo que las vuelve confundibles en los aspectos visual, fonético e ideológico .../... la marca
extranjera posee el registro de su marca INMUNOVA en la clase 42 y solicitudes de registro en la clase 5 que
datan del 31 de julio del año 2O20 en Argentina, en tal sentido, se halla amparada por lo dispuesto en art. t8
in fine de la ley de marcas y demás concordantes .../... esta Dirección concluye que la oposición presentada
debe ser declarada procedente.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, LUCIO ANTONIO LEZCANO CANTERO y
manifiesta: "Cuando el público consumidor se encuentre con productos que lleven la denominación
INMUNOVA, creerá gue se tratan de productos de mi representada o fabricados con su autorización, el
consumidor NO caerán en la creencia de que los productos de la firma oponente serán de la misma calidad
que los productos fabricados por mi mandante .../... reiteramos el hecho que no resulta creíble que el
oponente desconozca la marca propiedad de mi mandante ya que la misma es plenamente notoria en
nuestro pais

Que, a su vez, el oponente contesta la expresión de agravios y, entre otros argumentos, expresa: 'E1

solicitante, tenía tal conocimiento pleno por lo que ha actuado de MALA FE pretendiendo tal vez
apropiarse con su solicitud de registro de derechos ajenos, pues en ningún momento ha podido demostrar
que tuviese legitimo interés en el registro. Pero mi parte sí ha demostrado ser la creadora de la marca. Tanto
la titularidad de la marca en favor de mi mandante, como la notoriedad de que goza en Argenüna, país de
origen han sido sobradamente probadas con los certificados de registro en la clase 42 y las

misma en la clase 05 que acreditan el derecho de prelación a favor de

ión Gc¡tral
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Resorución..1)7 1 I
POR LA CUAL SE CONFIRMA IA RESOLUCIÓN N" I4I8 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE}O¿},DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "INMUNOVA" CIA.SE 35, EXPEDIENTE NO 289381202I, SOLICITADA POR LUCIO
ANTOMO I.EZCANO CANTERO.

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

realizar el cotejo de las marcas en pugna: "INMUNOVA.' (solicitada en clase 35) y "INMUNOVA" (marca

extranjera en la clase 42 y solicitudes en la clase o5). ---------

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

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

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

asociada con la otra. En ese sentido, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante
"INMUNOVA" y l, marca oponente "INMUNOVA', se advierte que en la denominación cuyo registro se

solicita se reproduce íntegramente a la marca oponente. A ello se suma el hecho de que la marca solicitada
no cuenta con etiqueta alguna que pueda aportar distintividad.------------

INMUNOVA
INMUNOVA

(marca oponente ortranjera)
(marca solicitada)

Que, entre otros argumentos, alega además el oponente: "Tanto la titularidad de la marca en favor de

mi mandante, como la notoriedad de que goza en Argentina, país de origen han sido sobradamente
probadas". Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en

suobra..DerechoParaguayodeMarcas',,dice:,,Las]]amadasmarCaSnotorias../..@
exitosamente fuera del paÍs en que están registradas kxcepción al principio de territorialidadl y con
respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción
al principio de especialidad¡.r -------

Que, así también, expresa el Dr. ]orge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las

marcas notorias: " Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión
o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto. con la
finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y
proteger los;hfe¡eses del público consumidof'' y 

"., 
este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.

Para otorgar Ia calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: "la antigüedad de la

marca, un emp)eo extendido y un esfuerzo publicitario importanfe'. En el caso de autos, además de las

manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada

sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera INMUNOVA, tenemos que: "lnmunova fue fundada en

2OO9 por cientÍficos y científrcas provenienfes de la Fundación Instituto Leloir, uno de los centros de
investigación más destacados de Latinoamérica, con la visión de dar respuestas a enfermedades con altas
necesidades médicas. Inmunova es una compañÍa biotecnológica argentina dedicada a la investigación y
desarrollo de medicamentos innovadores para enfermedades infecciosas poco frecuentes sin opción de
tratamiento.Somos parte de Insud, un ecosistema empresarial con importante presencia en la industria
farmacéutica en más de 5O paisesa. Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca

marca intensamente utilizada, de gran difusión y gozadel carácter de notoria.-;7:-
./,-í:,'.1.1¡..

i'j'"

I "DERECHo PARAGUAYO DE MARCAS" - carmelo Módica. A¡andura Edit.,2007 - Pag. 193

'¿ 
"DERECHo DE MARCAS" - Jorge otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo Peüot,2ol7

I lrlf rrq //inr¡un,rve co¡¡r/nr¡solrn<l#nnienessorrros
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Resorución."Si] i fi
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 5I1 DE FECHA 30 DE JUNIO DEaO¿L,DICTADAPORLA
OMPCCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIE¡TTP OP SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "BREXIPRAL', CLASE 05, EXPEDIENTE N9 IO1IO4/20I9, A NOMBRE DE QIJIMFA S¿"

Asunción, Z7 Sip 202/r

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de OTSUI(A
PHARMACEUTICAL CO., LTD. en contra de la Resolución Ns 511 de fecha 30 de junio de2022, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 06 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de OTSUI(A
PHARMACEUTICAL CO., L:[I). e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 5lI de fecha
30 de junio de 2022, dictada por Ia Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 20 de julio de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 25 de agosto de 2022, el representante convencional de OTSUKA PHARMACEUTICAL
CO., LlD. expresó agravios; y en fecha 30 de septiembre 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta

Dirección llamó autos para resolver en fecha l8 de octubre de 2022.-

CONSIDERANDO:

Que,la mencionada Resolución considera qtue "Se promueve oposición contra la solicitud de registro
de marca BREXIPRAL, clase 05 sobre la base del término genérico BREXPIPRAZOLE, clase 05 .../... la
presente solicitud de registro de marca es un nombre de fantasia que hace alusión al compuesto
farmacéutico que la compone, asimismo el oponente no puede prohibir el uso de un termino de uso común
en denominaciones de fantasÍa, ya que dichas denominaciones reúnen los elementos que la hacen
registrables, originalidad y novedad .../... es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser
declarada improcedente".- - - - - -- -- -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LIID. y
manifiesta: "BREXPIPRAZOLE no es un término tan sólo genérico, sino que corresponde a una
Denominación Común Internacional, también llamada DCI; este es el nombre oficial no comercial o
genérico de una sustancia farmacológica (medicamento o droga) .../... BREXIPRAL es extremadamente
similar a la Denominsción Común Internacional (DCI) BREXPIPRAZOLE o BREXPIPRAZOL.../... contradigo
diametralmente que la denominación BREXPIPRAZOLE sea un término de uso común, pues no se halla
incluida en otras marcas".

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

solicitada posee sufrcientes elementos que la hacen distintiva.../... la presente denominación hace alusión al
BREXPIPRAZOLE que es un antipsicótico atípico; "La promoción de la utilización de medicamentos por su
nombre genérico" que dispone lo siguiente en su Art. j "Disponese que toda prescripción de
medicamentos, sea este mono-droga o combinación de dosis fija, deberá efectuarse por el nombre genérico
o sea por denominación común internacional (DCI) que se indique, seguido de su concentración, forma
farmacéutica y dosis/unidad. Asi como de la prescripción solicitada, el oponente no puede
monopolizar el uso de una marca que alude al compuesto químico que la
realizarse en su conjunto y no de forma separada".-
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Resorución..1)7 1 I
POR I-A CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N9 51I DE FECHA 30 DE JUNIO DEaO¿},DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
I.-A. MARCA "BREXIPRAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N9 IO1IO4/20I9, A NOMBRE DE QUIMFA SA

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

Que, al analizar pormenorizadamente estos autos advertimos que la oponente se presenta a plantear
resistencia a la pretensión de la solicitante sin invocar un derecho personal y aducir un eventual perjuicio
subjetivo, sino alegando un interés general y difuso. En resumen, lo que pide la oponente es que se

deniegue la marca solicitada -BF.EXIPRAL- por considerarla genérica y de uso común. Surge con claridad
que la oponente no tiene un interés legítimo para oponerse al registro de la marca BREXIPRAL porque no
invoca un registro marcario similar o idéntico que se pudiera ver perjudicado por la concesión de la
solicitud.

Que, de un estudio sistemático de la Ley de Marcas podemos afirmar sin temor a equívoco que la
legitimación para plantear una oposición al registro surge de la titularidad de un registro en elParaguay,la
titularidad de un registro en el extranjero y por haber ingresado una solicitud anterior. En ese sentido el

Art. 15 de la Ley de Marcas dispone cuanto sigue: "El registo de una matca hecho de acuerdo con esta ley,
concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las

acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a
oponerse al registo y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a

confusión o a asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que
tengan relación entre ellos". Como se ve, no se necesita mucho esfuerzo para extraer el significado del texto
legal: quien tiene un registro de marca tiene derecho a oponerse al registro de otro signo que pudiere
menoscabar sus derechos surgidos del registro

Que, realizado el repaso de la legislación pertinente es innegable que la oponente debe basar su

resistencia a la solicitud en base a: un registro concedido en el Paraguay, un registro concedido en el

extranjero o una solicitud previa, pero de ninguna manera puede invocar el interés general. Esto solamente
puede ser hecho por expresa disposición legal y, sobre el punto, el Art. 6 de la Ley de Marcas es

absolutamente esclarecedor al instaurar que es Ia Dirección de Propiedad Industrial la que tiene la

prerrogaüva de denegar el registro de una marca en interés del público

Que, asÍ pues, OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. mal puede aducir que representa un interés
general y difuso porque Ia ley no le concede el derecho de hacerlo. Por consiguiente, la oponente carece de
legitimación para ser parte en el presente procedimiento administrativo y su oposición, asÍ como su

apelación, son inadmisibles.-------

Que, para mayor ilustración nos permrtimos aludir a la más autorizada Doctrina Nacional que enseña:
"La oposición ha de ser promovida por quien tenga un interés legÍtimo en impugnar una solicitud
presentada en violación de las prohibiciones establecidas por le Ley de Marcas. El legítimo interés del
oponente puede darse por su condición titular de un derecho directamente afectado por la solicitud (es,
por ejemplo, el caso del propietario de una marca igual o muy similar a la depositada y que cubre los mismo
productos o servicios, o relaciones entre sí) o por resultar indirectamente afectado por la solici
caso, por ejemplo, del dueño de marca en el mismo sector económico en que se ha solicitado e!

I MODICA, Carmelo. "Derecho Paraguayo de Marcas", Editorial Arandura, Asunción, 2007, p. 123.



Resorución..1)7 19
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 51I DE FECHA 30 DE IUNIO DE}OLL,DICIADAPORLA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTEDE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "BREXIPRAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N9 1O1IO4/20I9, A NOMBRE DE QUIMFA SA. ------..-..--.

Que, en cuanto al análisis del argumento de la genericidad alegada, esta Dirección General entiende
que la solicitud de registro "BREXIPRAL" para la clase 05 (TODOS), es un vocablo que proyecta una
denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo
solicitado no designa al género o a la especie de los productos cuya protección solicita, ni constituye la

designación necesaria, usual o calificativa de los mismos.

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. AI respecto,lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las

características especificaciones técnicas principales de su producto o servicio, obligándolo a recurrir a

circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca. que no hace
referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente
de fantasía, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea
de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa.

Que asimismo la ley N" 232O|2OO3 de "De Promoción De La Utilización De Medicamentos Por Su

Nombre Genérico" en su art. 3' señala que: "Dispónese que toda prescripción de medicamentos, sea éste

mono-droga o combinación a dosis fija, deberá efectuarse por el nombre genérico o sea por la
Denominación Común Internacional (DCI) que se indique, seguido de su concentración, forma
farmacéutica y dosis/unidad, así como de la presentación solicitada.". De esta forma se vuelve
prácticamente imposible cualquier tipo de riesgo en los productos de la clase 05. ----------

Que, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Dirección General que la acción es

improcedente, desde el punto de vista de la falta de legitimación del oponente para articular una oposición
basada en intereses generales y difusos. Se suma el análisis sobre la genericidad alegada de la solicitud de

registro "BREXIPRAL"; en consecuencia, corresponde confirmar la resolución recurrida.

DtREcctóN NAcToNAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAT
PARAGUAY

Art.le

Art.2s

V.* coBIERNon¡,. I PARAGVÁI
Vd PARAGUAY I REKUAI

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución Ne 5ll de fecha 30 de junio de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de

"BREXIPRAL", clase 05, Expediente No 101104/2019, solicitada
registro de la marca

a nombre de QUIMFA

Art.3e NoTIFÍQUESEporCédula.-----------------.

f{i
ir-
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Resorución-.1)7 2 0
poR LA cuAL sE REvocA I-A REsoLUctóN N' 1536 DE FEcHA 23 DE tvfAyo DE 2017, DIgnADA poR LA
pmncctóN DE MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA N¿ARcA "LEMoN
IELLY QUALITY PRODUCT Y mQUETA" CLASE 25, EXPEDIENTE N" 2424712014 A NOMBRE DE
PROCALCAO - PRODIJTORA DE COMPONENTES pAlt,{ CAI CADO, Sá.

Asunción, 27 SEp 2021

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PROCALCAO -

PRODLIORA DE COMPONENTES PARA CALCADO, S.A. en contra de la Resolución N' 1536 de fecha 23 de
mayo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RE SULTA:

Que, en fecha 30 de mayo de 2017 se presenta el representante convencional de PROCALCAO -

PRODUTORA DE COMPONENTES PARA CALCADO, S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la
Resolución N" 1536 de fecha 23 de mayo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 28 de junio de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 13 de julio de 2017, el representante convencional de PROCALCAO - PRODUTORA DE
COMPONENTES PARA CALCADO, SA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión
de agravios y llama autos para resolver en fecha 2l de agosto de 2017.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Que, habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado Ia existencia en dicha clase de la marca '|ELLY BEANS",
registrada con el N" 373óó3 a favor de KEMSA C.I.S.A. Comentario: Que ambas denominaciones son casi
idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencía pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de
confusión entre los consumidores .../... de conformidad al art. 6 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
solicitado".

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante PROCALCAO - PRODUTORADE COMPONENTES
PARA CALCADO, S"A y manifiesta: "A primera vista podemos resaltar las diferencias fonéticas y visuales
entre las marcas citadas, ya que las palabras LEMON .JELLY Quality Product y etiqueta y JELLY BEAN;
suenan y se ven diferentes .../... la solicitud no ha recibido oposiciones por parte de los titulares de las
marcas que figuran como base del rechazo .../... la marc¿t solicitada por mi mandante ya ha sido concedida
en las clases 10 y 18 en nuestro país bajo los números de registro 426006 y 426007 .../... mi representada es
una empresa de origen portugués de más de 40 años de experiencia en el negocio de los calzados".

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas LEMON IELLY QUALITY PRODUCT Y
ETIQUETA (solicitada) y fELLY BEANS (marca oponente), vemos que al iniciar el análisis de las

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

regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la
percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que
entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo JELLY, no es menos cierto que mientras que la
oponente está compuesta por dos vocablos, la solicitada se compone de cuatro vocablos acompañado de

una etiqueta, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual muy diferente que toda
posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vi

cciün Ctrttrl dt Propicd¡d llLi;':¡tri¡l

existente entre las mismas.---- ;---------
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Resorución.._07 2 0
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 1536 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LEMON

IELLY QUALITY PRODUCT Y ETIQUETA", CIASE 25, EXPEDIENTE N', 2424712014 A NOMBRE DE
PROCALCAO . PRODUTORA DE COMPONENTES PAIL{ CAI CADO, SA.

LEMON IELLY QUALITY PRODUCT Y ffiQUETA (solicitada), y

JELLY BEANS (marcabase de rechazo)

Que, mrentras que la marca base de rechazo es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta

con una etiqueta diferenciadora con un fondo blanco con la denominación "LEMON JELLY" en letras

mayúsculas de color negro, con la denominación "Quality Product" en la parte inferior, teniendo una figura
que hace alusión a un limon cortado con una corona en la parte superior, y lineas paralelas en la parte
superior e inferior de la denominación, la cual en conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige

que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor: ------------

marca solicitada
ri{x

LEMON JELLY

ma¡cabase de rechazo

denominaüva

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la

marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que,

analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida, - - - -- -- --- - -

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArLle

Art.2e

REVOCAR la Resolución N' 1536 de fecha 23 de mayo de 2017 dictada por Ia

Dirección de Marcas.

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

"LEMON IELLY QUALIIY PRODUCT Y ffiQUETA", clase 25, Expediente No

2424712014, solicitada a nombre de PROCALCAO PRODUTO DE

COMPONENTES PAITA CALCANO, Sá. --------)

Art.3s NOTIFÍQUESE.
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Resolución.'S-.7 ? 1

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 2222D8 FECHA 2I DE DICIEMBRE DE}OLT,DICTADA POR
LA DIRECCTÓN NP MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKEA",
CLASE 05, EXPEDIENTE N' 18114/2021 A NOMBRE DE PALO ALIO SOCIEDAD AI.IONIMA"

Asunción, 2 7 s[P 2021'

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PALO AUIO
SOCIEDAD ANONIMA en contra de la Resolucrón N' 2222 de fecha 2l de diciembre de 2021, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 09 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de PALO ALIO
SOCIEDAD ANONIMA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 2222 de fecha 21 de

diciembre de 2021, dictada por Ia Dirección de Marcas.

Que, en fecha 30 de mayo de2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 27 de septiembre de 2023, el representante convencional de PALO ALIO SOCIEDAD

ANOMMA expresó agravios. Esta Dirección üene por presentada la expresión de agraüos y llama autos

para resolver en fecha 06 de octubre de 2023.

CONSIDERANDO:

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

antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca SCA, registrada
con el número 378379 a favor de SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA; Comentario: Que, ambas
denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al articulo 6" de la
Ley N" 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante PALO AU|O SOCIEDAD ANONIMA y manifiesta:
"La marca solicitada es sumamente distinguible con la marca registrada .../... entre los productos que
representan cada titular no existe conexión compeüüva por lo que ambas marcas podrán coexistir
pacÍficamente .../... la marca base de antecedente se encuentra a la fecha vencida, por lo tanto no existe
impedimento suficiente para rechazar la presente solicitud".

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 378379 de la marca "SCA Y
ETIQUETA" a nombre de SVENSKA CELLULOSA AK|IEBOLAGET SCA venció elSllJ$lz@, venciendo a su

vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder
hacerlo.

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del

agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del

registro de la marca "SKEA", solicitada por PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA -----.-r--: -::: -'--------'--_-:t

K1Y:l\
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Resorución.'j7 2 1

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 2222DEFECHA 2I DE DICIEMBRE DEaO2I,DICTADAPOR
I.A. DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE t¿. MARCA'SKEA"
CLASE 05, EXPEDIENTE NO T8114I2O2IA NOMBRE DE PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

Art.le REVOCAR la Resolución N" 2222 de fecha 2I de diciembre de 2021 dictada por la
Dirección de Marcas.

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

"SKEA', clase 05, Expediente N' 18114/2021, solicitada a nombre de PALO ALTO
SOCIEDAD ANONIMA

Ar[ 3e NOTIFÍQUESE. ----------

ArE 2e
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Resorución."-$-Z 
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N" 1789 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2OI9 Y N" 1887

DE FECHA 1l DE NovTEMBRE DE 2ozr, DISTADAS poR LA omrccróN DE MARcAs, EN EL ExpEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COFPO A CORPO DERMO Y ETIQT E'tA',, CLASE 03,
EXPEDIENTE N' 81603/2018 A NOMBRE DE MAXMIX _ PRODUTOS DE BELEZA LIDA _ EPP.

Asunción, 2,' i,ii' ll:ll+

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante
convencional de MAXMIX - PRODUTOS DE BELEZA LjIDA - EPP en contra de la Resolución N' 1789 de

fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RE S ULTA:

Que, en fecha 29 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de MAXMIX -
PRODUTOS DE BELEZA LitDA - EPP e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio en

contra de la Resolución N" 1789 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -------

Que, la Resolución N" 1887 de fecha ll de noviembre de 2021 confirma lo dispuesto por la resolución

citada precedentemente.-- - -- -

Que, en fecha 14 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelacrón interpuesto

Que, en fecha 16 de febrero de 2022, el representante convencional de MAXMX - PRODUTOS DE

BELEZALIDA - EPP expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama

autos para resolver en fecha 02 de marzo de2022.

CONSIDERANDO:

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

antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca CORPO A,
registrada con el número 345522 a favor de LABORATORIOS BUSSÉ S.A.; Comentario: Que, ambas

denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfrca, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al articulo 6" de la
Ley N" 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante MAXMIX - PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP y
manifiesta: "La renovación del registro otorgado a favor de LABORATORIOS BUSSÉ 5.A., para la marca

CORPO A, concedido bajo N" 345522 de fecha 1O de mayo de 2011, ha expirado en fecha 1O de mayo. A la
fecha, no se constatan presentaciones correspondientes al pedido de renovación del registro de la marca
antecedente, cuyo plazo de gracia ya ha expirado con creces".

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

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

vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 345522 de la marca "CORPO A"

a nombre de LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. venció elt0/Q512021, venciendo a su vez el plazo

misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para po$ffi^.,_{l
f;:'';" ""':-T
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ia, y la
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Resorución..I7 2 2
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N'1789 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y N' 1887
DE FECHA 1I DE NOVIEMBRE DE 202I, DISIADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICmUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CORPO A CORPO DERMO y ETIQUETA',, CLASE 03,
EXPEDIENTE N' 8Ió03/2018 A NOMBRE DE MAXMIX - PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP.

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar las resoluciones recurridas y ordenar la contlnuidad de los trámites
del registro de la marca "CORPO A CORPO DERMO Y ETIQUETA", solicitada por MAXMIX - PRODUTOS
DE BELEZA LTDA _ EPP. ---..-.-.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL le

Art.2e

Aft.39

REVOCAR las Resoluciones N' 1789 de fecha 13 de noviembre de 2019 y N' 1887 de
fecha lI de noviembre de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
"CORPO A CORPO DERMO Y ETIQUETA", clase 03, Expediente No 81603/2018,

solicitada a nombre de MAXMX - PRODUTOS IJTDA - EPP.

Itner¿i dt
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Resorución.'l)J 2 3
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N' 127 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2OI9 Y N' 1239 DE
FECHA 04 DE AGOSTO DE 2O2I, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL HGEDIENTE DE
SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GC Y ETIQUETA',, CLASE 05, EXPEDIENTE N.4487912018 A
NOMBRE DE GREEN CROSS HOLDINGS CORPORANON. ...------

Asunción, L 7 SEP 2021r

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante
convencional de GREEN CROSS HOLDINGS CORPORATION en contra de la Resolución N' 1277 de fecha 14

de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RE S ULTA:

Que, en fecha 13 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de GREEN CROSS

HOLDINGS CORPORATION e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio en contra de la
Resolución N' 1277 de fecha 14 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, la Resolución N' 1239 de fecha 04 de agosto de 2021 confirma lo dispuesto por la resolución
citada precedentemente; y en fecha 04 de agosto de 202I fue dictada la proüdencia que concedió el
recurso de apelación interpuesto. --- -- --- - --

Que, en fecha 24 de noviembre de 2022, el representante convencional de GREEN CROSS HOLDINGS
CORPORATION expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama
autos para resolver en fecha 15 de diciembre de 2022. -------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Que, habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca GC FLLI,
registrada con el número 3680ó8 a favor de LIBRA PARAGUAY S.A.; Comentario: Que, ambas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacif)ca, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6'de la
Ley N" 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GREEN CROSS HOLDINGS CORPORATION y
manifiesta: "La solicitud de registro de la marca en referencia, cabe destacar que la firma LIBRA PARAGUAY
S.A, ha transferido en su totalidad la marca GC FLU a favor de mi mandante, GREEN CRO.9S HOLDINGS
CORPORATION .../... en consecuencia, y considerando que la marca antecedente también corresponde a mi
representada actualmente, no encontramos mayores impedimentos para que la solicitud de registro de la
marca GC y etiqueta continúe con sus trámites".

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser

pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: GREEN CROSS HOLDINGS
CORPORATION (titular de la marca base de rechazo) y GREEN CROSS HOLDINGS CORPORATION (titular
de la marca solicitada) son la misma persona. AsÍ también, en Ia base de datos de la Dinapi, se puede
constatar que la marca base de rechazo GC FLU ha sido transferida al titular GREEN CROSS HOLDINGS
CORPORAflON; en fecha 25 de noviembre de 2023: "Que übra Paraguay S.a. con domicilio en Prof, Dr
Pedro Ciancio 1443, ha tansferido a nombre de Green Cross Holdings Corporaüon, con domicilio en 107,

Ihyeon-ro 31beon-gil, Bojeongdong, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, República de
propiedad de su marca GC FLU, registrada con el número 2012-i68068 en fecha
productos de la clase 5".
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Resorución.'-07 ?3
POR LA CUAL SE REVOCAN Iá,S RESOLUCIONES N' 127 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2OI9Y N' 1239 DE
FECHA 04 DE Acosro DE zozl, DISTADAS poR I-A omnccróN DE MARcAs, EN EL DGEDIENTE DE
soLIctTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GC Y ETIQUE"TA", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 44879/2018 A
NOMBRE DE GREEN CROSS HOLDINGS CORPORATION. -.-------

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas marcas GC FLU (marca antecedente base de

rechazo) y GC Y ffiQUEIA (solicitud en cuestión) pertenecen a una misma familia de marcas, propiedad
del mismo tifular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni

mucho menos perjuicio para su propietario

Que, por lo tanto, en base a las consideraciones realizadas y en vista a que no se incurre en ninguna
de las prohibiciones establecidas en el ert. 6 y demás concordantes de la Ley N' 1294198 de Marcas,

corresponde revocar la resolución recurrida

PORTANTO,
I.¿. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I¿. PROPTEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL le

Art.2e

ArL 3s

REVOCARlas Resoluciones No 1277 de fecha 14 de octubre de 2019 y N" 1239 de fecha

04 de agosto de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas.

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

Y ETIQIJETA:', clase 05, Expediente No 4487912018, solicitada a nombre de GREEN

cRoss HoLDINGS CORPORAflON. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -;

;ffif.rt
It,:lltllt tt t '¡¡ '' --

¡ ,":'rr' lq frl¡itit

NOTIFÍQUESE.



DIRECCIóN NAC¡ONAL DE

,W \ GOBIERNO r¡nr. I PARAGVÁI
\¡,8 PARAGUAY REKUAI

( \PROPIEDAD
\uF ¡¡AELECTUAL

PARAGUAY

Resolución*"ff i' ¿+

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" IO37 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 201I, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL E)(PEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BOOSTER", CLASE II, EXPEDIENTE N" 4342U2OO7, A NOMBRE DE RAIMUNDO DANIEL
V,AÑOTNWTNINNGER

Asunción, tl S¡P 2021t

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de RAIMUNDO
DANIEL UeÑOfn WENINNGER en contra de la Resolución N" 1037 de fecha 15 de noviembre de 2011,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de marzo de 2Ol2 se presenta la representante convencional de RAIMUNDO DANIEL

UAÑOfn WEMNNGER e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 1037 de fecha t5
de noviembre de 2011, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 10 de agosto de 2012, el representante convencional de RAIMUNDO DANIEL VeÑOfn
VVENINNGER expresó agravios; y en fecha 09 de noviembre de 2012, fue contestada la expresión de

agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 24 de octubre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Se promueve oposición contra la solicitud de registro
de la marca BOOSTER, solicitada para la clase ll, en base al registro de las marcas H-BUSTER inscriptas en

las clases 09 ..,/... entre las mismas se observa una identidad absoluta en los planos visual, conceptual,
ortográfico y fonético, que las tornan muy confundibles -./... es susceptible de causar confusión entre los

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "Mi mandante en ningun momento

ha vulnerado derechos de terceros puesto que lo único que pretende es extender la protección marcaria
que detenta en nuestro país .../... entre las denominaciones en pugna no se observan una identidad absoluta
.../... la solicitud H-B\JSTER, fue solicitada para cubrir productos de la clase 9, y se encuentra limitada para la
cobertura de los siguientes productos: radios, casetera, alto parlantes; en tanto que la solicitud de mi
mandante BOOSTER fue presentada para cubrir todos los productos de la clase ll". ----------

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: "Mi mandante

üene solicitada en nuestro paÍs la denominación H-BUSTER en clase 9, bajo el Acta N" 30226 de fecha 17 de
noviembre de 2000, el presente registro basta para acreditar el interés que tiene mi representada en que la

presente solicitud sea rechazada .../... las semejanzas existentes entre la marca solicitada y la marca de mi
mandante pueden ser facilmente comprobadas al hacer un simple cotejo entre ambas y apreciar asi que la

marca solicitada es un reproducción de Ia registrada .../... las marcas resaltan más por las similitudes que

presentan antes que porsus diferencias .../... la marca de mi mandanfe se ha convertido en notoria".

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada,

base de la oposición, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro

No. 370959 de la marca "H-BUSTER", clase 09 a nombre de H-BUSTER DA AMAZONIA INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA venció el 26 de octubre de 2022, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la

sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.--;:',-i-;:t
" Jir
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Resolución -'-0-7 t .'{+

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1037 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2011, DISTADA POR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BOOSTER:', CLASE 11, EXPEDIENTE No 4342U2OO7, A NOMBRE DE RAIMUNDO DANIEL
UEÑOTNWPNINNGER

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base de la oposición, resulta inoficioso el estudio del
agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el
Art. 2 de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la

prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.-----------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. le REVOCAR la Resolución N' 1037 de fecha 15 de noviembre de 20Il dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"BOOSTEtr, clase 11, Expediente No 4342L12OO7, solicitada a nombre de RAIMUNDO
DANIEL MAÑOTTI WENINNGER.

ArL 3e

ArL 2e
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poRLAcUALSE coNFIRMALARESoLUcIóNN'519 DEFEcHA2I DEDIcIEI\IBRE DE 2015, DIcIADApoR
LA DIREccróN or AsuNTos MARCARToS Lmcrosos EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE REGrsrRo
DE LA MARCA ORIFFT, CLASE 32, H(PEDIENTE N" 0997912009, SOLICIIADA POR LUIS ARNALDO
RAMIREZ RIQI'ELME

Asunción,
2 7 sEP tt,ztr

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

COLONIZADORA MU1XIACTTVA FERNHEIM LTDA. Y SOCIEDAD COOPERAITVA COLONTZADORA
NEULAND contra la Resolución N' 519 de fecha 2l de diciembre de 2015, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 30 de diciembre de 2015 se presenta el representante convencional de COOPERATTVA

COLONIZADORA MUUIIACTIVA FERNHEIM UIDA. Y SOCIEDAD COOPERATTVA COLONZADORA
NEULAND e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' 519 de fecha 2l de diciembre de
2015, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 24 de febrero de 2016 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 03 de mayo de 2016, el representante convencional de COOPERATTVA

COLONIZADORA MULTIACTTVA FERNHEIM UIDA Y SOCIEDAD COOPERATIVA COLONIZADORA
NEULAND expresó agravios; y en fecha 24 de mayo de 2016, fue contestada la expresión de agravios. Esta
Dirección llamó autos para resolver en fecha 24 de junio de 2016.

CONSIDERANDO:

Que, Ia Resolución recurrida considera: "Entre las denominaciones RIFFY (solicitada) y TUFFI y
ETIQUEM (oponente), encontramos que si bien es cierto que comparten algunas letras en común, no es

óbice para afirmar que las mismas necesariamente causarán confusión, las raices de las marcas difieren
ampliamente TU/RI .../... la marca solicitada fue destinada para cubrir productos de la clase i2, mientras que
la oponente se encuentra obrando en la clase 29 .../... es criterio de esta Dirección rechazar la oposición
deducida".

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "Entre la marca RIFFY cuyo registro se

pide, y la denominación TUFFI de mi representada, existe un elevadÍsimo riesgo de confusión directa, ya
que al ser cotejadas una después de la otra, dejan prácticamente el mismo recuerdo .../...la denominación
solicitada RIFFY es una transcripción casi literal de la denominación TUFFI registrada por mi mandante .../...

de ser concedido el registro de la marca RIFFY en la clase 32, clase estrechamente relacionada por su
función y naturaleza con la clase 29 en la que ya se encuentra registrada la denominación TUFFI de mi
mandante, el público consumidor podria ser inducido al engaño".

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

que amparan son absolutamente diferentes, nadie va a ir a buscar bebida láctea en los anaqueles de
cervezas, aguas minerales, gaseosas y zumo de frutas .../... la denominación RIFFY es RI, en cambio la raiz de
TIJFFI es Tu, no existe atisbo de similitud .../... la oposición deducida asi como su expresión de agravios
carecen de argumentos". ---------

Que, corresponde a ésta Dirección resolver sobre la procedencia o

(*

Resolución.'l)J :
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Resorución".47 25
POR LA CUAL SE CONFIRMA I-A RESOLUCIÓN N" 5I9 DE FECHA 2I DE DICIEMBRE DE 2015, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARTOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTIUD DE REGISTRO
DE I.A MARCA "R[EF'T, CLASE 32, EXPEDIENTE N" 09979/2009, SOLICITADA POR LUIS ARNALDO
RAMIREZ RIQUELME

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

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "RIFFY" y la marca oponente
"TUFFI Y ETIQUETA", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita el radical es disÍmil a la

registrada RI vs. TU y que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten algunas
letras, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son
diferentes una de la otra. De dichas parücularidades ortográficas se genera una fuerte diferencia fonética,
debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan
ambas no es similar: ------------

RIFFY (solicitada), y
flJFFI Y ETIQUE IA (oponente)

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente "TUFFI Y ETIQUE"IA" registrada en la clase 29 cubre "BEBIDA LACTEA"; mientras que la
marca en trámite de registro "RIFFP solicita cobertura para productos de Ia qLry]!"Todos los articulos de
la clase 32, comprendiendose entre ellos cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no
alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas".

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7' de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase,
sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la
marca oponente al no tener registrada la marca "TUFFI Y ffiQUETA" en la clase 32, clase donde se pretende
registrar la marca solicitada "RIFFY". De ello se colige que las marcas en pugna gq comparten la misma clase
del nomenclador internacional, pudiendo eventualmente coexistir pacÍficamente en el seno consumidor, al
no poseer una conexión competitiva directa (rubro de bebidas alcohólicas y gaseosas por parte de la
solicitada y rubro de bebidas lácteas por parte de Ia oponente). --------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con caracterÍsticas
propias, y que no eúste riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución
recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 519 de fecha 21 de diciembre de 2015 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR Ia prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "RIFFY', clase
32, Acta N" 09979/2009, solicitada a nombre de LUIS ARNALDO RAMIREZ RIQUELME. ----

NOTIFÍQIJESE por Cédula. ------------:)
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Resolución*' ft lI ,J fi
-l-POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 996D8 FECHA 23DE DICIEMBRE DE}OLI,DICTADA

POR LA OM¡CCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIosoS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "B Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N. 2280612019, A NOMBRE DE
BITFI.JRY GROUP LIMITED.

Asunción, 27 StP 202/t

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ALDO F:ABIÁN
CRISTALDO KEGLER contra la Resolución N' 996 de fecha 23 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de la firma ALDO
FABIAN CRISTALDO KEGLER e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 996 de fecha 23 de
diciembre de2O2L, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 13 de junio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 17 de agosto de 2023, el representante convencional de ALDO FABIAN CRISTALDO
KEGLER expresó agravios; y en fecha 2l de sepüembre de 2023, fue contestada la expresión de agravios.
Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 30 de octubre de2023.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "N realizar el cotejo de las marcas B Y ETIQIJETA (solicitada)
vs. B Y ETIQUETA (oponente) en un análisis en conjunto, se puede notar las diferencias en los aspectos
visual e ideológico .../... la marca solicitada pretende el registro para los servicios de diseño de bases de
datos; provisión en linea de programas informáticos (software) no descargables para uso en el diseño,
desarrollo e implementación de cadenas de bloque (blockchains) y similares; la oponente, por su parte,
identifica los servicios de elaboración de planos y asesoramiento para la construcción, anteproyectos,los
servicios son plenamente diferenciables .../... las etiquetas de las marcas en pugna poseen un grafía y diseño
totalmente distinto .../... esta dirección concluye que la oposición debe ser declarada improcedente." ---------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "Al realizar un cotejo simple y rápido
entre ambas denominaciones, podemos obseruar que las marcas son prácticamente idénticas .../... ambas de
encuentran conformadas por una sola letra, la "8"; es imposible gue sus servicios no se confundan con los
de mi mandante, estando las dos comprendidas en la misma clase".

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "Si bien
comparten las mismas letras, no existe identidad alguna entre las marcas dado que como se demuestra, las
tipografras y diseños son extremadamente distintos .../... las empresas en cuestión no son competidoras
directas, siendo el oponente propietario una empresa dedicada a la arquitectura y muy conocida BAUEN en
nuestro pais; mientras que mi mandante se dedica a desarrollar y entregar soluciones de software y
hardware de vanguardia .../... la marca B Y ETIQUETA Registro N" 49761O propiedad de mi mandante ha sido
registrada en la clase 9 en el paÍs'i -------------

Que, corresponde a ésta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso
-: i.'.'a-,
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Resolución*"S; H
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N" 996D8 FECHA 23DE DTcTEMBRE Dqzozr, DISTADA
poR LA omrccróN DE AsuNTos MARcARros Lmcrosos EN EL EXpEDTENTE DE soI-rcrruD DE
REGISTRO DE LA MARCA "B Y ETIQUEXA", C[-A.SE 42, EXPEDIENTE N" 2280612019, A NOMBRE DE
BITFURY GROUP LIMITED.

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas B Y ETIQUEfA (marca solicitada) y B Y
ETIQUETA (marca oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente
que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin

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

asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bren es cierto que entre las denominaciones analizadas se

comparte la misma letra "B" el mismo deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el

párrafo siguiente, y ademas, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las

coberturas de las mismas y el cotejo de etiquetas.-------------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre Ias denominaciones B Y
ETIQUETA (marca solicitada) y B Y ETIQUEIA (marca oponente), se comparte la misma letra "B", existen
numerosas marcas registradas que cuentan con la misma denominación. En ese sentido, según la búsqueda
realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: B Y
ETIQUET.d clase 42, Registro N'576341 a nombre de BRENNTAG HOLDING GMBH;BYETIQUETA clase 42,

Registro N' 588962 a nombre de BLUETOOTH SIG, INC; B Y ETIQUETA, clase 42, Registro N' 520851 a

nombre de B LAB COMPANY; B Y ETIQUET& clase 42, Registro N' 513784 a nombre de ANHEUSER-BUSCH

INBEV S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de Ias mismas dentro del mercado y que mal
podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste
previamente. ------------

Que, siendo asÍ, el vocablo "B" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el
análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N" 129411998 de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio". -----------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente "B Y ETIQUEJA' registrada para servicios de la clase 42 "Elaboración de planos y
asesoramiento para la construcción, anteproyectos, proyectos, asesoramiento arquitectónico constructivo
de cualquier edificio o estructura. Arquitectura, levantamientos topográgicos, peritajes de trabajos de
ingenieros y arquitectos"; mientras que la marca en trámite de registro "B Y ETIQUETA' solicita la cobertura
para los servicios comprendidos en Ia g]ry[!."Cifrado y descifrado de datos; codificación y decodificación
de datos; diseño de bases de datos; provisión en lÍnea de programas informáticos (software) no
descargables para uso en el diseño, desarrollo e implementación de cadenas de bloque (blockchains) y
aplicaciones informáticas basadas en cadenas de bloque (blockchains); bases de datos electrónicas no
descargables para uso en el diseño e implementación de cadenas de bloque (blockchains) y aplicaciones
informáticas basadas en cadenas de bloque (blockchains); ...". Oeste respecto, si bien es cierto que debe ser
mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para servicios que se encuentran
compartiendo la misma clase del nomenclador, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,
esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo
eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conex
directa (rubro de desarrollo de software y hardware por parte de la solicitada y rubro
arquitectura por parte de Ia oponente).--------- -----------:---
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Resorución-'-(); fi #
PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N' 996D8 FEcHA 23DE DIcIEMBRE DEzozt, DICTADA
poR LA ornpcctóN DE ASUNTos MARcARros Lmcrosos EN EL EXpEDTENTE DE soLICrruD DE
REGISTRO DE LA MARCA "B Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N 2280612019, A NOMBRE DE
BMFURY GROUP LIMITED. -- -.-------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las eüquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa
magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un fondo cuadrado de color negro con la letra
"b" minúscula de color blanco y con una tipografia estilizada, mientras que la segunda (marca oponente)
cuenta con fondo un fondo cuadrado de color rojo con la letra "B" mayúscula en color blanco y un
elemento figurativo de color blanco en la parte superior derecha.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitada es un signo con caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de confusión ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a 1o

anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ---------

Art.le

ArL 2e

Ar[ 3s

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE:

CONFIRMAR la Resolución No 996 de fecha 23 de diciembre de 2021 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "B Y
ETIQUETA", clase 42, Acta N" 2280612019, solicitada a nombre de BITFURY GROUP
LIMMD.--

NOTIFÍQUESE por Cédula. -------- r:-:i-..----
i

marca oponentemarca solicitada

drI
E]
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Resorución.'{7 ?.7
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 528 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020, DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONFORT
MASTER", CLq,SE 05, EXPEDIENTE N" 7129U2017, SOLICNADO POR CCM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS DESCARTÁVEIS UIDA.

Asunción, 27 SIP 2024

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma CCM
INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS UIDA. CONtTA IA RCSOIUCióN N' 528 dC fCChA 18 dC

mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 20 de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de Ia firma CCM
INDÚSTRfA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARIáVEIS LTDA. e interpone recurso de apelación contra
la Resolución N' 528 de fecha 18 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveÍdo de fecha 23 de septiembre de 2020 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 09 de noviembre de 2O2O.Y por providencia de fecha 03 de diciembre de 2020
esta Dirección llama Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de
la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "COMFORT", registrada con el
número 474923 a favor de UNILEVER IP HOLDINGS 8.V., Comentario: Que ambas denominaciones son casi
idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de
confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6" de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha
lugar a lo solicitado».- - - - - -- - - - - - -

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "Ambas

marcas contienen elementos totalmente distintos y no comunes .../... la marca de mi mandante está
compuesta de dos palabras, la marca citada como obstáculo solo de l; la única que coincide es confort que
está escrita con M en vez de N .../... mi representada propietaria de la marca CONFORT MASTER es

ampliamente reconocida .../... esta marca que convive pacíficamente con la marca que ha sido citada como
obstáculo en Paraguay en Brasil".

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

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

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CONFORTMASTER.'y la marca
antecedente "COMFORT Y ETIQUETA', si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se

comparte el vocablo CONF)RT/COMFORI el mismo deviene irrelevante al ser de uso común, como se

analizará en el párrafo srguiente. Ademas, mientras que el antecedente está compuesto únicamente por un
vocablo, la solicitada se compone de dos vocablos, la cual en su conjunto dejan una impres
vrsual diferente que aleja la posibilidad de que exista una confusión

CONFORT MASTER (marca solicitada), y
COMFORTYETIQUETA (marcaantecedente)
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Resolución No_

POR I.¿. CUAL SE REVOCA I.á. RESOLUCIÓN N' 528 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DTRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDMNTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONFORT
MASTER", CLASE 05, EXPEDIENTE N'7I29U20I7, SOLICITADO POR CCM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTO S DESCARTÁVEIS LIDA

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones CONFORT
MASTER (solicitada), y COMFORT Y ETIQUE"IA (antecedente), se comparte el vocablo
'CONFORT/COMFORT, eisten otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En
ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informátrco de la Institución, también se encuentran
registradas las marcas: PAMPERS CONFORT SEC, clase 05, Registro N" 424849 a nombre de THE PROCTER &
GAMBLE COMPANY; COMFORTIS, clase 05, Registro N' 490884 a nombre de ELANCO US INC.;

COMFORTIB clase 05, Registro N' 537325 a nombre de C.B. FLEET INVESTMENT CORPORATION, UNA
CORPORACION DE DELAWARE; DULCOCOMFORT, clase 05, Registro No 532507 a nombre de
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH; extremo que demuestra la coexistencia pacÍfica de las mismas

dentro del mercado. ------------

Que, siendo así, el vocablo "CONFORT/COMFORT" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe
ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que
nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. l6 de la Ley N' 129411998 de
Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por
un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en
eila que fuesen de uso común o necesario en el comercio".-----------

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

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

partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede
invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede
impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, 'ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz
de uso general o necesario'i Por ello, se colige que podúa darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas. -

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

ArL le

Art.2e

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

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N' 528 de fecha 18 de mayo de 2020 dictada por la
Dirección de Marcas.

DISPONER la prosecución de trámites de
"CONFORT MASTER", clase 05, Expediente l

la solicitud de registro de la marca
N" 7129I/2017, solicitada a nombre de la

fiTMA CCM TNDÚSTRIAE COMÉRCIO DE

Art.3s NOTrFÍQUESE.-----------
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Resorución."-07 28
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' IOO DE FECHA 22DE ENERO DEaOLI.DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISIRO DE LA MARCA "EN VOZ
ALIA', CLASE 4I, EXPEDTENTE N" 2522312020 A NOMBRE DE TVACCION Sá" .........

Asunción, 17 SEP 202t+

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de TVACCION SA en
contra de la Resolución N" 100 de fecha 22 de enero de 2021, dictada por Ia Dirección de Marcas, yt -----------

RESULTA:

Que, en fecha 02 de marzo de 2021 se presenta el representante convencional de TV ACCION S.A. e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 100 de fecha 22 de enero de 2021, dictada
por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 15 de marzo de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 22 de abril de 2021, el representante convencional de TVACCION Sá" expresó agravios.

Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de
junio de 2OZl. -------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Que, habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SLAM DE
POESIA EN VOZ ALTA", registrada con el N'4929i2 a favor de Gabriela Analia Arcondo Closs y Maria Juliana
Quintana Pavlicich Medicina Prepaga, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre
los consumidores .../... de conformidad al art. 6 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado». ------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante TV ACCTON S.A y manifiesta: "La solicitud
presentada por mi mandante se trata de un programa de radio que se emite desde el año 2013 en RADIO
MONUMENTAL .../... mi mandante ya posee registrada la denominación EN VOZ ALTA, REG. N" 515738, clase
j8, por lo que no se le puede negar el registro de una denominación sobre la cual ya posee derechos
reconoci dos ". -----------

Que, corresponde a ésta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso inte¡puesto

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

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

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "EN VOZ AI[A' y la marca

antecedente "SLAM DE POESLA EN VOZ AXIA", vemos que si bien es cierto que entre las denominaciones
analizadas se comparte algunos vocablos, la extensión de las mismas son disímiles, estando la solicitada
compuestas de 3 vocablos mientras que la antecedente cuenta con 6 vocablos y no
causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son di

EN VOZ AUTA

SIáIVÍ DE POESIA EN VOZ AI;TA
(marca solicitada), y
(marca antecedente)
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Resoluciónlrl)J

POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N' lOO DE FECHA 22DE ENERO DE 202I, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EN VOZ
AXIA" CIASE 4I, EXPEDIENTE N" 2522312O2OA NOMBRE DE TVACCION S¿"

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta
con la marca registrada EN VOZ ALTA en una clase relacionada a la marca solicitada siendo esta EN VOZ
ALIA en clase 38 la cual cubre: "Senticios de difusión de programas por televisión y raüo', Registro N'
515738. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma
denominación y en una clase relacionada, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la
protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitada es un signo con caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de confusión ya que,

analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. - - - - - - - - - - - -

Art le

ArL 2e

PORTANTO,
I.,¡q, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N' 100 de fecha 22 de enero de 2021 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "EN
VOZ ALIA", clase 41, Expediente No 2522312020, solicitada a nombre de TVACCION
SA

ArL 3e NOTrFÍQTJESE.
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Resolución*"$" * Ü
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N' 96r DE FEcHA 03 DE SEmEMBRE DE zol9, DICTADA poR
LA DIRECCIÓN op MARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CATEYE Y
ETIQUETA", CLASE 11, E)CPEDIENTE N" 5597O12A$ANOMBRE DE CATEYE CO., U[D.

Asunción, ?'¡ l[P 2021

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CATEYE CO., LTD.

en contra de la Resolución N'961 de fecha 03 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 24 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de CATEYE CO.,

[ÍtD. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 961 de fecha 03 de sepüembre de

2019, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 22 de octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 16 de mayo de 2024, el representante convencional de CATEYE CO., L[D. expresó

agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha

22 de mayo de2024.

CONSIDERANDO:

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

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

registrada con el número 393666 en fecha ll de mano de 2014 a favor de D. GROUP IMPORTACION S.A.;

Comentario: Que, ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la
imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro; por lo que de conformidad al articulo 6'de la Ley N'
1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado." -----'-----'

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CATEYE CO., UID. y manifiesta: "Mi comitente ha

planteado /uicio de Nulidad en contra del Registro N" 393ó6ó y dicho proceso judicial se encuentra
culminado a la fecha, contando con la Sentencia Definiüva N' 258 de fecha 17 de junio de 2021, mediante la
cual se hizo lugar a la demanda y en consecuencia, el Registro N'393ó66 de la marca CATEYE fue declarado
NULO .../... de esta manera la marca antecedente, ya no se constituye en un obstáculo para que la solicitud
de mi comitente pueda continuar con sus trámites". -----------

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

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

vigente. En este sentido, según la base de datos de Ia DINAPI, el Registro No. 393666 de la marca "CATEYE" a

nombre de D. GROUP IMPORTACION S.A. se encuentra con Estado Administrativo "Anulada" en

cumplimiento de la S.D. N" 258 de fecha i7 de junio de 2021 lo que copiado textualmente dice: "EL IUEZ DE
qRIMERA INSTANCIA EN LO AWL Y COMERCIAL DEL DÉCIMO CUARTO TURNO, quien suscribe, se

dirige a Ud., en los autos caratulados: "CATEYE CO.LTD C/ D. GROUP IMPORTACION S.A, S/ NULIDAD DE
REGISTRO DE MARCAS", a fin de comunicar para la toma de razón en el registro de dicha entidad de la

nulidad de la marca "CAYETE Y ETIQUETA", Registro N" 393666, concedido el 11 de MARZOj<2014 en la

clase ll, a nombre de D. GROUP IMPORTACION S.A, ordenada por SD. N" 258 de fecha 17

["*nlrr

de 2021,

el cual se encuentra firme y ejecutoriada".
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ResoluciónNo_
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N" 96r DE FECHA 03 DE sEpTIEMBRE DE 2019, DIcTADA poR
LA DIRECCIÓN NE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "CATEYE Y
ETIQLJE"IA" CLASE 11, EXPEDIENTE N" 5597Ol2Ot8A NOMBRE DE CATEYE CO., LTD.

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del
registro de la marca "CATEYE Y ETIQUETA", solicitada por CATEYE CO., LTD. --------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Ar[ le REVOCAR la Resolución N" 961 de fecha 03 de septiembre de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
"CAIryE Y ETIQIJETA', clase 11, Expediente No 5597012018, solicitada a nombre de
CATEYE CO., UTD.

ArL 39 NOTIFÍQIJESE.
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Resorución.'-07 S 0
POR I-A. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 650 DE FECHA 20 DE NOVTEMBRE DE 2020, DTCTADA
POR LA ONPCCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGIS]RO DE I¿, MARCA "CAMPESINO REDUCETE", CLASE 05, EXPEDIENTE N"7969712OI5, SOLICITADA
POR YERBATERA CAMPESINO SA

Asunción, l7 StP 2021t

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencionalde FIERBORISTERIAY
LABORATORIO SANIA MARGARIA S.A. contra la Resolución N' 650 de fecha 20 de noviembre de 2020,
dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 23 de diciembre de 2O2O se presenta el representante convencional de
HERBORISTERLA Y LABORATORIO SANIA MARGARITA SA. e interpone recurso de apelación en contra
de la Resolución N' 650 de fecha 20 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos.

Que, en fecha 17 de marzo de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 19 de mayo de 2021, el representante convencional de HERBORISTERIA Y
LABORATORIO SANIA MARGARIIA S.A expresó agravios; y en fecha 2l de octubre de 2021, fue contestada
la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 10 de enero de2022.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: " Analizando la oposición contra la solicitud de registro de la
marca CAMPESINO REDUCETE (solicitada) vs. ADELGAZATE GUARANI (oponente), encontramos que
entre las marcas en pügna no existen semejanzas en el aspecto denominativo, visual y fonético .../... la marca
solicitada conüene elementos propios que lo hacen en si un signo registrable .../... es criterio de esta
Dirección rechazar la presente oposición".

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "La marca registrada ADELGAZATE
GUARANI, está conformada por dos palabras, donde GUARANI designa la titularidad de la misma. Lo mismo
ocurre con CAMPESINO REDUCETE, en la que CAMPESINO también ya es marca de la solicitante;existe
igual disposición y orden de palabras dentro de Ia marca solicitada pudiendo geneÍar una gran confusión
en el público consumidor .../... ambas marcas se encuentran dentro de la misma clase 05, por lo que se
genera una confusión directa".

Que, a su vez, el solicitante contesta la expresión de agravios y, entre otros argumentos, expresa: 'El
término ADELGAZANIE se encuentra presente en varias marcas registradas a nombre de distintos titulares
y para distintas clases, es decir, exisüendo otros registros concedidos con los cuales la oponente comparte
tantas semejanzas como con la marca solicitada por mi mandante, resultaría absurdo negar el registro a la
solicitada por mi parte .../... el elemento más notorio está presente en otras marcas previamente registradas,
por lo tanto su coexistencia sería viable».-------------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia
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ResoluciónN'0lu Ü
poR r¿, cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N" 650 DE FECHA 20 DE NovIEMBRE DE 2020, DIcTADA
poR LA omrccróN DE AsuNTos MARcARros Lmcrosos EN EL ExpEDIENTE DE solrcrruD DE
REGISTRO DE LA N,ÍARCA "CAMPESINO REDUCETE', CLA,SE 05, EXPEDIENTE N"7969712015, SOLICITADA
POR YERBATERA CAMPESINO Sá"

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

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CAMPESINO REDUCETE" y la
marca oponente "ADELGAZAIE GUARANI, se evidencia que si bien ambas están compuestas de dos
vocablos, los mismos son totalmente disÍmiles, siendo similar únicamente la desinencia "TE", la cual
deviene irrelevante al ser de uso común y no necesariamente causarán confusión en el seno del público
consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra. De dichas particularidades ortográficas se

genera una diferencia fonética y visual, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos
que Ia impresión que generan ambas es disÍmil.--

CAMPESINOREDUCETE (solicitada),y
ADELGAZATE GUARANI (oponente)

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta
con las marcas registradas CAMPESINO TE FITNESS, clase 05, Registro N" 462876; CAMPESINO
PROGRAMATE, clase 05, Registro N" 436859;CAMPESINO, clase 05, Registro N" 449910;entre otras. Es decrr
el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo denominaciones similares,
con el mismo vocablo preponderante "CAMPESINO", y en la misma clase 05; incluso cuenta con una marca
con un vocablo similar a adelgazate: CAMPESINO TE CIJIDA - ADELGAZANTE, clase 05, Registro N' 436863.

Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya
le pertenece.------------

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

ArL Ie

Aft 29

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

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 650 de fecha 20 de noviembre de 2020 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CAMPESINO
REDUCETE", clase 05, Acta No 7969712015, solicitada a nombre de YERBATERA

ArL 3e NOTIFÍQUESE por Cédula.
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Resorución."-07 5 1
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 648 DE FECHA 20 DE NOVTEMBRE DEzOzO, DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE
REGISTRO DE LA N4ARCA "CAMPESINO TE CUIDA. DI,ABETES", CIáSE 30, EXPEDIENTE N" 7972312015,
SOLICIIADA POR YERBATERA CAMPESINO S¿"

Asunción, 17 §,Ep htZI+

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FIERBORISTERIAY
LABORATORIO SANIA MARGARITA S.A. contra Ia Resolución N' 648 de fecha 20 de noviembre de 2020,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de diciembre de 2O2O se presenta el representante convencional de

HERBORISTERIA Y LABORATORIO SANIA MARGAREA S.A e interpone recurso de apelación en contra
de la Resolución N" 648 de fecha 20 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos.

Que, en fecha 17 de marzo de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 19 de mayo de 2021, el representante convencional de HERBORISTERIA Y
LABORATORIO SANIA MARGARITA S.A expresó agravios; y en fecha 2l de octubre de 2021, fue contestada
la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 0l de noviembre de 2021. ---------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: " Analizando la oposición contra la solicitud de registro de la
marca CAMPESINO TE CUIDA - DIABETES (solicitada) vs. DIABETE GUARANÍ @ponente), encontramos
que entre las marcas en pugna no existen semejanzas en el aspecto denominativo, visual y fonéüco .../... la
marca solicitada contiene elementos propios que lo hacen en sÍ un signo registrable .../... es criterio de esta

Dirección no hacer lugar a la oposición deducida". --------'

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "La marca registrada DIABETE
GIJARANI, está conformada por dos palabras, donde GUARANI designa la titularidad de ]a misma. Lo mismo
ocurre con CAMPESINO TE CUIDA DIABETES, en la que CAMPESINO también ya es marca de la solicitante;
existe igual disposición y orden de palabras dentro de la marca solicitada pudiendo geneÍar una gran
confusión en el público consumidor .../... ambas marcas se encuentran dentro de la misma clase 30, por lo
que se genera una confusión directa".

Que, a su vez, el solicitante contesta la expresión de agravios y, entre otros argumentos, expresa: '81

término DIABETES se encuentra presente en varias marcas registradas a nombre de distintos titulares y
para distintas clases, es decir, existiendo otros registros concedidos con los cuales la oponente comparte
tantas semejanzas como con la marca solicitada por mi mandante, resultaria absurdo negar el registro a la
solicitada por mi parte .../... el elemento más notorio está presente en otras marcas preuiamente registradas,
por lo tanto su coexistencia seria viableu.-------'-----

1¡a

íln1u,rrir\

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la proceden recurso

:rú
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Resolución*"$¿ -=¡ ü

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 648 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, DISIADA
POR 1á, DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CAMPESINO TE CIJIDA. DIABETES", CLASE 30, EXPEDIENTE N" 7972312015,
SOLICMADA POR YERBATERA CAMPESINO SA

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

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CAMPESINO TE CUIDA -
DIABETES" y la marca oponente 'DIABETE GUARANI, se evidencia que, si bien es cierto que entre las

denominaciones analizadas se comparte el vocablo DIABETES, no necesariamente causarán confusión en el
seno del público consumidor pues, mientras que la oponente está compuesta por dos vocablos, la solicitada
se compone de cuatro vocablos.---

CAMPESINO TE CI.JIDA - DIABETES

DIABETE GUARANI

Art.le

Art.2e

(solicitada), y
(oponente)

Que, de esta comparación se colige que la solicitada es más extensa que la registrada y al ser
pronunciada una tras la otra, vemos que son disimiles, quedando así demostrada la diferencia en los planos
ortográfico y fonéüco.

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que Ia titular solicitante actual ya cuenta
con la marca registrada CAMPESINO TE CUIDA, clase 30, Registro N" 436862. Es decir el ütular de la
solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar y en la misma clase
30, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que
ya le pertenece con la incorporación del vocablo diabetes.---

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE Iá, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 648 de fecha 2O de noviembre de 2020 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CAMPESINO
TE CUIDA - DIABETES', clase 30, Acta N" 7972312015, solicitada a nombre de YERBATERA

NOTIFÍQUESE por Cédula. -:i:----

flitctiónNr

Art.3s

CAMPESINO SA.
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Resolución*"$;t 5 f
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 655 DE FECHA 20 DE NOVTEMBRE DEaOaO,DISTADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL E)PEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CAMPESINO TE CUIDA. DIGESTIVO", CLASE 30, EXPEDTENTE NO 7972712015, SOLICITADA
POR YERBATERA CAMPESINO SA.

Asunción,
2 7 SEP 2l,2t+

MSTO: El recurso de apelación
CAMPESINO S.A contra la Resolución

interpuesto por el representante convencional de YERBATERA

N" 655 de fecha 20 de noviembre de 2020, dictada por la Drrección
de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RE S ULTA:

Que, en fecha 17 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de YERBAIERA
CAMPESINO S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' 655 de fecha 20 de

noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 07 de abril de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 09 de agosto de 2021, el representante convencional de YERBATERA CAMPESINO SA
expresó agravios; y en fecha 09 de marzo de 2022, fue acusada la rebeldÍa del representante convencional
del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaÍdo el derecho
que dejó de usar y se llamó autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Se promueve oposición contra la solicitud CAMPESINO TE

CUIDA - DIGESTIVO, solicitada en la clase i0, en base a los registros nacionales de las marcas DIGESTE

GTJARANI .../... la solicitada induce al público a engaño y confusión pues se trata de una imitación de la
marca oponente .../... la diferencia de los productos por una y otra no es relevante ya que se tratan de
nombre para productos idénticos, destinados al mismo público .../... es criterio de esta Dirección hacer lugar
a la oposición deducida». -------------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "El término DIGESTIVO no se asimila
en lo absoluto con DIGESTE GUARANL La denominación de mi mandante hace alusión a la digestión,
mientras que DIGESTE es un ingenioso juego de palabras que utiliza la adversa, y que en nada se parece a la
marca solicitada .../... la marca del oponente es visual, fonética y conceptualmente distinta de la de mi
mandante .../... mi mandante ha solicitado CAMPESINO TE CUIDA en distintas clases, varias concedidas". ---

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

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

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

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CAMPESINO TE CUIDA -

DIGESTIVO" y Ia marca oponente "DIGESTE GUARANI, se evidencia que, si bien es cierto que entre las

denominaciones analizadas se comparte el vocablo DIGEST, no necesariamente causarán el

seno del público consumidor pues, mientras que la oponente está compu Ia solici
se compone de cuatro vocablos.-- ------------------- 

,

a
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ResoluciónN'-ffi j- ,,;' il
PoR LA cuAL sE REVocA I-A RESoLUCIóN N'655 DE FEcHA2o DE NovtEMBRE DE 2020, DIcTADApoR
LA DIRECCIÓN OP ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CAMPESINO TE CI.'IDA - DIGESTTVO", CLASE 30, EXPEDIENTE N" 79727I2OT5,SOLICNADA
POR YERBATERA CAMPESINO SA

CAMPESINOTECUIDA-DIGESTIVO (solicitada),y
DIGESTEGUARANI (oponente)

Que, de esta comparación se colige que la solicitada es más extensa que la registrada y al ser
pronunciada una tras la otra, vemos que son disimiles, quedando asÍ demostrada la diferencia en los planos
ortográfico y fonético.

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que Ia titular solicitante actualya cuenta
con la marca registrada CAMPESINO TE CITIDA, clase 30, Registro N" 436862. Es decir el titular de la
solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar y en la misma clase
30, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que
ya le pertenece con la inco¡poración del vocablo digestivo.--

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

ArL le

Ar[ 2e

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

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N' 655 de fecha 20 de noviembre de 2020 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CAMPESINO
TE CUIDA - DIGESTIVO", clase 30, Acta N" 7972712015, solicitada a nombre de YERBATERA
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Resotución*'-s]' .ffi 5
POR IÁ, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 27IDE FECHA DE ABRIL DE 2019, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSoS, EN EL EXPEDTENTE DE SoLICITI,JD DE REGISTRo DE
LA MARCA "INTERBANIC, CLASE 36, EXPEDIENTE NO 4036612015 A NOMBRE DE GRI.'PO
INTERNACIONAL DE FINANZAS SAE.CA

Asunción, 27 SIP 2021+

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de GRUPO
INTERNACIONAL DE FINANZAS SA.E.CA en contra de la Resolución N' 271de fecha 26 de abril de 2019,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 08 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de GRUPO
INTERNACIONAL DE FINANZAS SA.E.CA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N"
271de fecha 26 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha l0 de enero de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 06 de octubre de 2020, el representante convencional de GRUPO INTERNACIONALDE
FINANZAS S.AE.C.A. expresó agravios; y en fecha 26 de octubre de 2021, fue contestada la expresión de
agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 19 de noviembre de zOZ!, --------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: 'sepromueve oposición contra la solicitud de registro
de la marca INTERBANK clase 36, en base a la marca INTERBANCO inscriptas en clase 36 .../... encontramos
que entre las mismas se observan notorias identidades en los planos visual, gráfrco, ortográfico y fonético,
además de tener ambas un significado idéntico .../... la marca solicitada contiene una identidad con la marca
registrada, especialmente porque ambas son utilizadas para el mismo rubro en clase 3ó y hace alusión a lo
mismo .../... es criterio de esta Dirección rechazar la solicitud de registro".

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS
S.A.E.C.A. y manifiesta: "Los vocablos que conforman la marca son parte del nombre comercial de mi
mandante INTER (INTERFISA) BANK (BANCO); el vocablo banco o bank han pasado a uso común dentro de
la clase j6, lo que permite la viabilidad de la solicitud de registro .../...la marca se diferencia notoriamente
desde el punto gramatical, ortográfico, fonético, visual y hasta en Ia pronunciación".

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y manifiesta: "Entre las marcas en pugna existen
notorias identidades en los planos visual, gráfico, ortográfico, fonético e inclusive conceptual. que las
vuelvan confundibles .../... la solicitada reproduce y utiliza inclusive en el mismo orden secuencial. 8 letras
de un total de l0 letras que forman la marca de mi mandante .../... la simple sustitución de la denominación
BANCO por BANK no aporta distintividad .../... existe una estrecha relación en cuanto a los servicios que
distinguen".

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "INTERBANI« y la oponente
"INTERBANCO Y ETIQUETA', se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce
integramente ocho de las diez letras que conforman la marca oponente, diferenciándose si

solicitante por el reemplazo de la letra C por la letra K, y la inco¡poración de la letriO en
t$.

la

lo
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Resolución."-ffi: ffi 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N'27I DE FECHA DE ABRIL DE 2019, DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "INTERBANI«, CIASE 36, EXPEDIENTE N" 4O36612OL5 A NOMBRE DE GRUPO
INTERNACIONAL DE FINANZAS SA.E.CA

cual no aporta distintividad a la denominación. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte
similitud, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión gráfica y
fonética que generan ambas es muy similar:

INTERBANK (solicitada), y
INTERBANCO Y ffiQUE"IA (oponente)

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 3ó. Al respecto, la marca oponente, 'INIERBANCO Y ffiQUETA" se encuentra
registrada para "Servicios de negocios bancarios, financieros, servicios de corredores, de valores y bienes,

cheques de viajeros, tarjetas de créditos"y la marca solicitante "INTERBANK'fue solicitada para "servicios

monetarios y frnancieros y todos los servicios que presta un banco". Con esta comparación queda
demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los servicios cubiertos se encuentran relacionados. -------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión rdeológica en la mente del
consumidor al pretender, la solicitante, registrar Ia marca "INTERBANIC en la misma clase 36. Ahondando
aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la dilución de

marcas diciendo: "la teoria de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto,
especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras
marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...);'t

Que, siguiendo este criterio docüinario y jurisprudencial, esta Dirección consldera que corresponde
aplicar la prescripción prohibiüva contenida en la ley que nge nuestra materia a la presente solicitud de

una denominación extremadamente confundible con otra ya registrada que fuera solicitada para Ia misma
clase 36, teniendo en cuenta que el signo solicitado "INTERBANK" no podrá coexistir pacíficamente con la
marca registrada "INTERBANCO Y ETIQUETA" sin atentar contra los derechos adquiridos del titular de la
marca registrada y el interés público.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la
conclusión de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la
Resolución recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art.le CONFIRMAR la Resolución No 271 de fecha 26 de abril de 2019 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "INTERBANK', clase 36,

Expediente. N' 40366/2015, solicitada a nombre de

Art.3e

I OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina.20l2.8va. Ed.



DIRECCIóN NACIONAL OE

{tr..} GOBIERNOoTT PARAGVÁI
\J PARAGUAY REKUAI

,É--q pRoptrono
\1 INTELECTUAL

PARAGUAY

Resorución..0-7- 5 4
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 156 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2017, DI TADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA'ADVENTURE ROCK LAND OUTDOOR Y ETIQUETA',, CLASE 25, EXPEDIENTE N" 3956712012,
SOLICITADA POR I}.IVERSIONES CAMPING OUTDOOR CA- - - -- -.-.

MSTO: El Recurso de Apelación interpuesto

INTERNACIONAL SA. en contra de la Resolución N"

Asunción, l7 StP 20?[

por el representante convencional de PIAZZA
156 de fecha 17 de marzo de 2017, dictada por la

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RE S ULTA:

Que, en fecha 28 de junio de 2018 el representante convencional de PLA7ZA INTERNACIONAL SA.
interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N" 156 de fecha 17 de marzo de 2017, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 28 de noviembre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 30 de mayo de 2019, el representante convencional de PIAZZAINTERNACIONAL S.A.

expresó agravios; en fecha t4 de octubre de 2019, el representante convencional de INVERSIONES

CAMPING OUTDOOR CA contestó la expresión de agravios.

Que, esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha

1O de septiembre de 2OZl. -------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, en primor lugar corresponde hacer una

comparación de las maras en conjunto y analizando las constancia obrantes en el expediente, nos damos

cuenta que la marca solicitada contiene elementos distintivos propios, que la hacen en si un signo
registrable. Por otro lado, si bien la marca base de la oposición se encuentra comprendida en la marca cuyo
registro se cuestiona, en autos ha quedado demostrado que la firma solicitante tiene registrada la marca
"ADVENTTJRE ROCK LAND OUTDOOR Y ETIQUETA", en su paÍs de origen, Venezuela, desde el año 1996.

Considerando que nos encontramos ante dos marcas registradas en el extranjero, tanto por el solicitante
como por el oponente, según constancias de autos, esta Dirección debe realizar a la luz de nuestra
legislación marcaria local, un minucioso análisis sobre quien üene mejor derecho sobre la marca cuyo
registro se cuestiona. Según surge de las constancias de autos, las marcas engrentadas fueron registradas en

el mismo año en diferentes países. Registros que no fueron atacados por ninguna de las partes,

continuando vigentes hasta la fecha. .../... ¡ criterio de esta Dirección,la solución al dilema que surge con la

oposición presentada es la aplicación del artÍculo 12 de la Ley de Marcas, dando el derecho de registrar su
marca a aquel quien primero la solicitó usada. Que, concordando con el Dictamen Ne 334 de fecha 3 de

Noviembre de 2016, dictado por el Jefe de segunda sala el Abg. Cesar Cano, la Solicitud cuenta con los
elementos necesarios para su registro.(...)"-- --

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, y manifiesta: "(...) la Resolución recurrida nos

demuestra que el Señor Director, al momento de dictarla, se encontraba plenamente consciente de: a) las

marcas SON IDENTICAS y que sólo correspondía determinar quién tenía mejor derecho sobre ella b) que la

especialmente tanto por nuestra legislación nacional como por los Convenios Internacion,ales
marca oponente es extranjera, anterior en su registro en los países citados y por tanto protegi4S
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ResoluciónN

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 156 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2017, DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS T{ARCARIOS LMGIOSoS, EN ELEXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA',ADVENTURE ROCK IAND OUTDOOR Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE No 3956712Ot2,
SOLICNADA POR TNVERSIONES CAMPING OUTDOOR Cá.. -. - - - -. -

ratificados por Paraguay como el Convenio de París, pero a pesar de ello terminó desestimando la oposición
en abierta contravención a dichas disposiciones legales .../... ta palabra ADVENTURE introducida por la
solicitante al inicio del conjunto, con el evidente propósito de otorgar alguna diferencia a su marca, con
respecto a la de mi representada, no logró su objetivo pues siguen siendo tan confundibles y salta a la vista
además de que se trata de una burda imitación a la marca internacionalmente conocida propiedad de mi
mandante (... )". - - - - - - - - - -

Que, contesta la expresión de agravios Ia solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) A todas
luces, dicha resolución fue dictada conforme a derecho. El A-quo tuvo en cuenta tanto nuestra legislación
marcaria local, como los tratados y convenios internacionales firmados y ratificados por nuestro pais. 3.

Efectivamente, este litigio tuvo su origen en la presentación de la marca ADVENTURE ROCKLAND
OUTDOOR a nombre de mi mandante, legÍtimo titular de la misma. También es cierto que mi mandante se
opuso a la solicitud de la marca ROCKLAND OUTDOORS por ser la misma sumamente similar a la marca de
su propiedad y proteger los mismos artículos. Que, contrariamente a lo manifestado por la adversa,
23/11/201ó se dictó resolución en la oposición promovida por mi parte en contra de la solicitud de marca
ROCKLAND OUTDOORS (exactamente 4 meses antes a que se dicte resolución en estos autos). Es evidente
que la adversa pretende confundir a la Sra. Directora, en un claro intento por desvirtuar la resolución
dictada por el A-QUO, el cual se ajusta a derecho sin duda alguna. (...)".---------

Que, entonces corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "ADVENTURE ROCK LAND OUTDOOR y
ffiQUE"IA" (solicitada en Clase 25) y "ROCKLAND OUTDOORS Y ETIQUETA' (oponente de la clase 25).------

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca oponente, se

encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, se puede constatar que Ia marca
"ROCKLAND OUTDOORS Y ETIQUETA", Acta Ns 1305U2 Clase 25 solicitada por PIAZZAINTERNACIONAL
S.A. se encuentra en estado ARCHIVADA, desde la fecha 15 de julio de 2022, por lo que corresponde
confirmar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de Ia marca
'ADVENTURE ROCK IAND OUTDOOR Y ETIQUETA", solicitada por INVERSIONES CAMPING OUDOOR.
cA---------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

ArL le CONFIRMAR la Resolución N' 156 de fecha 17 de marzo de 2017 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"ADVENTURE ROCK LAND OUTDOOR Y ETIQUETA", Clase 25, Expediente No

3956112012, solicitada a nombre de TNVERSIONES CAMPING

Art.2e

Ar[ 3S NOTIFÍQUESE por Cédula.
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Resorución*'0 7 5 5
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N' lo2r DE FECHA 06 ocruBRE DEzozz,DIgIADA poR LA
»msccróN DE ASUNToS MARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGIsTRo DE
LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUE"IA", C[Á,SE 29, EXPEDIENTE N' 30982/2018, SOLICnADO pOR

oRGANIzAcTóN No cUBERNAMENTAL GooD NETcHBoRS INTERNACIoNAL.-----

Asunción, 
?- 7 SEP 1t\'it'

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Fruüka S.RL contra
la Resolución N' l02I de fecha 06 octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; - - - - - -- - - - - -

RES ULTA:

Que, en fecha 25 de abril de 2023 se presenta Ia representante convencional de Fruüka S.R.L e
interpone recurso de apelación contra la Resolución No 1021 de fecha 06 octubre de 2022, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 0t de setiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación inte¡puesto

Que, en fecha 12 de diciembre de 2023,la representante convencional de Frutika S.RL expresó
agravios; dictándose en fecha 16 de diciembre de 2023la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 11 de junio de 2O24,la representante convencional de Organización No Gubernamental
Good Neighbors Internacional contestó la expresión de agravios

Que, esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 20 de junio de2OZ4.----

CONSTDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) esta Dirección es del criterio que si bien la marca
solicitada tiene elementos en común con la marca base de la oposición, el vocablo FRUTI es común para la
clase, y aquella cuenta con elementos distinüvos propios que la vuelven claramente novedosa y original,
elementos que permitirán una coexistencia pacífica entre ambas marcas. En consecuencia entendemos que
no corresponde hacer lugar a la oposición promovida. Que, en concordancia con el Dictamen Np 411de
fecha 02 de septiembre de 2O22, emitido por el Abog. César Cano, jefe de segunda sala, la marca solicitada
FRUTIGUA Y ETIQUETA presentada por Organización No Gubernamental Good Neighbors Intemacional.,
no se halla incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2p de la Ley Ne D94/98. (...)".-------------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expre sa: " (...) Salta a la vista que FRIJTIGIJA es

una imitación de la afamada marca FRUTIKA, propiedad de mi representada. La solicitante se limitó a
simplemente a alterar la marca registrada (con 3O años de antigüedad en el territorio nacional),
sustituyendo la "K" por "GU" en la última sílaba. Señora Directora, ¿acaso esfo es sufrciente para que la
misma sea distinta y pueda ser registrada? Consideramos que no y que nuestra Ley menciona
explícitamente las causales de prohibición de un registro de marcas, y que este artifrcio se

detallado en los inc. "f' y "9" d" la Ley 1294/98. IV- A ello se agrega que tanto las marcas regis
mandante, como la solicitada protegen los mismos productos, los comprendidos en
(VEINTINUEVE) y específicamente todos aquellos derivados de LOS FRUTOS.(...)".

Abg. Cl

D irr: c',0 r
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ResoluciónNq{J_. ,'

POR I.á, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' IO2I DE FECHA 06 OCTUBRE DEaOZ},DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA I,fARCA "FRUTIGUA Y ETIQIJETA.', CIá,SE 29, EXPEDIENTE N' 30982/2018, SOLICIADO POR
ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL..-..-

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

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

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "FRUTIGUA' Clase 29 y las
marcas oponentes "FRUTIKA" Clase 29 "FRUTIKA FIT" Clase 29 'PURE FRUTIKA TOMATE" Clase 29

"FRUTIKA FREE" Clase 32, "FRUTIKA LO MEJOR DE LA NATURALEZA" Clase 30, "GENESIS DE FRUTIKA"
Clase 32, 'SOY FRUTII(A" Clase 32, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita contiene
idéntica estructura a la registrada y se comparten 5 letras en el mismo orden de la marca oponente. De
dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a
continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar. En el
siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en pugna.--

FRUTIGUA (marca solicitada), y
FRUTIKA (marca oponente)

Que, esta dependencia administrativa considera que Ia denominación solicitada "FRUTIGU,q, , resulta
indudablemente evocadora de la marca oponente "FRI-[IIKA'y sus variantes. Igualmente, se suma el hecho
de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma clase y las relacionadas a la misma.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca solicitada pretende cobertura de los siguientes productos comprendidos en la clase 29: "Ensaladas
de fruas; pulpa de fruas; refrigerios a base de frutas; jalea de frutas; rodajas de frutas; confrtwa,
metmeladas, comprendidos enla clase 29 (veintinueve) del Clasificadorlntemacional.'y la marca oponente
y sus variantes registradas, como "FRUTIKA FIT' posee la cobertura de "todos los productos'de laslase_Z%
y 'FRUTIKA" que posee la siguiente cobertura en la misma clase: "Distingue loiproductos de la clase 29,
tales como frutas y legumbres en conservas secas y cocidas, jaleas, metmeladas, leche y oa:os productos
lácteos, aceites y gr:,sas comesübles, conservas". Fácilmente se colige que el contenido de la cobertura es

similar y por ende, el consumidor podría caer en confusión pues las marcas analizadas no solo presentan
similitud gráfica, sino que al proteger los mismos firoductos de la clases 2o )¡ relacionadas, estarÍan
compartiendo los mismos lugares de venta, razón por la cual las posibilidades de asociación de la marca
solicitante con la oponente, se ven acrecentadas. -----------

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294198, el cual expresamente
prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociaclón con esa marca,
situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrad tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexiste ntre

.)fcciónNrrionrldePr

las mismas.
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Resorución."-0-Z S S
POR I..A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" IO2I DE FECHA 06 OCTUBRE DE2022, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
I.A MARCA "FRUTIGUA Y ETIQIJETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N' 30982/2018, SOLICmADO pOR

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL C,OOD NEIGHBORS INTERNACIONAL.-.--.

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la
conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde
revo c ar I a res ol uci ón re currida.- -

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

RESUELVE

Art.le REVOCAR la Resolución N' 1021 de fecha 06 octubre d.e 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e DISPONER el archivo de Ia solicitud de registro de
ETIQUETA", clase 29, Acta N' 30982/2018, solicitada
ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GOOD

la marca "FRUTIGUA Y
a nombre de la firma

Art.3e
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Resolución."M3 6
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 998 DE FECHA 27 DEDICIEMBRE DEaO¿I,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUE"IA',, CI-ASE 30, EXPEDIENTE N' 30984/2018, SOLICTTADO pOR

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL.--.--

Asunción, 27 SFp ?n?[

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Frutika S.RL contra
la Resolución N" 998 de fecha 27 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de abril de 2023 se presenta la representante convencional de Fruüka S.RL e

interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 998 de fecha 27 de diciembre de 2021, drctada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 12 de diciembre de 2023,la representante convencional de Frutika S.RL expresó
agravios; dictándose en fecha 16 de diciembre de 2023la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha I1 de junio de 2O24,la representante convencional de Organización No Gubernamental
Good Neighbors Intemacional contestó Ia expresión de agravios

Que, esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 20 de junio de2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Esta dirección considera que, aunque las mismas
compartan la particula FRUTI en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, no existen
fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia
pacÍfrca entre las mismas no sea posible.../... Además, es importante tener presenfe que los vocablos FRUIT
FRUTA y similares son sumamente utilizados en denominaciones marcarias registradas y todas ellas
coexisten pacíficamente en el mercado.../... Que la marca solicitada FRUTIGUA Y ETIQUETA reúne los
elementos distintivos propios de novedad, originalidad y especialidad. Esta dirección considera que la
presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el
ArtÍculo 2 de la Ley de Marcas Ne 1294/98 (...)".---------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa:"(...) Salta a la vista que FRUTIGUA es

una imitación de la afamada marca FRUTIKA, propiedad de mi representada. La solicitante se limitó a

simplemente a alterar la marca registrada (con 3O años de antigüedad en el territorio nacional),
sustituyendo la "K" por "GU" en la última sílaba. Señora Directora, ¿acaso esto es suficiente para que la
misma sea distinta y pueda ser registrada? Consideramos que no y que nuestra Ley menciona
explicitamente las causales de prohibición de un registro de marcas, y que este artifi
detallado en los inc. "f'y "9" de la Ley 1294/98 .../... lV- A ello se agrega que tanto las rparcas
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6
POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N' 998 DE FECHA 27 DEDICIEMBRE DEaOLT,DISTADA POR
I.A, DIRECCIÓN DEASUNTOS T,fARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQLJE"IA", CLASE 30, EXPEDIENTE N" 30984/2018, SOLICmADO pOR

oRcANIzAcróN No cUBERNAMENTAL GooD NEIGHBoRs TNTERNACIoNAL.-----
mi mandante, como la solicitada protegen los mismos productos, los comprendidos en la clase 30
(TREINTA) y especÍficamente todos aquellos comprendidos en la clase, sin distinción (...)".

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante'FRUTIGUAYETIQUETA'Clase
30 y las marcas oponentes 'FRUTIKA" Clase 29, 3O y 32 "SALSA POMAROLA FRUTIKA FIT' Clase 30
"FRUTII(A LO MEIOR DE t-A NATURALEZA" Clase 30, se advierte que la denominación cuyo registro se

solicita contiene idéntica estructura a la registrada y comparten 5 letras en el mismo orden de la marca
oponente. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy
similar. En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en
pugna.------

FRUTIGUA (marca solicitada), y
FRUTIKA (marca oponente)

Que, esta dependencia administrahva considera que la denominación solicitada "FRUTIGUA', resulta
indudablemente evocadora de la marca oponente "FRUTII(A'y sus variantes.Igualmente, se suma elhecho
de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma clase y las relacionadas a la misma.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca solicitada pretende la cobertura de todos los productos comprendidos en la clase ?0 del clasificador
internacional, al igual que la marca oponente que ya posee el registro de todos los productos en la misma
clase. Fácilmente se colige que el contenido de la cobertura es similar y por ende, el consumidor podría
caer en confusión pues las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que al proteger los
mismos rodrrctos de la clases ?0 )¡ relacionadas, estarían compartiendo los mismos Iugares de venta, razón
por la cual las posibilidades de asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.------

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que 'en efecto, la
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". Fundamenta esta regla, en que
en la mayoría de los casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión os

eldistintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfu,

I Compendio de Doctrina de Propiedad lndustrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.
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fondo la segunda puede ser una imitación de la primera'r.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 998 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEaOZI, DISIADA POR

LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N' 30984/2018, SOLICTTADO pOR

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENIAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL.-----

Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. forge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "la teoría de la dilución ha sido creada para
defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Sj se

permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los
productos (...)."' - - - - - - - -

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294198, el cual expresamente
prohíbe el registro de signos idénücos o similares para los mismos productos o servicios, o paraproductos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca,
situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quren tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacÍfica entre
las mismas.

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

clases existentes entre las mismas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la
conclusión de que no es viable la coexistencia pacÍfica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde
revoc ar I a re sol uci ón re curri da.- -

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTR1AL

RESUELVE

Art.le

Art.2s

REVOCAR la Resolución No 998 de fecha 27 de diciembre de 2021 dictada por Ia

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de

ETIQUETA", clase 30, Acta N' 30984/2018, solicitada
ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENIAL GOOD NEI,

ArL 3e NoTIFÍQUESE por Cédula.----- --i--------------

la marca "FRUTIGUA Y
a nombre de la firma

' OTAMENDI, ¡orge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentrna. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
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Resorución..{7 37
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N' roo5 DE FEcHA 28 DE DIcIEMBRE DEzozt,DICrADA poR
LA DIREcclóN npesuNTos MARcARIos LITIcIosos, ENELExpEDIENTEDE soLIcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUET¡r, CLASE 31, EXPEDIENTE N' 30986/2018, SOLICITADO POR
oRGANIZAcTóN No cUBERNAMENTAL cooD NEIGHBoRS INTERNACToNAL.-----

Asunción, ?. T SEp 20Ur

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Fruüka S.RL contra
la Resolución N" 1005 de fecha 28 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, yi - - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 25 de abril de 2023 se presenta la representante convencional de Fruüka S.R.L e
interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 1005 de fecha 28 de diciembre de 2021, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 06 de septiembre de 2027 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 12 de diciembre de 2023,la representante convencional de Fruüka S.RL expresó
agravios; dictándose en fecha l6 de diciembre de 2023la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 11 de junio de 2O24,la representante convencional de Organización No Gubernamental
Good Neighbors Intemacional contestó la expresión de agravios

Que, esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 20 de junio de2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que
entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como asi también en el aspecto fonético e
ideológico. Esta dirección considera que, aunque las mismas compartan la particula FRLITI en común, en su
conjunto son plenamente distinguibles, no existen fundamentos para evitar el registro de la marca
solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacÍfica entre las mismas no sea posible.../... no se
halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el Artículo 2e de la Ley de Marcas Np
1 2e4/e8 (...)".- - - - - - - --

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Salta a la vista que FRUTIGUA es
una imitación de la afamada marca FRUTIKA, propiedad de mi representada. La solicitante se limitó a

simplemente a alterar la marca registrada (con 3O años de anügüedad en el tenitorio nacional),
sustituyendo la "K" por "GU" en la última sílaba. Señora Directora, ¿acaso esto es suficiente para que la
misma sea distinta y pueda ser registradaT Consideramos que no y que nuestra Ley menciona
explícitamente las causales de prohibición de un registro de marcas, y que este artificio se

detallado en los inc. "f'y "9" de la Ley 1294/98 .../... N- A ello se agrega que tanto las rnarcas reg
mi mandante, como la solicitada protegen productos SUMAMENTE RELACIONADOS (...)". ---=
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N" Ioo5 DE FEcHA 28 DE DIcIEMBRE DEzozr,DIcrADA poR

Lá, DIREcctó¡,¡ oBRsuNTos MARCARIoS LITIGIosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA'FRUTIGUA Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N" 30986/2018, SOLICITADO POR

oRGANIZAcTóN No cUBERNAMENTAL GooD NEIGHBoRS INTERNACIoNAL.-----

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

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

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

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicrtante "FRUTIGUAY ETIQUETA" Clase

3I y Ias marcas oponentes "FRUTIKA" Clase 29, 30,31,32 y 43, "FRUTIKA FIT" Clase 29, "PURE FRUTIKA
TOMATE" Clase 29, "FRUTIKA FREE" Clase 32, "SALSA POMAROLA FRUTIKA FIT" Clase 30,"FRUTIKA LO
MEIOR DE LA NATURALEZA" Clase 3O,"GÉNESIS DE FRUTIKA" Clase 32, 'SOY FRUTIKA', Clase 32,

"FRUTIKA TOMATE" Clase 32, "FRUTIKA FREE" Clase 32, se advierte que la denominación cuyo registro se

solicita contiene idéntica estructura a la registrada y comparten 5 letras en el mismo orden de la marca
oponente. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al

pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy
similar. En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en

Pugna.------

FRUTIGUA (marca solicitada), y
FRUTIKA (marca oponente)

Que, esta dependencia administrativa considera que Ia denominación solicitada "FRUTIGUA.', resulta
indudablemente evocadora de la marca oponente "FRUTIKA" y sus variantes.lgualmente, se suma elhecho
de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma clase y Ias relacionadas a Ia misma.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que Ia
marca solicitada pretende la cobertura de los siguientes productos comprendidos en la clase 3l del
clasrficador internacional: "Frutas frescas, Frutos secos, comprendidos en la clase 31 (teinta y uno) del
Clasifrcador Intemaciona.l", mientras que la marca oponente )¡a posee el registro de todos los productos en

la misma clase. Fácilmente se colige que el contenido de la cobertura es similar y por ende, el consumidor
podría caer en confusión pues las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que al

proteger los mismos productos de la clases ?l )¡ relacionadas, estarían compartiendo los mismos lugares de
venta, razón por la cual las posibilidades de asociacrón de la marca solicitante con la oponente, se ven
acrecentadas.-----------

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más

por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que edsten entre las marcas. Aclarando que "en efecto, la
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". Fundamenta esta regla, en que
en la mayorÍa de los casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir

distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfugdibJes,
fondo la segunda puede ser una imitación de la primera't -,.!e;-:---------'

' :,1,
I Compendio de Doctrina de Propiedad tndustrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005. 'í:,

confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión
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POR LA CUAL SE REVOCA Iá. RESOLUCIÓN N' 1OO5 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEIOLL,DICIADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIosos, EN EL E)(PEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENIE N. 30986/2018, SOLICmADO pOR
ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL.-----

productos (...);'2

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294198, el cual expresamente
prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca,
situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacÍfica entre
las mismas.

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la
conclusión de que no es viable la coexistencia pacÍfica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde
revocar I a res oluci ó n recurri da.- -

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

RES UELVE

Adicionalmente, se debe evitar
Otamendi, en su obra DERECHO DE

defender la relación marca-producto,
permite que coexistan con ésta otras .

4ft.I9

Art.2e DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la
ETIQUETA", clase 31, Acta N' 30986/2018, solicitada a

ORGANIZACIÓN NO GI.JBERNAMENTAL GOOD

Art.3e

la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
MARCAS, expresa: "la teoría de la dilución ha sido creada para
especialmente en cuanto aquélla implica el origen de ésfe. Sr se

marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los

REVOCAR la Resolución No 1005 de fecha 28 de diciembre de 2021 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

marca "FRUTIGUA Y
nombre de la firma

' OTAMENDI, ¡orge. DERECHo DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argenüna. 2012. 8va. Ed. Pág. 45E.

Direilora)
llitccción Crnrr:
Di¡ección N¡cionr

#;;
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Resolución N'

POR LA CUAL SE REVOCA Iá. RESOLUCIÓN N" IO22 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEaOLL,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN ONASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, ENEL EXPEDIENTEDE SOLICITTJD DE REGISTRO
DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N. 30989/2018, SOLICTTADO pOR

oRGANIZAcTóN No cUBERNAMENTAL GooD NETcHBoRS INTERNAcIoNAL.-----

Asunción,

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Frutika S.RL contra
la Resolución N' 1022 de fecha 06 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de abril de 2023 se presenta la representante convencional de Fruüka S.R.L e
interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 1022 de fecha 06 de octubre de 2022, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 0l de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha l2 de diciembre de 2023,la representante convencional de Frutika S.RL expresó
agravios; dictándose en fecha 16 de diciembre de 2023\a providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha ll de junio de2024,la representante convencional de Organkación No Gubemamental
Good Neighbors Internacional contestó la expresión de agravios

Que, esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 20 de junio de 2O24.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Esta dirección es del criterio que si bien la marca
solicitada tiene elementos en común con la marca base de la oposición, el vocablo pitlft es común para la
clase, y aquella cuenta con los elementos distintivos propios que la vuelven claramente novedosa y original,
elementos que permitirán una coexistencia pacÍfica entre ambas marcas. En consecuencia entendemos que
no corresponde hacer lugar a la oposición promovida.../... no se halla incursa dentro de las prohibiciones
establecidas en el ArtÍculo 2p de la Ley de Marcas Ne 1294/98 (...)".---------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Salta a la vista que FRIJTIGIJA es
una imitación de la afamada marca FRIJTIKA, propiedad de mi representada. La solicitante se limitó a

simplemente a alterar la marca registrada (con jO años de antigüedad en el territorio nacional),
sustituyendo la "K" por "GU" en la última sÍlaba. Señora Directora, ¿acaso esto es sufrciente para que la
misma sea distinta y pueda ser registrada? Consideramos que no y que nuestra Ley menciona
explÍcitamente las causales de prohibición de un registro de marcas, y que este artificio se encuentra
detallado en los inc. "?'y "g" d" la Ley 1294/98 .../... M- A ello se agrega que tanto las
mi mandante, como la solicitada protegen los mismos productos, los comprendidos en
Y DOS) y especificamente todos aquellos a base de FRUTO (...)". ------,.---------------.,

I

z§ralü0
nterina
ri l¡dritrial
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Resorución..{7 5I
POR t.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" IOzzDE FECHA 06 DE OCTUBRE DE2O22, DICIADA POR

I.A DIRECCIÓN DEASUNTOS N,ÍARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N" 30989/2018, SOLICITADO POR

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INIERNACIONAL.-....

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

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

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

orden de ideas, analizando elcampo ortográfico y fonético de la solicitante'FRUTIGUAYETIQUETA" Clase

32 y las marcas oponentes "FRUTIKA" Clase 32, 29 y 30, "GÉNESIS DE FRUTIKA" Clase 32, "SOY FRUTIKA"
Clase 32, "FRUTIKA TOMATE" Clase 32, "FRUTIKA FREE" Clase 32 y "FRUTIKA LO MEIOR DE LA
NATURALEZA (SLOGAN)" Clase 32, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita contiene
idéntica estructura a la registrada y comparten 5 letras en el mismo orden de la marca oponente. De dichas
semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a

continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar. En el

siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en

Pugna.------

FRUTIGUA (marca solicitada), y
FRUTIKA (marca oponente)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada "FRUTIGUA", resulta
indudablemente evocadora de la marca oponente "FRUTIKA" y sus variantes. Igualmente, se suma el hecho
de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma clase y las relacionadas a la misma.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca solicitada pretende la cobertura de los siguientes productos comprendidos en la slasej del
clasificador internacional: "Bebidas a base de fruAs; bebidas de zumos de frutas; zumos de frutas;
smoothies (batidos de frutas); néctares de frutas sin alcohol; jugos de frutas; extactos de frutas sin alcohol,
bebidas de frutas sin alcohol; bebidas de jugos de frutas sin alcohol; preparaciones para elaborar bebidas,
comprendidos en la clase 32 (neinta y dos) del Clasifrcador Intemacional.", mientras que la marca oponente
posee en su registro Ia cobertura de los siguientes productos de la clase 32: "Distingue los productos de la
clase i2, tales como jugos de frutas y las bebidas a base de frutas, las gaseosas y otas bebidas no alcohólicas
(con exclusión de los vinos sin alcohol), jarabes y otos preparados para hacer bebidas". Fácilmente se

colige que el contenido de la cobertura es similar y por ende, el consumidor podrÍa caer en confusión pues
Ias marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que al proteger los mismos roductos de la
clases ?2 y relacionadas, estarían compartiendo los mismos lugares de venta, razón por la cual las

posibilidades de asociación de Ia marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.-----------

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que "en efecto, la
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de

en Ia mayoría de los casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino
confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca e

los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". Fundamenta esta
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Resorución-.{tl I fi
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N" rozzDg FEcHA 06 DE ocruBRE Dgzozz, DIcTADA poR
LA DIREccróN pn¡.suNTos MARcARIos LITIGIosos, EN ELExpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N" 30989/2018, SOLICITADO pOR

oRGANIzActóN No cUBERNAMENTAL GooD NETcHBoRS INTERNAcIoNAL.-----
distintos no tiene otra finalidad que afrrmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitación de la primera'n. --------

Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "la teoria de la dilución ha sido creada para
defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se

permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los
productos (...)."' - - - - - - - -

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294198, el 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 riesgo de confusión o de asociación con esa marca,
situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacÍfica entre
las mismas.

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la
conclusión de que no es viable la coexistencia pacÍfica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde
revocar I a re so I uc ión recurrida.- -

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

Art.le

Art.2e

REVOCAR Ia Resolución N' 1022 de fecha 06 de octubre de 2O22 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER el archrvo de la sohcitud de registro de la marca "FRUTIGUA Y
ETIQUETA", clase 32, Acta No ?098912018, solicitada
ORGANIZACIÓN NO GIJBERNAMENTAL GOOD

Art. 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

I Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de lndustria y Comercio. Colombia.2OO5.

' OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argenüna. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
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Resoluciónr.l'-f)-./'

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 997 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2O2I, DICIADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL H(PEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUETA',, CLASE 35, EXPEDIENTE No 3O99O|2OL8, SOLICTTADO
POR ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL-----

Asunción, 27 SIP lllt
VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Frutika S.RL contra

la Resolución N" 997 de fecha 27 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de abril de 2023 se presenta la representante convencional de Frutika S.RL e

interpone recurso de apelación contra la Resolución N'997 de fecha 27 de diciembre de 2021, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha t2 de drciembre de 2023,la representante convencional de Frutika S.RL expresó
agravios; dictándose en fecha 16 de diciembre de 2023la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 1l de junio de2124,la representante convencional de Organización No Gubemamental
GoodNeighbors Intemacional contestó la expresión de agravios.

Que, esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 20 de junio de2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que
entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como asi también en el aspecto fonético e

ideológico. Esta dirección considera que, aunque las mismas compartan la partícula FRL|TI en común, en su
conjunto son plenamente distinguibles, no existen fundamentos para evitar el registro de la marca
solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacifica entre las mismas no sea posible.../... no se
halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el ArtÍcula 2p de la Ley de Marcas Np
1294/98 (...)".---- - - ---

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa:"(...) Salta a la vista que FRUTIGUA es

una imitación de la afamada marca FRUTIKA, propiedad de mi representada. La solicitante se limitó a

simplemente a alterar la marca registrada (con 3O años de antigüedad en el territorio nacional),
sustituyendo la "K" por "GU" en la última sílaba. Señora Directora, ¿acaso esto es suficiente para que la
misma sea distinta y pueda ser registradaT Consideramos que no y que nuestra Ley menciona
explícitamente las causales de prohibición de un registro de marcas, y que este artificio se encuentra
detallado en los inc. "f'y "9" d" la Ley 1294/98 .../... N- A ello se agrega que tanto las m,

mi mandante, como la solicitada protegen productos SUMAMENTE RELACIONADOS (.

//,
#s
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poR LA pmrccróN DE ASUNToS MARcARIoS Lmclosos, EN EL ExpEDIENTE DE soLICIruD DE
REGISTRO DE l¿, MARCA "FRUTIGUAYETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE No 3O99Ol2Ot8, SOLICITADO
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Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

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

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "FRUTIGUAYETIQUETA" Clase

35 y y las marcas oponentes "FRUTIKA" Clase 32, 29 y 30, "GÉNESIS DE FRUTIKA" Clase 32, "SOY FRUTII(A"
Clase 32, "FRUTIKA TOMATE" Clase 32, "FRUTIKA FREE" Clase 32 y "FRUTIKA LO MEIOR DE LA
NATURALEZA (SLOGAN)" Clase 32, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la
desinencia es disÍmil a la registrada (GUA vs. I(A), siendo similar únicamente el vocablo "FRlJfl", lo cual
deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo srguiente. De dichas
particularidades ortográficas señaladas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una
a continuación de la otra, tenemos que Ia impresión auditiva que generan ambas no es similar. En el
siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en
pugna.------

FRUTIGUA (marca solicitada), y
FRUTIKA (marca oponente)

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean
confundibles. a Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en
conjunto en la presente resolución. ------------

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

Registro N' 552500 a nombre de CHRISTIAN JoSÉ MINDIKOWSKI HUME;FRUTILANDIA, clase 35, Registro
N" 560395 a nombre de LEONCIO ADRIAN DUARTE VELAZQUEZ; FRUTIZUM, clase 35, Registro N' 542383 a

nombre de FRANCISCO DANIEL ENCINA LÓPEZ;extremo que demuestra la coexistencia pacÍfica de las
mismas dentro del mercado y que mal podrÍa el titular de la marca oponente pretender utilizar con
exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ------------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o dej
magnitud, ya que la solicitada posee una etiqueta que contiene la denominación en letras
manzana y gris, dentro en un fondo de color blanco con 3 figuras en forma de frutillas de

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§ Editorial La Ley. Asunción.2013.

Abg, Claudia Pame

VA
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Resolución No_

POR LA CUAL SE CONFIRMA I.á, RESOLUCIÓN N" 997 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE2A2I, DICTADA
POR tá, DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE No 3O99OI2OL8. SOLICnADO
POR ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL...-.-
mientras que la oponente cuenta con la denominación en Ietras de color verde pasto y el punto de la letra
"i" en forma de hoja, todo esto dentro de un fondo blanco. En síntesis, ambas marcas son diferentes,
disÍmiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación. --------

marca solicitada marca oponente

üB[üil' FrutÍka
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen

de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccrón considera que es un signo con caracterÍsticas
propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución
recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

ArL le

Ar[ 2e

CONFIRMAR la Resolución N' 997 de fecha 27 de diciembre de 2021 dictada por la
Drrección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud
"FRUTIGUA Y ETIQUETA", clase 35, Acta N'30990/2018,
fiTMA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL
INTERNACIONAL.-----

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

Du
Duección Genelr.i c.lc P¡¡

de registro de la marca
solicitada a nombre de Ia

GOOD NEIGHBORS
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Resolución.'S; i ,.

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 834 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2023, DTSTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTTJD DE REGISTRO DE Iá, MARCA "SANCOR
BEBÉ ADVANCED 3 Y ETIQUETA',, CLASE 29, EXPEDIENIE N" 293U12O22, A NOMBRE DE pHARMA
ENEANT SA..-........

Asunción, ZTSEp l0}{

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PHARMAENFANT
SA. en contra de la Resolución N' 834 de fecha 17 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas,
y:"---'-'--'

RESULTA:

Que, en fecha 16 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de PHARMA ENEANT

S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 834 de fecha 17 de mayo de 2023,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 28 de agosto de2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 04 de octubre de 2023, el representante convencional de PTIARMA ENEANT Sá"
expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha l0 de octubre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) Que la solicitud de registro de la marca SANCOR

BEBÉ ADVANCED j ha sido presentada para amparar los productos de la clase 29. Que habiéndose realizado
la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente 2014-1411622 Denominación SANCOR DULCE DE LECHE Clase 29 Registro 435241Titular Sancor
Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2015-1500309 Denominación SANCOR MOZZARELLA
TRADICIONAL Clase 29 Registro 437055 Titular Sancor Cooperaüvas Unidas Limitada (AR) Expediente
2015-1545363 Denominación SANCOR DULCE DE LECHE Clase 29 Registro 493ó46 Titular Sancor
Cooperativas Unidas Limitada (AR) .../... Comentario; Que las denominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre
los confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6e de la Ley 1294/98 de
Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-" ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante mencionar a la

Sra. Directora, que el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA es

accionista en la sociedad de mi mandante PHARMA ENFANT S.A. tal como lo podemos ver en un fragmento
del Acta de Asamblea citada a continuación, la cual adjuntamos enteramente al final de este escrito con la
apostilla correspondiente .../... Asi mismo, contamos con Ltna autorización firmada y debidamente
aposüllada por el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA,
teniendo en cuenta que la presentación y posterior registro de las marcas no constituyen para ellos ningún
riesgo de confusión ni tampoco ningún acto de competencia desleal debido a que son ramas de producción
y consumidor final diferentes...". ------'

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

w
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Resolución -.0:- ;':,r1
PoR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N" 834 DE FEcHA t7 DE MAyo DEzoz3, DISIADA poR LA
ompcclóN DE MARcAs, EN EL glrpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "sANcoR
npgÉ ADvANCED 3 y ETIeUETA", crl,SE 29, EXPEDIENTE N. zg3g4lzozz, A NoMBRE DE pHARMA
ENFANTSA

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser
pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS
LIMIADA (titular de las marcas base de rechazo) y PHARMA ENEANT Sá.. (titular de la marca solicitada)
son la misma persona juridica, lo cual se constata mediante elActa de Asamblea de fecha I de noviembre de
2021, en la que se resuelve "...Por su parte, SanCor Cooperativas IJnidas Limitada, en su carácter de único
accionista titular de acciones Clase B, que actualmente representan el diez por ciento (10%) del capital
social, constituido en forma simultánea en Asamblea Especial de la Clase B de Acciones, resuelve designar al
Sr. Mauricio Antonio Stortoni como Síndico Titular por la Clase B, y al Sr. Gustavo Luciano Billinghurst
como Síndico Suplente para la Clase B. .../... Modificar la denominación social de MEAD JOHNSON
NUTRITION ARGENTINA S.A. a "PHARMA ENFANT 5,A,." e igualmente esto se confirma con la autorización
firmada y apostillada por SANCOR COOPERATTVAS UMDAS LIMIADA (titular de las marcas base de
rechazo), documentos presentados por PFIARMA ENEANT SA (titular de la marca solicitada).-

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que SANCORDULCE DE LECHE, SANCORMOZZARELLA
TRADICIONAL MAESTROS QUESEROS, SANCOR DULCE DE LECHE, SANCOR REGGI,ANITO MAESTROS

QUESEROS, SANCOR YOGS, SANCOR QI.JESABORES, SANCOR QI.'ESABORES LIGHT, SANCO& SANCOR
LECHE CHOCOLATADA SANCOR LECFIE BIO BALANCE A+, SANCOR LECHE EN POLVO (marcas base de
rechazo) y SANCOR BEBÉ ADVANCED 3 (marca solicitante) pertenecen a una misma familia de marcas,
propiedad del mismo titular y que si permitimos Ia coexistencia de las mismas, no existe riesgo de
confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de Ia solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con caracterÍsticas
propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás
concordantes de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida

Art.le

Art.2e

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

RE S UELVE

REVOCAR la Resolución N" 834 de fecha 17 de mayo de2023 dictada por la Dirección
de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"SANCOR BEBÉ ADVANCED 3 y ETIQUETA',, Clase 29, Expediente No 293g412)22,
solicitada a nombre de PHARMA ENFANT SA----------

Aft 39 NOTIFÍQUESE. -.-.-----.
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Resolución-'0; ,

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 928 DE FECHA 8 DE JUNIO DE2023, DISTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL DPEDIENTE DE SOLICITUD OP NEG§TRO DE LA MARCA "SANCOR
gEgÉ PREN,ÍiUN,I Y ETIQUETA', CLASE 29, EXPEDIENTE N'18154/2022, ANOMBRE DE PHARMAENFANT
sA.----------

Asunción,27S[¡t 
?A?[

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PHARMAENFANT
SA en contra de la Resolución N' 928 de fecha 8 de junio de2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de PHARMAENFANT
SA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 928 de fecha 8 de junio de 2023,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 20 de septiembre de 2OZ3 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de PHARMA ENEANT SA.
expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 30 de octubre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) Que la solicitud de registro de la marca S,ANCOR

BEBÉ PREMIUM ha sido presentada para amparar los productos de la clase 29. Que habiéndose realizado la
búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente 2011-1126481 Denominación SANCOR BEBE PLUS 2 ( ó A 12 MESES) Clase 29 Registro 382844

Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2012-1229772 Denominación SANCOR

QUESABORES HEBRAS F/NAS Clase 29 Registro 398472 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR),

Expediente 2013-1354274 Denominación SANCOR YOGS LIGHT Clase 29 Registro 436610 Titular Sancor
Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2013-1i54275 Denominación SANCOR YOGS LIGHT Clase 29
Registro 435322 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 20li-1354276 Denominación
SANCOR YOGS LIGHT Clase 29 Registro 43532j Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR),

Expediente 2013-1354277 Denominación SANCOR YOGS LIGHT Clase 29 Registro 435324 Titular Sancor
Cooperativas Llnidas Limitada (AR), .../...Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre
los confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al articulo óp de la Ley 1294/98 de
Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-" ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta "(...) es importante mencionar a la

Sra. Directora, que el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIUAS UNIDAS LIMITADA es

accionista en la sociedad de mi mandante PHARMA ENFANIS.A. tal como lo podemos ver en un fragmento
del Acta de Asamblea citada a continuación, la cual adjuntamos enteramente al final de este escrito con la

apostilla correspondiente .../... AsÍ mismo, contamos con una autorización firmada y
apostillada por el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS U,

teniendo en cuenta que la presentación y posterior registro de las marcas no consütuyen



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 928 DE FECHA 8 DE IUNIO DE2023, DISIADA pOR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIEN]E DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR
BEBÉ PREMIUM Y ETIQUE"TA", CLASE 29, EXPEDIENTE N" 18154/2022, A NoMBRE DE pHARMA ENFANT
s-A-----------
riesgo de confusión ni tampoco ningún acto de competencia desleal debido a que son ramas de producción
y consumidor frnal diferentes...". -------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser
pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: SANCOR COOPERATTVAS UNIDAS
LIMITADA (titular de las marcas base de rechazo) y PFIARMA ENFANT S.A (titular de la marca solicitada)
son la misma Persona jurÍdica, lo cual se constata mediante el Acta de Asamblea de fecha I de noviembre de
2021, en la que se resuelve: "...Por su parte, SanCor Cooperativas Llnidas Limitada, en su carácter de único
accionista titular de acciones Clase B, que actualmente representan el diez por ciento (10%) del capita)
social, constituido en forma simultánea en Asamblea Especial de la Clase B de Acciones, resuelve designar al
Sr. Mauricio Antonio Stortoni como Síndico Titular por la Clase B, y al Sr. Gustavo Luciano Billinghurst
como SÍndico Suplente para la Clase B. .../... Modifrcar la denominación social de MEAD JOHNSON
NUTRITION ARGENTINA S.A. a "PHARMA ENFANT 5.A..." e igualmente esto se confirma con la autonzación
firmada y apostillada por SANCOR COOPERATTVAS UNIDAS LIMIIADA (titular de las marcas base de
rechazo), documentos presentados por PHARMA ENFANT S.A (titular de la marca solicitada).-

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que SANCOR BEBÉ PLUS 2 (6 AL2 MESES), SANCOR

QUESABORES HEBRAS FINAS, SANCOR YOGS LIGHT, SANCOR CALIDAD PARA CONFTAR TODA I.A, VIDA"
SANCOR SHIMY FULL CHOCOT.ATADA SANCOR YOGS, SANCOR, SANCOR LECHE CHOCOLqTADA
SANCOR BIO BAI-ANCE A+, NATURALMENTE PURA Y NUTRITTVA" SANCOR LECHE EN POLVo, SANcoR
CALIDAD I-ÁCT¿. INTERNACIONAL (marcas base de rechazo) y SANCOR BEBÉ PREMTM (marca
solicitante) pertenecen a una misma familia de marcas, propiedad del mismo titular y que si permitimos la
coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su
propietario

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características
propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás
concordantes de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida
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PORTANTO,
I-A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE

REVOCAR la Resolución N' 928 de fecha 8 de junio de2023 dictada por la Drrección
de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Ia marca
"SANCOR BEBÉ PREMIUM y ETIQUETA", Clase 29, Expediente No 1815412022,

solicitada a nombre de PHARMA ENFANT SA - - - - - - - - - -

Art.3e

Resolución*"f) 
"'-

--

NOTIFÍQUESE.
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Resolución N' f) 7
T

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'l2l5 DE FECHA 28 DE JULIO DE2023, DISIADApORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL HGEDIENTE DE SOLICITI.JD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR
BEBÉ PREMIUM Y mQUETA', CLASE 05, EXPEDIENTE N' 18153/2022, A NoMBRE DE pHARMA ENFANT
s¿".---------

Asunción, 2T Stp l0ll,

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PHARMAENEANT
SA. en contra de la Resolución N' 1215 de fecha 28 de julio de2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---

RESULTA:

Que, en fecha 09 de agosto de2023 se presenta el representante convencional dePHARMAENEANT
SA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne l2l5 de fecha 28 de julio de 2023,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A.

expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 30 de octubre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: .../... SANCOR
BEBE Clase 5 Registro 513718 Titular MJN U.S. Holdings Llc (Us).../...Comentario: Que las denominaciones
son casi idénticas; muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear
riesgo de confusión entre los confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artÍculo 6p

de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante mencionar a la
Sra. Directora, que el titular de la marca antecedente M]N U.S. HOLDINGS LLC es accionista en la sociedad
de mi mandante PHARMA ENFANT S.A. tal como lo podemos ver en un fragmento del Acta de Asamblea
citada a continuación, la cual adjuntamos enteramente al final de este escrito con la aposülla
correspondiente .../... La empresa MJN U.S. HOLDINGS LLC es una de las principales interesadas en registrar
las marcas de SANCOR pertenecientes a PHARMA ENFANT S.A. en la línea de leches para lactantes, en uista
de ser accionista de dicha empresa tal como demostramos en este escrito .../... Por lo expuesto más arriba, es

que el titular de la marca antecedente MIN U.S. HOLDINGS LLC no presentó oposición a la marca solicitada
por mi mandante, puesto que es sumamente importante el registro de la maria solicitada en nuestro paÍs y

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser

pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en MEAD IONHSON
s-4" (ti

Abg. Claudia

Pugna:
ARGENTINA SA. (titular de la marca base de rechazo) y

Dirección GenerC de Pro;:r'1:.i indusrri¿l
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Resorución..{+ 4?
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1215 DE FECHA 28 DE Ir.JLrO DE 2023, DISIADA pOR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR
gEgÉ PREN,ÍIUM Y ETIQUE"TA", CLASE 05, EXPEDIENTE NO I8I53I2O22,A NOMBRE DE PHARMA ENFANT
s-4".---------
solicitada) son la misma persona jurídica, lo cual se constata mediante el Acta de Asamblea de fecha I de

noviembre de 2021, en la que se resuelve: "...Modificar la denominación social de MEAD JOHNSON
NUTRITION ARGENTINA S.A. a "PHARMA ENFANT 5.A..." adjuntada por el representante de PHARMA
ENEANT SJq..-.-------.

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas marcas SANCOR BEBE (marca base de

rechazo) y SANCOR BEBÉ PREMIUM (marca solicitante) pertenecen a una misma familia de marcas,

propiedad del mismo titular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de

confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen

de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con caracterÍsticas
propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás

concordantes de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida

DtREcctóN NAcIoNAL DE

ArL le

ArL 2e

PORTANTO,
I/. DTRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' l2l5 de fecha 28 de julio de 2023 dictada por Ia Dirección
de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"SANCOR BEBÉ PREMIUM Y ETIQUEIA', clase 05, Expediente N" 1875312022,

solicitada a nombre de PHARMA ENFANT SA.- - - - - - - - -

AIL 3s

l)i¡c.c tc,¡a G eneral Inte
Ccne¡¿l de propiedad I
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Resorución.ol/* 5
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N'755 DE FECHA ll DE MAyo DEzozS, DICTADA poR LA
pmrcclóN DE MARcAs, EN EL DpEDIENTE DE soI-lcrruD DE REGISTRo DE LA MARcA "sANcoR
gEgÉ SUPREME Y ETIQUE"TA', CLASE 29, EXPEDIENTE N' 18150/2022, A NoMBRE DE pHARMA ENFANT
sA----------

Asunción, Ll StP 20?t

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PHARMA ENEANT
SA. en contra de la Resolución N" 755 de fecha l1 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de PHARMAENEANT
SA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Na 755 de fecha 11 de mayo de 2023,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de PHARMA ENEANT S.A
expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 30 de octubre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(...) Que la solicitud de registro de la marca SANCOR

BEBÉ SUPREME ha sido presentada para amparar los productos de la clase 29. Que habiéndose realizado la
búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente 2013-1308395 Denominación SANCOR VIDA Clase 29 Registro 391512 Titular Sancor
Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 201i-1354274 Denominación SANCOR YOGS LIGHT Clase
29 Registro 43ó610 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2014-1411ó22

Denominación SANCOR DULCE DE LECHE Clase 29 Registro 435241 Titular Sancor Cooperativas LJnidas

Limitada (AR), Expediente 2015-1545i63 Denominación SANCOR DULCE DE LECHE Clase 29 Registro
483702 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2015-1551148 Denominación SANCOR
SHIMY FULL CHOCOLATADA Clase 29 Registro 480937 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR),
Expediente 2016-1662590 Denominación SANCOR YOGS Clase 29 Registro 443202 Titular Sancor
Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2o16-ló62593 Denominación SANCOR QUESABORES Clase

29 Registro 442821 Titular Sancor Cooperativas IJnidas Limitada (AR), Expediente 2016-1675451

Denominación SANCOR QUESABORES LIGTH Clase 29 Registro 443209 Titular Sancor Cooperativas tJnidas
Limitada (AR), Expediente 2017-1777006 Denominación SANCOR Clase 29 Registro 452028 Titular Sancor
Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2Ol8-1811026 Denominación SANCOR LECHE
CHOCOLATADA Clase 29 Registro 463164 Titular Sancor Cooperativas l,Jnidas Limitada (AR), Expediente
2019-1984431 Denominación SANCOR LECHE EN POLVO Clase 29 Registro 497049 Titular Sancor
Cooperativas Unidas Limitada (AR) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podrán tener coexistencia pacifrca, en una misma clase, sin crear riesgo ntre
los confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 6s de

Dirección N¡cior;l[
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Resorución.'0-7- l+ 3
POR LA CUAL SE REVOCA I-A RESOLUCIÓN N" 755 DE FECHA 11 DE MAYO DE2023, DIC"IADA POR T¿.
pm¡ccróN DE N,fARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE soI-lcrruD DE REGISTRo DE Iá. MARCA "sANCoR
nrnÉ supREME y ETIeUETA", cLAsE 29, ExnEDIENTE N' tSrsolzozz,A NoMBF.E DE nHARMA ENFANT

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante mencionar a la

Sra. Directora, que el titular de las marcas antecedentes S,ANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA es

accionista en la sociedad de mi mandante PHARMA ENFANT S.A. tal como lo podemos ver en un fragmento
del Acta de Asamblea citada a continuación, la cual adjuntamos enteramente al frnal de este escrito con la
apostilla correspondiente .../... Así mismo, contamos con una autorización firmada y debidamente
apostillada por el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA,
teniendo en cuenta que la presentación y posterior registro de las marcas no constituyen para ellos ningún
riesgo de confusión ni tampoco ningún acto de competencia desleal debido a que son ramas de producción

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser

pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: SANCOR COOPERATTVAS UNIDAS
LIMITADA (titular de las marcas base de rechazo) y PFIARMA ENFANT S.A (titular de la marca solicitada)
son Ia misma persona jurídica, lo cual se constata mediante elActa de Asamblea de fecha I de noviembre de

2021, en la que se resuelve: "...Por su parte, SanCor Cooperativas Llnidas Limitada, en su carácter de único
accionista titular de acciones Clase B, que actualmente representan el diez por ciento (10%) del capital
social, constituido en forma simultánea en Asamblea Especial de la Clase B de Acciones, resuelve designar al
Sr. Mauricio Antonio Stortoni como SÍndico Titular por la Clase B, y al Sr. Gustavo Luciano Billinghurst
como Síndico Suplente para la Clase B. .../... Modificar la denominación social de MEAD JOHNSON
NUTRITION ARGENTINA S.A. a "PHARMA ENFANT 5.A..." e igualmente esto se confirma con la autorización
firmada y apostillada por SANCOR COOPERATTVAS UNIDAS LIMIIADA (titular de las marcas base de

rechazo), documentos presentados por PHARMAENEANT SA (titular de la marca solicitada).-

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que SANCOR VIDA" SANCOR YOGS LIGfl SANCOR

DULCE DE LECHE, SANCOR SHIMY FULL CHOLATADA, SANCOR YOGS, SANCOR QUESABORES,
SANCOR QUESABORES LIGHT, SANCOR, SANCOR LECHE CHOCOLATADA, SANCOR LECHE EN POLVO
(marcas base de rechazo) y SANCOR BEBÉ SUPREME (marca solicrtante) pertenecen a una misma familia de

marcas, propiedad del mismo titular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de
confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario

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

propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas
concordantes de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recur

ñ
Dirct ción'Jc ri r rt{t'1"Nf
Dirtcción Nlciout{rid; Ptc¡itcrL I;L

Ah
Dit ccitr



Resolución*"$rl ,,i 5
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUCIóN N' 75s DE FECHA 11 DE MAyo DE zoz3, DICTADA poR LA
nmrcctóN DE MARCAS, EN EL ExpEDIENTE DE sol-lcrruD DE REGISTRo DE LA MARcA'sANCoR
nngÉ supREME y ETIeUETA", cLASE 29, EXrEDIENTE N'18150/2022, A NoMBRE DE PHARMA ENFANT
sá,.----------

DrREcctóN NAcToNAL DE

V ,\,PRoPTEDAD
\/, INTELECTUAL

PARAGUAY

Art.le

,(/ \ GOBIERNO nr.r i PARAGVÁI
\*b PART{GUAY I REKUAI

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

REVOCAR la Resolución N" 755 de fecha 1I de mayo de2023 dictada por la Dirección
de Marcas.

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

"SANCOR BEBE SUPREME Y ETIQUETA", CLASE 29, Expediente No

solicitada a nombre de PHARMA ENEANT SA- - - - -- -- - - -;=.- - - - - -

ATt.39 NOTIFÍQUESE.

la marca

15012022,
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Resolución*'{; .;'

poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcTóN N' l3o9 DE FEcHA o: ofecosro DE zoz3, DrgrADA poR I-A
nmgcclóN DE tvfARcAs, EN EL DGEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "sANcoR
gEsÉ ADVANCED Y ETIQUE"[A", CLASE 05, EXPEDIENIE No t9tzglzOzz,ANOMBRE DE pHARMAENFANT
sA---------

Asunción, 2 7 sEP 2021

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PHARMAENEANT
SA en contra de la Resolucrón N" 1309 de fecha 03 de agosto de2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RE S U LTA:

Que, en fecha 09 de agosto de2023 se presenta el representante convencional dePHARMAENFANT
SA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolucrón Ns 1309 de fecha 03 de agosto de 2023,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de PFIARMA ENEANT S-A"

expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 30 de octubre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: .../... SANCOR
BEBE Clase 5 Registro 513718 Titular MIN U.S. Holdings Llc (Us).../...Comentario: Que las denominaciones
son casi idénticas; muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear
riesgo de confusión entre los confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 6p

de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-" -----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante mencionar a la
Sra. Directora, que el ütular de la marca antecedente MJN U.S. HOLDINGS LLC es accionista en la sociedad
de mi mandante PHARMA ENFANT S.A. tal como lo podemos veÍ en un fragmento del Acta de Asamblea
citada a continuación, la cual adjuntamos enteramente al final de este escrito con la aposülla
correspondiente .../... La empresa MIN U.S. HOLDINGS LLC es una de las principales interesadas en registrar
las marcas de SANCOR pertenecientes a PHARMA ENFANT S.A. en la línea de leches para lactantes, en vista
de ser accionista de dicha empresa tal como demostramos en este escrito .../... Por lo expuesto más arriba, es

que el titular de la marca antecedente MJN U.S. HOLDINGS LLC no presentó oposición a la marca solicitada
por mi mandante, puesto que es sumamente importante el registro de la marca solicitada en nuestro paÍs y

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

Que, antes de entrar a analizar el

pasado por alto el hecho de que los

ARGENTINA S.A. (titular de la marca

fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser

titulares de las marcas en pugna: MEAD JONHSON
SA (titul

Al:9" Cleu
Llirectr¡ra a

base de rechazo) y

Drrección General de "J I:'r,'"t¡i:l
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1309 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR
BEBÉ ADVANCED Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N' 18129/2022, A NOMBRE DE pHARMA ENFANT
sA-----------
solicitada) son la misma persona jurídica, lo cual se constata mediante el Acta de Asamblea de fecha I de

noviembre de 2021, en la que se resuelve: "...Modificar la denominación social de MEAD JOHNSON
NUTRITION ARGENTINA S.A. a "PHARMA ENFANT 5.A,.' adjuntada por el representanfe de PFIARIvÍA
ENFANT S.A.-.----.---

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas marcas SANCOR BEBE (marca base de

rechazo) y SANCOR BEBÉ ADVANCED (marca solicitante) pertenecen a una misma familia de marcas,

propiedad del mismo titular y que si permitimos la coeistencia de las mismas, no existe riesgo de

confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con característtcas
propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás

concordantes de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida

ArL le

PORTANTO,
I.A, DIRECTORA GENEML INTERINA DE Iá PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

REVOCAR la Resolución N' 1309 de fecha 03 de agosto de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de regrstro de la marca
"SANCOR BEBÉ ADVANCED Y ETIQUETA", clase 05, Expediente No tStZglZOZZ,

ArL 3e NOTrFÍQLESE. ----------

.l.rtrg. Claudia Pamel
IJirectore General hterina

i )rrccciór: Gcne¡a.l de Propiedad Indusuial

solicitada a nombre de



DIRECCIÓN NACIONAL DE

V;\ PRoPIEDAD
\üda INTELECTUAL

PARAGUAY

,V \ GOBIERNO onl. I PARAGUÁI
\./ PARAGUAY I nrXUÁl

Resolución."!#- ii; i
POR I-A CUAL SE REVOCA IA RESOLUCIÓN N'71I DE FECHAz4 DE ABRIL DE2024, DISTADA POR LA
OM¡CCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA "MISS
ELEGANCE PERFUMES & COSMÉTTCOS Y ETIQUE"TA',, CLASE 35, E)(PEDIENTE N. 0369U2023 A NOMBRE
DE cARMEN yot -ANDA qutñoNrz coDoy- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asunción, 2 7 stP 2l,2t+

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CARMEN
YOL-ANDA QUIÑONEZ GODOY en contra de la Resolución N'711 de fecha 24 de abril deZO24,dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de CARMEN YOLANDA

QUIÑONEZ GODOY e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N'711 de fecha 30 de
abril de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 12 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 31 de julio de 2024, el representante convencional de CARMEN YOLANDA QUIÑONEZ
GODOY expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 06 de agosto de2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) La solicitud de registro MISS ELEGANCE
PERFUMES & COSMÉTICOS ha sido presentada para amparar los servicios de la clase j5. que habiéndose
realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca , se ha constatado la existencia en dicha clase de
la marca "ELEGANCIA COMPANY", registrada con el con el número 492197 en fecha 20 de septiembre de
2019; y con el registro N' 536149 en fecha 20 de diciembre de 2021 a favor de CHEN CHUNG CHANG;
Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(...) Las marcas pueden coexistir
pacificamente en el mercado en razón de que la marca solicitante solo tiene en común la palabra Elegance,
siendo la visión de conjunto como su pronunciación totalmente diferente, por tanto no podrá crear
confusión al público consumidor.../... Además la marca de mi mandante se encuentra acompañada por una
etiqueta lo que las hace distintivas una a otra.../... Ambas marcas ewstán formadas con sentido propio, no
solo por tener una pronunciación diferente, por lo tanto, la marca solicitada posee suficiente grado de
disünción y novedad frenta a la marca registrada y las multiples concedidas.../... Podemos concluir que la
citada Ley prohibe el monopolio registral de términos de uso común. Sin embargo, los mismos pueden
incluirse a conjuntos marcarios mientras que cuenten con otros elementos que lo hagan novedoso pero no
pueden pretenderse el monopolio o exclusividad sobre la misma de manera aislada.../.
Señora Directora oportunamente dictar Resolución revocando en todas sus pa¡fes

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



DIRECCION NACIONAL DE

,V \GOBIERNOner I PARAGUÁI
\},IU PARAGUAY I REKUAI

V -\PRoPIEDAD
\Jd# INTELECTUAL

PARAGUAY

Resorución..f)7 4 5
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 71I DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024, DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'MISS
ELEGANCE PERFUMES & COSMÉTICOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 0369U2O23ANOMBRE
DE CARMEN YOI-ANDA QUIÑONEZ GODOY----

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

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

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

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

MISS ELEGANCE PERFUMES & COSMÉTICOS Y ETIQUETA, clase 35 (solicitada), y ELEGANCIA COMPANY

clase 35 (base de rechazo) pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de

los eventuales consumidores.

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que:

"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características
tipicas,la imoresión seneraly los principales elementos del siqno'^. En ese orden de ideas, sibien es cierto
que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "ELEGANCE/ELEGANCIA", no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son

diferentes una de la otra, ya que la solicitada se compone de una denominación compuesta y un slogan

PERFUMES & COSMÉTICOS, y haciendo una investigación más adentrada en internet, sobre el significado
de la palabra en idioma inglés MISS ELEGANCE la cual significa Señorita elegancia mientras que la marca

registrada se compone de dos vocablos cuyo significado es empresa de elegancia, es asÍ que, ambas, dejan

una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se

puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:

MISS ELEGANCE PERFUMES & COSMÉTICOS Y ETIQUETA (solicitada), y
ELEGANCIA COMPAT.IY (base de rechazo)

Que, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna MISS ELEGANCE
PERFUMES & COSMÉTICOS Y ETIQUETA (solicitada), y ELEGANCIA COMPANY (registrada) no se leen de

la misma manera, siendo fonéticamente disímiles y por lo expuesto en el párrafo anterior, no representan la
misma idea conceptual..--------

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

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

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

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte
distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión
auditiva que generan ambas es bastante disímil.

Que, en el caso de autos, la distintividad está demostrada en el análisis en conjunto ya que ambas

marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía, son diferentes, disímiles, origin u¡tivas
una de otra en todos los planos de comparación, de ello se colige que no rrc:cesaria

confusión en el seno del público consumidor. ------------ -tlli-----------:
^

' BREUER M, Ped¡o C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Arres. 1946.

':Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§'Editorial La Ley. Asunción. 2O13.

ran
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Resotución *'(} T it q

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'7II DE FECHA 24DE ABRIL DE2024, DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MISS
ELEGANCE PERFUMES & COSMÉTICOS y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N. 0369U2023 ANOMBRE

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

marca solicitada

*&.

,-__M__._--
iviiss ELEG/Ii'iCE
F-- &)r(Il

i i.¡, . 
",i.., 

., .. ,.'",i. ,., ,.,

marca registrada

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art. le REVOCAR la Resolución N' 711 de fecha 24 de abril de 2024 dictada por la Dirección
de Marcas.

4ft.29

Art.3e

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de

ELEGANCE PERFUMES & COSMÉTICOS Y ETIQUETA", clase 35,

O369U2O23, solicitada a nombre de CARMEN YOLANDA

ah$áilauü¡ ?,rnicir

."Df..,ut. Gtn''ii1-
lírtcción Ctntr,rl dL Prt¡i"

la marca MISS

Dirección Nrciontl dc !rcPit

&
IttIAtlilf,

NOTIFÍQUESE por Cédula.
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ResoluciónNo_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 611 DE FECHA 13 DE ABRIL DE}O¿S,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL DGEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá, MARCA "FESTTVAL
ANIMADO", CLASE 4I, EXPEDIENTE N" 2613312022,A NOMBRE DE WACCION S-A"----

Asunción,
2 7 stP 2o2r-

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de TV ACCION

SA en contra de la Resolución N' 611 de fecha 13 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, yi-----

RE SULTA:

Que, en fecha 09 de junio de 2023 se presenta la representante convencional de TVACCION S.A. e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Np 6ll de fecha 13 de abril de2023, dictada por
la Direccrón de Marcas.

Que, en fecha l1 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 09 de agosto de 2023, el representante convencional de TVACCION SA expresó

agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
17 de enero de2024.

CONSIDERANDO:

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

registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc e) ...los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., la
denominación se considera descripüva y sin disüntividad alguna con relación a los servicios que desea

proteger,-, En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.'r------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En ese sentido, el A- QUO no ha
considerado el hecho de mi mandante es propietaria de la denominación FESTIVAL ANIMADO en la clase

38 y es ampliamente conocida en el mercado por su programación. Esta situación causa insegundad
jurÍdica puesto que como es posible que la misma denominación que ya fue concedida por la
administración ahora sea rechazada con un argumento desprovisto de fundamento".----

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

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" 1294lg8,las marcas son signos que sirven para distinguir

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a Ia hora de considerar la viabilidad

del regrstro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

Que, en primer lugar, de acuerdo a lo expresado por la misma apelante, vemos que

marca "FESTIVAL ANIMADO"es la combinación de dos vocablos, FESTIVAL: "Conjunto de,
!., ñ

Ah
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTót¡ N' 6n DE FECHA 13 DE ABRILDEaI¿3,DICTADA poR LA
nmrccló¡.¡ DE MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "FESTIVAL
ANIMADO", CLASE 4I, E)GEDIENTE NO 2613312022,A NOMBRE DE TV ACCION Sá".-.-

dedicadas a un artistu o a un arte.l"y ANIMADO: "adj. Negre, divertido; adi Dicho de un lugar: concurrida;
adj. Dotado de movimiento.2", es decir, hacen referencia a un ambiente festivo, creativo y de expresión
artÍstica.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "FESTIVAL ANIMADO" resulta
genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación conshtuye
la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de serviclos solicitada
dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de
autos. En ese senüdo, la marca solicitante pretende obtener la coberlura de los siguientes servicios de la

slas{I: "Seruicios de entetenimiento, educación, fotmación, acüuidades deportivas y culturales'.

Que, la denominación solicitada "FESTIV¡\L ANIN,fADO", es sin lugar a dudas, absolutamente
descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede declrse que es simplemente evocativa, ya que
como denominación, sólo describe el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido.---

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

refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una lÍnea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocaüvos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuesüón o sobre sus componentes o
características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca sería engañosa. El signo descripüvo también designa estas mismas caracterisücas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descripüva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su
conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva.»3------------

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas
definen no directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese
objeto."

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos sí define al
servicio que pretende identificar, por tanto, efsten impedimentos insuperables para que la marca
solicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art.
2" inc. e) de la Ley N' 1294198 de Marcas que expresa: "(...)No podrán registrarse como marcas: .../... los que
consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de
que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o
selicio;"---

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, hab
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a Ia conc
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución

{r$psl&!s.rcs. es/te§lysl
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Resolución No_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 6II DE FECHA 13 DE ABRIL DEaOZS,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FESTTVAL
ANIMADO", CLASE 4I, EXPEDIENTE NO 2613312022,A NOMBRE DE TVACCION S.A"----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

Art.le CONFIRMAR Ia Resolución N' 6ll de fecha 13 de abril de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "FESTIVAL ANIMADO",

Art.3s

clase 41, Expediente N" 2613312022, solicitada a nombre de TV
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Resorución..fl/ 4 7
PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N'609 DE FEcHA 13 DE ABRILDEaIIS,DISTADApoRLA
onrcclóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA ,LA pELIcuLA
TS TUNCIÓN", CLASE 4I, E)PEDIENTE N" 26128/2022, SOLICITADAPORT\/ACCION SJ"-..--.....

Asunción, 27SEp 202/

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de TV ACCION
SA, contra la Resolución N" 609 de fecha 13 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de junio de 2023 se presenta la representante convencional de TV ACCION S.A e
interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 609 de fecha 13 de abril de 2023, dictada por
la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 11 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 09 de agosto de 2O?3,Ia representante convencional de TV ACCION SA expresó
agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
04 de septiembre de 2023. -------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc e) ...los que consistan enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., la denominación se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los seruicios que desea proteger,-, En

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) En ese sentido, el A- QLIO no ha
considerado el hecho de mi mandante es propietaria de la denominación LA PELICULA TELEFUTLIRO en
las clases j8 y 41 y es ampliamente conocida en el mercado par su programación. A esto sumamos el hecho
de que las denominaciones: LA PELICULA le FUNCION, LA PELICULA 2e FIJNCION, LA PELICIJLA 3e
FUNCION estuvieron registradas a su nombre hasta el año 2019 y resulta que, al volver a solicitar la
concesión de las mismas, son consideradas genéricas. Esfa situación causa inseguridad jurídica puesto que
como es posible que la misma denominación que ya fue concedida por la administración ahora sea
rechazada con un argumento desprovisto de fundamento".----------

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

Que, en uso de Ias atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca--:e.o-Qólo

debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se enc
dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés ge
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POR I.A CUAL SE CONFIRMA tA, RESOLUCIÓN N' 609 DE FECHA 13 DE ABRILDEaO¿S,DICTADAPORIA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'I.A. PELICULA
19 FUNCIÓN", CLASE 4I, EXPEDIENIE NO 26I2SI2O22,SOLICMADAPORWACCION SJ"..

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" 1294198,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

Que, en primer lugar, de acuerdo a lo expresado por la misma apelante, vemos que la solicitud de la
marca "LA PELICULA le FUNCIÓN" es la combinación de cuatro elementos, donde predominan los
vocablos PELÍCULA: "Obra cinematográfica|" y FUNCIÓN: "Representación de un espectáculo,
especialmente teatral, o proyección de una pelÍcul*", es decir, hacen referencia a la proyección inicial de
una películ

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LA PELICULA 1e FUNCIÓN"
resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación
constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas,la cobertura de servicios
solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la
solicitud de autos. En ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de los siguientes
servicios de la clas*[: "servicios de entetenimiento, educación, formación, actiuidades depoftivas y
cultwales'.

Que, la denominación solicitada LA PELICULA le FUNCIÓN, es sin lugar a dudas, absolutamente
descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocaüva, ya que
como denominación, sólo describe el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido.---

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas
definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece e.re

objeto)'

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

refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una lÍnea
divisoria tenue entre los signos evocaüvos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocaüvos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca serta engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracterísücas,
fiinciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descripüva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su
conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasÍa. N concederse una marca
evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registase una designación descriptiva.'3------------

otREcctóN NActoNAL DE

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos
servicio que pretende identificar, por tanto, existen impedimentos insuperables para
solicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de la prohibición esta

I https://dle.rae.es/pel%C3%ADcula
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Resolución

POR TA. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 609 DE FECHA 13 DE ABRILDE}O¿3,DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LAMARCA'LAPELICULA
19 FUNCIÓN", CLASE 41, EXPEDIENTE N' 26128/2022, SOLICTTADA POR TV ACCION SA.-------.-.

2'inc. e) de la Ley N'1294198 de Marcas que expresa: "(...)No podrán registrarse como marcas: .../...los que
consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de
que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracterÍsüca del producto o
servicio;"---

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 609 del i3 de abril de 2023 dictada por la Dirección de
Marcas.

DrREccróN NAcToNAL DE
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\I INTELECTUAL
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ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "L.A PELICULA le
FUNCIÓN", clase 41, Acta No.2612812022, solicitada a nomh¡e de TVACCION S-A"----

NOTTFfQUESE.

\
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PARAGUAY

poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N' 607 DE FEcHA 13 DE ABRILDEaI¿S,DISTADApoRLA,
omgccróN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGIsTRo DE LA MARcA'LA pELIcuLA
zs FUNcIóN", cLASE 41, DGEDIENTE N" 2612412022, soLIcfrADApoRTVAccIoN s¿"----------

Asunción, 27 gi_p ?l?[

MSTO: El recurso de apelación inte¡puesto por la representante convencional de TV ACCION
SA., contra la Resolución N" 607 de fecha 13 de abril de2O23, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de junio de 2023 se presenta la representante convencional de TV ACCION SA e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 607 de fecha 13 de abril de 2023, dictada por
la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 11 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha lt de julio de2023,la representante convencional de TVACCION S.A. expresó agravios.
Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de
septiembre de2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc e) ...los que consistan enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designación del producto o seruicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., la denominación se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger,-, En

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) En ese sentido, el A- QIJO no ha
considerado el hecho de mi mandante es propietaria de la denominación LA PELICULA TELEFIJTLIRO en
/as c/ases 38 y 41 y es ampliamente conocida en el mercado por su programación. A esto sumamos el hecho
de que las denominaciones: LA PELICLILA le FUNCIÓN, LA PELICI.ILA 2e FUNCI)N, LA PELICULA 3e
FUNCION estuuieron registradas a su nombre hasta el año 2019 y resulta que, al volver a solicitar la
concesión de las mismas, son consideradas genéricas. Esta situación causa inseguridad jurídica puesto que
como es posible que la misma denominación que ya fue concedida por la administración ahora sea

rechazada con un argumento desprovisto de fundamento".----------

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administraüva, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud
debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se

dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interé

Dirccción Ntcion¡l rlc Pro¡ie d;l1 I nrtl
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POR Iá. CUAL SE CONFIRN{A I.A RESOLUCIÓN N" 607 DE FECFIA 13 DE ABRIL DE }O¿3,DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA'LAPELICULA
29 FUNCIÓN', CLASE 4I, EXPEDIENTE N" 2612412A22, SOLICTTADA POR TV ACCION SA....---.--.

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

Que, en primer lugar, de acuerdo a lo expresado por la misma apelante, vemos que la solicitud de la
marca "LA PELICULA 2e FUNCIÓN" es la combinación de cuatro elementos, donde predominan los
vocablos PELÍCULA: "Obra cinematográficat" y FUNCIÓN: "Representación de un espectáculo,
especialmente teatral, o proyección de una peliculaz", es decir, hacen referencia a la proyeccrón de una
obra cinematográfica.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LA PELICUI-A 2e FUNCIÓN"
resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación
constituye Ia designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas,la cobertura de servicios
solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la
solicitud de autos. En ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de los siguientes
servicios de la clase 41: "Servicios de entetenimiento, educación, formación, acüuidades depoftivas y
culturales'.

Que, la denominación solicitada "LA PELICULA 2s FUNCIÓN', es sin lugar a dudas, absolutamente
descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que
como denominación, sólo describe el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido.---

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas
definen no directamente el objeto en causa, sino la categorÍa, la especie o el género, a los que pertenece ese

objeto."

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

refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una lÍnea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
caracterÍsücas. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca serÍa engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracterÍsticas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su
conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasÍa. Al concederse una marca
evocaüva no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir caracterÍstica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."3------------

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, se colige que, la solicitud
servicio que pretende identificar, por tanto, existen impedimentos insuperables
sohcitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de la prohibición

o¡necoóx NAcToNAL DE
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PARAGUAY

POR LA CUAL SE CONFIRMA I.á. RESOLUCION N" 607 DE FECHA 13 DE ABRILDE 2023, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'LA PELICULA
29 FUNCIÓN', CLASE 4I, EXPEDIENTE N" 2612412022, SOLICMADA POR TV ACCION Sá"------....

2" inc. e) de la Ley N" 1294198 de Marcas que expresa: "(...)No podrán registrarse como marcas: .../... los que
consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación delproducto o servicio de
que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracterÍstica del producto o
servicio;"---

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I¿, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 607 del 13 de abril de 2023 dictada por la Dirección de
Marcas.

q¡+ffiiliti?Ái, iñ§tüXf'
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Ar[ 3e

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca 'I-A PELICULA 2e

FUNCIÓN", clase 41, Acta No.2612412022, sol
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POR Lá. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 873 DE FECHA 05 DE JUNIO DE}OIS,DISIADAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTno oT LA MARCA ,LA PELIcULA
39 FUNCIÓM, CIá,SE4I, EXPEDIENTE N.26059/2022, SoLICTTADAPoRTVAccIoNSÁ,.........--

Asunción, 27StP 2021r

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de TV ACCION
SA., contra la Resolución N' 873 de fecha 05 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de junio de 2023 se presenta la representante convencional de TV ACCION SA e
interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 873 de fecha 05 de junio de 2023, dictada
por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 01 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 13 de septiembre de 2O23,la representante convencional de TV ACCION SA. expresó
agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
22 de septiembre de 2023. -------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc e) ...los que consistan enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para califrcar o describir alguna caracterÍstica del producto o servicio., la denominación se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los ser¡icios que desea proteger,-, En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado.»-------------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) En ese sentido, el A- qUO no ha
considerado el hecho de mi mandante es propietaria de la denominación LA PELICULA TELEFLIT\IRO en
,/as clases 38 y 41 y es ampliamente conocida en el mercado por su programación. A esto sumamos el hecho
de que las denominaciones: LA PELICULA le FUNCIÓN, LA PELICULA Ze FUNCI)N, LA 4ELICULA 3e
FUNCION estuvieron registradas a su nombre hasta el año 2019 y resulta que, al volver a solicitar la
concesión de las mismas, son consideradas genéricas. Esta situación causa inseguridad juridica puesto que
como es posible que la misma denominación que ya fue concedida por la administración ahora sea
rechazada con un argumento desprovisto de fundamento".----------

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marc
debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encue
dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés

lo



Resolución*'J) f 1t q
poR LA cuAL sE coNFtRMA LA RESoLUctóN N" 873 DE FECHA 05 DE JUNIo DE.zoz3,DIcTADApoRLA
pm¡ccIÓu DE MARcAs, EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA,LA PELICUI.A,
¡s ruNctóN', CLASE 41, E)GEDIENTE N' 26059/2022, SoLICITADA poR TV AccIoN sA--- - --- ---

Que, tal como Io expresa el Art. I de Ia Ley N" l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

Que, en primer lugar, de acuerdo a lo expresado por la misma apelante, vemos que la solicitud de la

marca "LA PELICULA 3e FUNCIÓN" es la combinación de cuatro elementos, donde predominan los

vocablos PELÍCULA: "Obra cinematográfica|" y FUNCIÓN: "Representación de un espectáculo,

especialmente teatral, o proyección de una películi", es decir, hacen referencia a laproyección de una

obra cinematográfica.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LA PELICUIá, 3e FUNCIÓN"
resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación
constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas,la cobertura de servicios

solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar Ia genericidad de la
solicitud de autos. En ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de los siguientes
servicios de la clase 4l: "Sewicios de entetenimiento, educación, formación, acüvidades deportivas y
cultwales".

Que, la denominación solicitada "LA PELICULA 3e FUNCIÓN", es sin lugar a dudas, absolutamente
descripüva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que

como denominación, sólo describe el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido.---

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: " las designaciones genéricas

defrnen no directamente el objeto en causa, sino la categoría,la especie o el género, a los que pertenece ese

objeto;'

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

refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una línea

divisoria tenue entre los signos evocaüvos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
caracterÍsticas. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocaüva siempre tendrá en su

conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. N concederse una marca
evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva.»3------------

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, se colige que, Ia solicitud de eal
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servicio que pretende identificar, por tanto, existen impedimentos insuperables
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 873 DE FECHA 05 DE JUNIO DE}OLS,DICTADAPORT-A
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA,LA PELIcULA
¡e FuNcróN", CLASE4l, EXpEDIENTEN'26059/2022, soLIcITADApoRwAccIoN sá-----------

2'inc. e) de la Ley N'1294198 de Marcas que expresa: "(...)No podrán registrarse como marcas: .../... los que
consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de
que se trate, o que pueda servir en el comercio para califrcar o describir alguna caracteristica del producto o
servicio;"---

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

CONFIRMAR la Resolución No 873 del 05 de junio de 2023 dictada por la Dirección
de Marcas.
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Ar[ 3e

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "l*A PELICULA 3e

FUNCIÓN", clase 4I, Acta No. 26059/2022, solicitada a
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Resotución.'I)-l-

POR IA, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 610 DE FECHA 13 DE ABRILDE 2023, DICIADA POR I.A
DTRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICULA
19 FUNCIÓN', CLASE 38, EXPEDIENTE N'26130/2022, SOLICITADAPORTVACCION S¿-.........

Asunción, 2 7 SEP 2t)2t+

MSTO: EI recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de TV ACCION
SA., contra la Resolución N' 610 de fecha 13 de abril de2023, dictada por la Dirección de Marcas, yt ----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de junio de 2023 se presenta la representante convencional de TV ACCION S,A. e
interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 610 de fecha 13 de abril de2O23, dictada por
la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 11 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 09 de agosto de 2023,la representante convencional de TV ACCION SA expresó
agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
17 de enero de2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc e) ...los que consistan enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracterÍstica del producto o servicio., la denominación se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger,-, En

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) En ese sentido, el A- QUO no ha
considerado el hecho de mi mandante es propietaria de la denominación LA PELICULA TELEFUTURO en
.las clases j8 y 41 y es ampliamente conocida en el mercado por su programación. A esto sumamos el hecho
de que las denominaciones: LA PELICULA le FUNCION, LA PELICULA 2e FUNCION, LA PELICULA je
FUNCION estuvieron registradas a su nombre hasta el año 2019 y resulta que, al volver a solicitar la
concesión de las mismas, son consideradas genéricas. Esta situación causa inseguridad jurtdica puesto que
como es posible que la misma denominación que ya fue concedida por la administración ahora sea

rechazada con un argumento desprovisto de fundamento".----------

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marc.gv.nusé{o

debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encue
dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés
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ResoluciónN"

POR Tá, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 610 DE FECHA 13 DE ABRILDE 2023, DI TADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICULA
19 FUNCIÓN', CLASE 38, EXPEDIENTE N'26130/2022, SOLICITADA PORTVACCION SA.--

Que, tal como lo expresa el ArL I de la Ley N" I294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la vlabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, en primer lugar, de acuerdo a lo expresado por la misma apelante, vemos que la solicitud de la
marca "LA PELICULA le FUNCIÓN" es la combinación de cuatro elementos, donde predominan los
vocablos PELÍCULA: "Obra cinematográficat" y FUNCIÓN: "Representación de un espectáculo,
especialmente teatral, o proyección de una peliculd", es decir, hacen referencia a la proyección inicial de
una pelÍcula. ------------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "L¿. PELICULA 1e FUNCIÓN"
resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación
constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas,la cobertura de servicios
solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la
solicitud de autos. En ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de los siguientes
servicios de la clase 38: "Setyicios de difusión de programas por teleuisión y radio."----

Que, la denominación solicitada LA PELICULA 1e FUNCIÓN, es sin lugar a dudas, absolutamente
descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que
como denominación, sólo describe el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido.---

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas
definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese

objeto."

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

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

Que, en base al anállsis de los párrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos sí define al

solicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de la prohibición estab
2' inc. e) de la Ley N' 1294198 de Marcas que expresa: "(...)No podrán registrarse como
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servicio que pretende identificar, por tanto, exsten impedimentos insuperables
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Resotución...0;5 il
POR I.A CUAL SE CONFIRMA I¿. RESOLUCIÓN N' óIO DE FECHA 13 DE ABRILDEaOL?, DICTADAPORI.A
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.á, MARCA'LA PELICULA
19 FUNCIÓN', C[ASE 38, E)PEDIENIE N'26130/2022, SOLICMADAPORTVACCION SA..--..-----

consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o senticio de
que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracterÍstica del producto o
servicio;"---

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

ArL le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 610 del 13 de abril de 2023 dictada por la Dirección de
Marcas.

ArL 2e

Ar[ 3e

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de

FUNCIÓN", clase 38, Acta No. 26130/2022, solicitada a

la
,m

marca "LA PELICUI-A, le
re
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Resolución..S-Z- 5 1
poR LA cuAL sE coNFIRNdA LA REsoLUcróN N' 874 DE FEcHA 05 DE JUNIo DEzoz?,DIcrADApoRLA
nmpcclóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUo ng REorsrRo DE LA MARcA "LA pELIcuLA
:s F'uNctóN", cLAsE 38, ExpEDIENTE N'2606U2022, soLIcITADApoRwAccIoN s-A-----------

Asunción, 27 SIi 2S:[

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de TVACCION
SA., contra la Resolución N" 874 de fecha 05 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de junio de 2023 se presenta la representante convencional de TV ACCION S.A e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 874 de fecha 05 de junio de2023, dictada
por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 01 de septiembre de 2OZ3 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 13 de sepüembre de 2O23,la representante convencional de TV ACCION SA expresó
agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
22 de septiembre de 2023. -------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc e) ...los que consistan enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracterisüca del producto o servicio., la denominación se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger,-, En

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta "(...) En ese sentido, el A- QIJO no ha
considerado el hecho de mi mandante es propietaria de la denominación LA PELICIJLA TELEFIJTURO en
,/as clases 38 y 41 y es ampliamente conocida en el mercado por su programación. A esto sumamos el hecho
de que las denominaciones: LA PELICTJLA ]e FUNCIÓN, LA PELICULA 2e FUNCION, LA PELICULA 3e
FUNCION estuvieron registradas a su nombre hasta el año 2019 y resulta que, al volver a solicitar la
concesión de las mismas, son consideradas genéricas. Esta situación causa inseguridad jurtdica puesto que
como es posible que la misma denominación que ya fue concedida por la administración ahora sea
rechazada con un argumento desprovisto de fundamento".----------

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de no sólo
debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se

dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el int

PARAGUAY

Al,g,

merso



DIRECCIóN NACIONAL OE

V \PROPIEDAD
\d INTELECTUAL

PARAGUAY

V \ GOBIERNo nnr PARAGUÁI
\ép PARAGUAY REKUAI

Resolución."$: :l i
poR IA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N' 874 DE FECHA 05 DE JUMO DE2O23, DISIADAPORL-A
ompccróN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REcISTRo DE LA MARcA "LA pELIcULA
le ruxctóN", cLAsE 38, DGEDIENTE No 2606112022, soLIcnADA poR w AccIoN s.A----------

Que, tal como lo expresa el Art. t de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a Ia hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

Que, en primer lugar, de acuerdo a lo expresado por la misma apelante, vemos que la solicitud de la
marca "LA PELICULA 3e FUNCIÓN" es la combinación de cuatro elementos, donde predominan los
vocablos PELÍCULA: "Obra cinematográfical" y FUNCIÓN: "Representación de un espectáculo,
especialmente teatral, o proyección de una pelÍculi", es decir, hacen referencia a la proyección de una
obra cinematográfica.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LA PELICULA 3e FUNCIÓN"
resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación
constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas,la cobertura de servicios
solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar Ia genericidad de la
solicitud de autos. En ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de los siguientes
servicios de Ia clase 38 "Seruicios de difusión de programas por teleuisión y radio".----

Que, la denominación solicitada'LA PELICULA 3e FUNCIÓN", es sin lugar a dudas, absolutamente
descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que
como denominación, sólo describe el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido.---

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas
definen no directamente el objeto en causa, sino la categorÍa, la especie o el género, a los que pertenece e.se

objeto;'

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

refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una línea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
caracterÍsücas. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca serÍa engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su
conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasÍa. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva.»3------------

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos sÍ define al

solicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de la prohibición es

2o inc. e) de la Ley N" 1294198 de Marcas que expresa "(.-)No podrán registrarse
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Resolución-fl-

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 874D8 FECHA 05 DE JUNIO DEaO¿3,DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS]RO DE LAMARCA'LAPELICULA
39 FUNCIÓN', CLASE 38, EXPEDIENTE N'2606U2022, SOLICITADAPORWACCION S.A.-

consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de
que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o
servicio;"---

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 874 del 05 de junio de ZO23 dictada por la Dirección
de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "LA PELICULA 3e

FUNCIÓN", clase 38, Acta No.2606U2022, solicitada a ACCION S.A.----

Dirccción Gentr¿i JL ltt P''u' J tt

Direcció¡I'{¡cionrl de Propitdad ll
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Resolución No_
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 608 DE FECHA 13 DE ABRILDE}O¿3,DICTADAPORLA
NM¡CCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'LA PELICULA
29 FUNCIÓN", CLASE 38, EXPEDIENTE N" 2612612022, SOLICITADA POR TV ACCION Sá-------.-.-

Asunción, 27 StP 2|,?.1

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de TV ACCION
Sá., contra la Resolución N" 608 de fecha 13 de abril de2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RES ULTA:

Que, en fecha 09 de junio de 2023 se presenta la representante convencional de TVACCION S.4. e
interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 608 de fecha 13 de abril de 2023, dictada por
la Dirección de Marcas.-

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

Que, en fecha 09 de agosto de 2023,la representante convencional de TV ACCION S.A. expresó
agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
04 de septiembre de 2023. -------

CONSIDERANDO:

Que, Ia mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc e) ...los que consistan enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracterÍsüca del producto o servicio., la denominación se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger,-, En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado.»-------------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta "(...) En ese sentido, el A- QIJO no ha
considerado el hecho de mi mandante es propietaria de la denominación LA PELICULA TELEFTJTLIRO en
las clases 38 y 41 y es ampliamente conocida en el mercado por su programación. A esto sumamos el hecha
de que las denominaciones: LA PELICULA ]e FIJNCIÓN, LA PELICULA 2e FL]NCI2N, LA PELICTJLA 3e
FUNCION estuvieron registradas a su nombre hasta el año 2019 y resulta que, al volver a solicitar la
concesión de las mismas, son consideradas genéricas. Esta situación causa inseguridad jurídica puesto que
como es posible que la misma denominación que ya fue concedida por la administración ahora sea
rechazada con un argumento desprovisto de fundamento".----------

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por Ia ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud
debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se enc
dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés
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POR LA CUAL SE CONFTRMA LA RESOLUCIÓN N' 608 DE FECHA 13 DE ABRILDEaO}3,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'LA PELICULA
29 FUNCIÓN', CLASE 38, EXPEDIENTE NO 2612612022, SOLICITADAPORTVACCION SA.-----.----

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

derecho a consütuir una marca.

Que, en primer lugar, de acuerdo a lo expresado por Ia misma apelante, vemos que la solicitud de la
marca "LA PELICULA 2e FUNCIÓN' es la combinación de cuatro elementos, donde predominan los
vocablos PELÍCULA: "Obra cinematográficat" y FUNCIÓN: "Representación de un espectáculo,

especialmente teatral, o proyección de una pelÍcula2", es decir, hacen referencia a Ia proyección de una
obra cinematográfica.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de regrstro de marca "IA PELICULA 2e FUNCIÓN"
resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación
constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas,la cobertura de servicios
solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la
solicitud de autos. En ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de los siguientes
servicios de la clase 38: "Seruicios de difusión de programas por televisión y radio".----

Que, la denominación solicitada "LA PELICULA 2s FUNCIÓN", es sin lugar a dudas, absolutamente
descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que
como denominación, sólo describe el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido.---

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas
definen no directamente el objeto en causa, sino la categorÍa, la especie o el género, a los que peftenece e.se

objeto)'

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

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

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos sÍ define al

servicio que pretende identificar, por tanto, existen impedimentos insuperables p
solicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de la prohibición I art.
2" inc. e) de la Ley N' 1294198 de Marcas que expresa: "(...)No podrán registrarse como

I httgs://dle.rae.es/pel%C3%ADcula
2 httos://dle-rae.es/fu nci7oC3ozuB3n
I 'DERECHO DE MARCAS' - Jorge Otamendi. 9' Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2Ol1 - Pag.76.

que
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Resolución No_ ?
POR I..A. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 608 DE FECHA 13 DE ABRILDEaOI3,DICIADAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'LA PELICULA
29 FUNCIÓN", CLASE 38, EXPEDIENTE NO 2612612022, SOLICITADAPORTVACCION Sá-.......-.-

consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de

que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o

servicio;"---

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su

registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ------------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 608 del tl de abril de 2023 dictada por la Dirección de

Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "LA PELICULA 2e

FUNCIÓN", clase 38, Acta No.2612612022, solicitada a nomb w
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ResoluciónN'

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 14OO DE FECHA 2I DE DICIEMBRE DE}OLL,DICTADA
POR 1-A, DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'AIENKO", CLASE 06, EXPEDIENTE N9 4438U20I9, SOLICIIADO POR
MECANOTUBO CHILE Sá.----------

Asunción, 2 7 StP 202tr

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MECANOTUBO
CHILE Sá- contra la Resolución Ns 1400 de fecha 2l de diciembre de 2022, dictada por Ia Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----------

RESULTA:

Que, en fecha 08 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma
MECANOTUBO CHILE Sá. e interpone recurso de apelación contra la Resolución Ns 1400 de fecha 21 de
diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 17 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 11 de julio de 2O23, el representante convencional de MECANOTUBO CHILE SA.
expresó agravios; en fecha 14 de febrero de 2024, presentó el escrito de contestación de los agravios el

representante convencional del solicitante ATENKO PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA; en fecha 19 de
febrero de 2024 se llamó Autos para Resolver.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) En cumplimiento del kL 49 de la Ley que regula el
cotejo de las marcas y analizando las marcas ATENKO (marca solicitada) vs. ATENKO (marca oponente), se
percibe a simple vista que existe identidad entre las marcas enfrentadas, por lo que existirá un alto riesgo de
confusión o asociación.../... Ngunos productos que la solicitante con su marca son: materiales para la la
construcción metálicos, entibaciones, encofrados, paneles, placas, tableros, andamios y armazones
metalicos, badenes y colectores múltiples para canalización metálicos, revestimientos metálicos para
construcción; tuberias y tubos metálicos que claramente son productos utilizados en la construcción.../...
Mientras que el oponente protege con su marca los siguientes servicios; Servlcios de construcción;
servicios de reparación; servicios de instalación. Servicios prestados por empresarios o subcontratistas para
la construcción para la construcción o fabricación de edificios permanentes, asi como los servicios
prestados por personas u organizaciones que se encargan de restablecer el estado original de objetos o de
preservarlos sin alterar sus propiedades físicas o quimicas Servicios relacionados con la construcción de
edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de transmisión entre otros.../... Que existe plena identidad en el
plano fonético y gramatical y además existe directa relación entre los productos y servicios enfrentados,./.,

Que se dan los presupuestos establecidos en el Art. 2p inc. por lo que la oposición deducida por la firma
Atenko S.A. es procedente.

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Que
en el primer párrafo swl considerando llamativamente salta a la vista el hecho de que se nrcnci
base de oposición el nombre comercial de la firma oponente, teniendo en cuehta las profusas,

V \coBIERNo nu I PARAGVÁI
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de rechazo de solicitudes de marca existentes, aun siendo la firma solicitante la peüciqafrnte de

como
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Resoluciónrt"1»

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 I4OO DE FECHA 2I DE DICIEMBRE DEaOLL,DI TADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ATENKO", CI¿,SE 06, EXPEDIENTE N9 4438U20I9, SOLICTTADO POR
MECANOTUBO CHILE SA.--.------.

inscripción.../... En el primer párrafo se desprende la diferencia exponencial de las clases de las marcas
enfrentadas, dado que la petición de de inscripción de la marca ATENKO, es para proteger productos, en
tanto que la oponente, es para proteger servicios.../... Menciona una supueta prioridad, la cual no condice
con la realidad de los hechos, dado que mi representada posee y ha presentado un certificado de prioridad,
cuya copia nuevamente acompaño, y la cual no ha tenido en cuenta y ha sido convenientemente obviada
por el A-quo.../... Por ende, tales aseveraciones, carecen de argumento fidedigno alguno, el cual no sea el
vislumbrar un parcialismo hacia el oponente.../... Se denota ampliamente,la falta de amplitud de criterio del
A-quo, puesto que se limita solamente a la identidad denominativa, sin tener en cuenta puntos gue se

deben analizar, para emitir un juicio, lo cual denota la existencia de la prejudicialidad.../... ta marca ATENKO
peticionada por mi representada es para cubrir productos comprendidos en la clase 0ó y la marca ATENKO
registro obtenido por la adversa es para cubrir servicios en la clase 37.../... Por lo tanto y bajo ningún punto
de vista puede confirmarse la resolución en el caso que nos compete, asi como se encuentran reunidos los
requisitos exigidos por las leyes nacionales e internacionales para que el registro de la misma sea

procedente../... en consecuencia, ruego a la Directora oportunamente dictar resolución revocando
íntegramente la resolución N" 1400/2022." --------

Que, la representante convencional de Ia firma solicitante presenta el escrito de contestación de la
expresión de agravios y entre otros argumentos dice:"(...) La apelante no ha fundado su recurso
debidamente, sino que más bien se ha limitado a formular una serie de manifestaciones que no tienen la
virtualidad propia de un razonamiento demostrativo de los supuesfos vicios lógicos, debiendo por ende ser
confirmada la resolución recurrida.../... Es importante señalar que el juzgador fundamenta su decisión en un
conjunto de hechos y de derechos que obran en el expediente y se exponen explícitamente en la
resolución.../... Mi representada goza de derechos indiscutiblemente adquiridos sobre la marca ATENKO al
se¡ su nombre comercial, lo llamativo es que la adversa desconozca la legislación, pues el nombre
comercial, pues el nombre comercial es un bien juridicamente protegido por nuestra Ley de Marcas, y
nunca una resolución tendrá más fuerza legal que la ley misma, desconocer la protección legal del nombre
comercial implica desconocimiento de la ley.../... La adversa funda su apelación haciendo hincapié en el
hecho de que su marca fue solicitada para proteger productos mientras que la marca de mi mandante
protege servicios, al respecto cabe señalar que la Ley 1294/98 en su artÍculo 15'contempla la posibilidad de
oponerse al registro, en el presente caso estamos ante marcas enfrentadas en clase 06 y j7 respectivamente
con una estrecha relación de clases que causaria confusión directa e indirecta en el público consumidor y
por tanto vulnera los derechos marcarios de mi representada.../... ta apelante cuestiona la solicitud de
prioridad de la marca ATENKO en clase i7, a la cual hace referencia la resolución y se agravia en que el
inferior no hizo mención de su certificado de prioridad, al respecto debemos señalar que la solicitud de
registro de la marca ATENKO en clase 37 fue depositada por mi mandante en fecha 0l de octubre de 2Ol8 es

decir casi 1 año antes que la solicitud de la adversa que lo hizo recién en fecha 06 de
srnfesís, se evidencia que son totalmente equivocadas las apreciaciones de la adversa
dictada conforme a derecho.../... Por tanto, ruego a la Sra. Directora, confirmar ka
1400/2022.-

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedenc
interpuesto.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 I4OO DE FECHA 2I DE DICIEMBRE DEZO¿L,DICIADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ATENKO", CLASE 06, EXPEDIENTE N9 4438I/2019, SOLICTTADO POR
MECANOTUBO CHILE SA..--.----..

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y
fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. -----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente "ATENKO Y
ETIQUETA" y l^ solicitud de registro de Ia marca "ATENKO", se evidencia que la denominación de la
solicitante se encuentra reproducida Íntegramente en la marca oponente. En ese sentido, tenemos que
"ATENKO" es idéntica a la marca registrada "ATENKO Y ETIQUETA". En el siguiente cotejo se puede
corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna:

ATENKO
ATENKO Y ETIQUETA

(solicitada), y
(marca oponente)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

En tal sentido, el comprador podrÍa caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no solo
presentan similitud ortográfica y fonética, sino que podrÍan ser comercializadas en los mismos lugares. Es

decir, quien vea la marca solicitada "AIEN@", automáticamente la asociará con la marca registrada
"ATENKO", haciendo que el público consumidor considere que los productos y servicios de las marcas en
pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en sÍ.

En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo: "lgualmente existe
confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre si, pero creo que la segunda marca
pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)." ------------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacÍficamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En
conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca ATENKO no
podrá coexistir con la marca oponente ATENKO Y ETIQUETA, con la cual presenta más semejanzas que
diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. --------

Que, en ese sentido, tal como Io expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el

cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer
valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. Es determinante para
esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la
asociará con la marca propiedad de la oponente.----------

Que, de concederse
MECANOTUBO CHILE S.A.

productos ofrecidos por el

la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nom
se insertarÍa la duda en la mente del consumidor acerca

titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentra hla
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Resorución*.-ü; '#:5

POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN NS I4OO DE FECHA 21DE DICIEMBRE DEaOLI,DICIADA
POR LA OMTCCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ATENKO', CLASE 06, EXPEDIENTE N9 4438U20I9, SOLICTTADO POR
MECANOTUBO CHILE SA.......----

empresa de ATENKO PARAGUAY SOCIEDAD eNÓNtVe situación que acarrearía un innegable daño a la
marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado
dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de
dicho cÍrculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el
propio Art. 6 de la Ley N' 1294198 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas
desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.------------

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "la teoría de la dilución ha sido creada para
defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los
productos (...)" Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo'. "En un
interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus cIentes" y "Su

Banco hace más por usted". l-tijo el tribt,nal que 'presentan un mismo sentido fonderativo. con la

part¡atlar¡¿a¿ ¿e

Que, cabe resaltar, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente
administrativo, tras realizar una investigación más adentrada sobre la prioridad invocada por el apelante, y
tras la búsqueda realizada en la base de datos de la INAPI, tenemos que la solicitud de registro N" 13250ó73Ia
misma se encuentra con estado administrativo "denegada", desapareciendo así el derecho invocado.--------

Que, lo establecido en elArt. 15 de la Ley N" 1294198, dice: "El registro de una marca hecho de acuerdo
con esta ley, concede a su ütular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos
jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo
concede el derecho a ofonerse al registro y al uso de cualquier otro signo qt,e ftteda inducir directa o
indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que
figuren, siempre que tengan relación entre ellos."Al respecto, la pretensión de la apelante no tiene cabida
ya que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra
terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación,
directa o indirectamente, a la marca registrada.-

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en clases
relacionadas. Si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no
se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294198, el cual expresamente prohíbe el
registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que
acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos y
servicios, vemos que la solicitante "ATENKO'pretende cubrir "Materiales para la
entibaciones, encofrados, paneles, placas, tableros, andamios y armazones metalicos;
múltiples para canalización metálicos; revesümientos metálicos para

rc,.@MARCAS.BuenosAires.AbeledoPerrotLexisNexis.Argentina.2o|2.8va.Ed.Pág.458..
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Resolución.'-(|i

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 I4OO DE FECHA 21DE DICIEMBRE DE}OLL,DISIADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ATENKO" CLASE 06, EXPEDIENTE N9 4438U20I9, SOLICNADO POR
MECANOTUBO CHILE S4....--. -.. -

metálicos; metales comunes y sus aleaciones; ferreteria metalica" comprendidos en la clase 06, mientras
que la marca oponente "ATENKO Y ETIQUETA', clase 37, con registro N" 494423 cubre: "servicios de
construcción; servicios de reparación; servicios de instalación. Servicios prestados por empresarios o
subcontratistas para la construcción o fabricación de edificios permanentes, asÍ como los servicios
prestados por personas u organizaciones que se encargan de restablecer el estado original de objetos o de
preservarlos sin alterar sus propiedades fisicas o químicas. Servicios relacionados con la construcción de
edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de transmisión, asÍ como los servicios de empresas
especializadas en el campo de la construcción, tales como las empresas de pintura, fontanería, instalación
de calefacción o techado; Servicios anexos a los servicios de construcción, tales como la inspección de
proyectos de construcción; Servicios de construcción naval; Servicios de alquiler de herramientas o de
materiales de construcción; Servicios de reparación, a saber, los servicios que consisten en dejar en buen
estado cualquier objeto desgastado, dañado, deteriorado o parcialmente destruido (reparación de un
edificio o de cualquier objeto deteriorado respecto de su estado original); Servicios de reparación, tales
como los relacionados con la electricidad, el mobiliario, los instrumentos y herramientas.". Y teniendo en
cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca
contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o
asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común,
resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los ArtÍculos 2 incisos f)
y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N' 1294198 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las

mismas.----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INIERINA DE IA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE:

CONFIRMAR Ia Resolución Ne 1400 de fecha 2I de diciembre de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DrREcctóN NActoNAL DE

V \PROPIEDAD
\é4t¿ INTELECTUAL

PARAGUAY

Art.ls

Art.2e

ArL 3e
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DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "ATENKO, clase 06, Acta
Ne 44381/2019, solicitada a nombre de
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Resolución*. ültt rq
POR LA CUAL SE CONFIRN,ÍA I.A RESOLUCIÓN N9 I4O1 DE FECFTA2I DE DICIEMBRE DEaOLL,DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ATENKO Y ETIQUETA", C[á,SE 06, EXPEDIENTE Ne 4UO4|2OL9, SOLICTTADO
POR ATENKO PARAGUAY S J" - - -. - -.., -

Asunción, 2 7 StP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MECANOTUBO
CHILE SA. contra la Resolución Ns 1401 de fecha 2l de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos, y: - - - - - - - - - - -

RE S U LTA:

Que, en fecha 27 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de la firma
MECANOTUBO CHILE SA e inte¡pone recurso de apelación contra Ia Resolución Ns 140I de fecha 21 de
diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, en fecha 08 de amyo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 1l de julio de 2023, el representante convencional de MECANOTUBO CHILE SA
expresó agravios; en fecha 14 de febrero de 2024, presentó el escrito de contestación de los agravios el
representante convencional del solicitante ATENKO PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA; en fecha 19 de
febrero de2024 se llamó Autos para Resolver.-----------

CONSIDERANDO:

Que, Ia Resolución recurrida considera "(...) Cabe señalar que la solicitante tiene un derecho
adquirido referente a la denominación solicitada ya que la misma consütuye el nombre comercial bajo la
figura de S.A. como asi también mencionar el artículo I del Convenio de Paris: El nombre comercial será
protegido en todos los paises de la unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una
marca de fábrica o de comercio; por lo que no existe razón alguna para denegar la solicitud de registro
solicitado.../... d,si también cabe mencionar que el solicitante no solamente es ütular del nombre comercial,
sino que además ya posee el registro de la denominación ATENKO a su nombre, con registro N" 49442j en
la clase 37, por lo que no existe ningún impedimento para denegar la presente solicitud.../... Que no se dan
los presupuestos establecidos en los Attículos 2' inc. f g, i; 15", 80" y 81" de la Ley 1294/98 de Marcas,
consecuentemente es criterio de esta Dirección declarar improcedente la oposición planteada."----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) N
Aquo se le olvidó mencionar dos hechos por sÍ importantes, solicitud anterior, así como certificado de
prioridad, presentado para la misma clase 06.../... Se denota una omisión intencionada una omisión
intencionada de la identidad total de las c/ases de las marcas enfrentadas.../... Sumado al hecho del
certificado de prioridad de la marca ATENKO de mi otorgante es para proteger productos y que la solicitud
posterior de la adversa, también es para proteger productos.../... La falta de amplitud de criterio del A-quo,
puesto que se limita solamente como base esencial de rechazo de la oposición, a la razón social o nombre
comercial de la solicitante, sintener en cuenta numerosos puntos que se deben analizar, para emitir un
juicio, lo cual denota la existencia de perjudicialidad.../... La marca ATENKO presentada con
mi solicitud + mi certificado de prioridad es para cubris productos de la clase 06, misma
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POR LA CUAL SE CONFIRMA I*A RESOLUCIÓN N9 I4O1 DE FECHA 21DE DICIEMBRE DEaO¿¿,DISTADA
poR Lá, DIREccIóN DE AsuNTos MARCARIoS Lmclosos, EN EL ExpEDTENTE DE soI.lcrruD DE

REGISTRO DE LA MARCA "ATENKO Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE Ne 48404/2019, SOLICnADO
POR ATENKO PARAGUAY S.4".---.-...-

productos que mi solicitud.../... Estamos ante un caso de identidad total de productos y denominaciones.../...
La marca ATENKO Y ETIQUETA registro presentado por el A-quo como registro base de rechazo de
oposición es para cubrir servicios comprendidos en la clase 37.../... La marca de fábrica o de comercio
constituye un derecho de propiedad industrial y por tanto, mi representada tiene todod el derecho de
precautelar sus ¡hterese s.../... Expresa el Prof. Dr. Carmelo de Módica en su obra: Derecho de Paraguayo de
Marcas, bajo el rótulo: El sistema de clases: Es decir, el propietario del signo obtiene la exclusividad de su
uso en áreas determinadas, /, en principio solo en ellas.../... Ante los hechos, la oposición debe ser
procedente, ya que no reúne los requisitos indispensables de distinción, originalidad y novedad.../... en
consecuencia, ruego a la Sra Directora dictar resolución revocando integramente la Resolución N"
1401/2022."

Que, la representante convencional de Ia firma solicitante presenta el escrito de contestación de la
expresión de agravios y entre otros argumentos dice:"(...) La apelante no ha fundado su recurso
debidamente, sino que más bien se ha limitado a formular una serie de manifestaciones que no tienen la
virtualidad propia de un razonamiento demostrativo de los supuesfos vicios lógicos, debiendo por ende ser

confirmada la resolución recurrida.../... Es importante señalar que el juzgador fundamenta su decisión en un
conjunto de hechos y de derechos que obran en el expediente y se exponen explícitamente en la
resolución.../... Las aseveraciones sin fundamentos no acreditan legitimidad por parte de quien lo invoca,
además sea que se consigne o no en la resolución la solicitud de la adversa y/o el ceftifrcado de prioridad
ellos no implica que el resultado será diferente y, más allá de ello, la supuesta omisión debe ir acompañada
de otros indicios más contundentes que prueben la parcialidad que, entre líneas, aduce la apelante.../... Si
bien estamos ante solicitudes en la misma clase y para los mismos productos, dicha situación cede ante los
derechos adquiridos por ATENKO PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA sobre la denominación ATENKO
tanto por corresponder a su nombre comercial como por tener el Registro Ne 494.423 en clase i7,
directamente relacionada a la clase 06.../... Entendemos que las pruebas a las que hace referencia la adversa

son su solicitud de registro en la clase 06 la supuesta prioridad que ha invocado, cabe señalar que estas

constituyen pruebas de un derecho expectativa no de un derecho adquirido sobre Ia marca ATENKO,
demás está decir que el Registro previo de la marca en clase j7 prevalece sobre cualquier solicitud.../... Mi
representada se opuso a esa solicitud de registro de la marca TENKO, clase 06, Acta Np 44381fi9.../... Los
tramites de solicitud de registro de la adversa no solo fueron interrumpidos por la oposición, sino que
además cuentan con resolución que hace lugar a la oposición y deniega el registro de la marca solicitada
por MECANOTUBO CHILE 5.A.../... En sÍntesis, se evidencia que son totalmente equivocadas las

apreciaciones de la adversa, la resolución fue dictada conforme a derecho.../... Por tanto, ruego a la Sra.

Directora, confirmar la resolución apelada N" 1401/2022.

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

Que, en primer lugar, al realizar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo

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

j

sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin
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Resolución*"lL

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 I4OI DE FECHA 2I DE DICIEMBRE DEZO¿¿,DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI,JD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ATENKO Y ETIQUE"TA',, CLASE 06, EXPEDIENTE Ne 48404/2019, SOLICTTADO
POR ATENKO PARAGUAY S.A----------

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

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

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "ATENKO", constituye
a su vez la razón social de la firma solicitante, ATENKO PARAGUAY S.A; es decir, que la marca solicitada se

identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria
protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere
desde su primer uso público. La Ley de Marcas, en su TÍtulo II, acerca del Nombre Comercial y las diversas
situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: "El nombre comercial podrá estar
constituido por la designación, el nombre del comerciante,la razón social o denominación social adoptada,
la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una
propiedad a los efectos de esta ley''. A su vez, el Art. 75 expresa: " El derecho exclusivo sobre un nombre
comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre
comercial para ejercer los derechos acordados por esta le/.El Art.76 prescribe acerca del derecho que le
asiste al titular del nombre comercial y dispone: "El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de
impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante
cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o
con sus productos o servicios, o pudiera causar al ütular un daño económico o comercial injusto por razón
de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titulaf .

Que, de modo a ilustrar la importancia que otorgan las leyes internacionales, el Convenio de ParÍs en
su Art. 8 establece que: "E1 nombre comercial será protegido en todos los paises de la Unión sin obligación
de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio."-----------

Que, en ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial
de la firma solicitante, no podrÍa existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de

su propio nombre comercial.-

Que, además de lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular
solicitante actual ya cuenta con la marca registrada ATENKO Y ETIQUE-IA, clase 37, Registro Ns 494.423. Es

decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma
por lo que la solicrtud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión
le pertenece hace varios años y por ende, mal podría el titular de la marca oponente p
exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente.------------ ---:-:-

que ya

con
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 I4O1 DE FECHA 2I DE DICIEMBRE DE}OLL,DICTADA
POR I.á, DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ATENKO Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE Ne 48404/2019, SOLICITADO
POR ATENKO PARAGUAY Sá"...----.--

Que, a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario es si el mismo cuenta
con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta.-------

ATENKO

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la
conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintivas una
de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.------

Art.le

Ar[ 2s

Art.3e

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

RES UELVE:

CONFIRMAR la Resolución Ns 1401 de fecha 2l de diciembre de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
"ATENKO, clase 06, Acta Ne 48404/2019, solicitada a nombre de ATENKO
PARAGUAY SA------..--
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICIAMEN DE MARCAS N" II2I72 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR I..A. DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTI.JD DE REGISTRO DE LA
MARCA "PRIME GRILL Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE No 9458512022 SOLICnADA pOR COC & H
CoMÉRCIO DE PRODUTOS, PEEAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELI.- - - - -

l7 sEP 2ozl'

ResoluciónN"

Asunción,

VISTA: La solicitud de registro de marca "PRÍME GRILLYETIQUETA", Acta N" 9458512022, clase
11, solicitada por coc & H coMÉRcIo DE PRoDUTos, PEQAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTTVOS EIRELI. y; --

RESULTA:

Que, en fecha 3t de octubre de 2022 se presenta COC & H COMÉRCIO DE PRODUTOS, PEQAS E

ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELI. y solicita el registro de la marca "PRIME GRILL Y ETIQUETA", p?r?
amparar servicios de la clase 11. -----------

Que, en fecha 24 de enero de 2024 ha sido emitido el Dictamen N" 112172 por la Dirección de Marcas,
favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 24 de enero de 2024 fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de

solicitud de registro de la marca "PRIME GRILL Y ETIQUETA", Acta N' 94585/2022, clase 11, solicitada por
coc & H coMÉRCIo DE PRODUTOS, PE§AS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELL, con Dictamen de la

Dirección de Marcas N" 112172 de fecha 24 de enero de 2024, favorable a la emisión de la respectiva
Resolución de Concesión.------------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo
se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre
inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés
general.

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

derecho a constituir una marca.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la
misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de

Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma
incurre en las prohibiciones de Ia Ley 1294198 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas:
" art. 2: inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o desi,

'ArtÍculo óo.- La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de qpa.n
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún medifhdo
titular de la marca registrada. ii. (

!
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N' II2I72 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024
DI TADA POR LA ON¡CCTÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "PRIME GRILL Y ETIQUETA", CLASE ll, EXPEDIENTE N" 9458512022 SOLICITADA pOR COC & H
COTT,TÉRCIO DE PRODUTOS, PEQAS E ECPSSÓruOS AUTOMOTTVOS EIRELI.--..-

producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna
característica del producto o servicio".---

Que, esto es asÍ puesto que, la solicitud de registro de la marca "PRIME GRILL Y ETIQUETA" se

presenta para amparar productos de la clase ll tales como:"Encendedores; asadores; rejillas para parrilla;
barbacoas; espetones giratorios para asar; espetones para asadores; parrillas para cocinar; quemadores;
amasadora eléctrica para uso doméstico (máquinas para hacer pan); parrillas eléctricas y no eléctricas
(aparatos de cocción); placas de calefacción; parrillas para asar; piedras de lava para barbacoas.".

Que, la solicitud de registro analizada se refiere directamente al tipo de producto que brinda, motivo
por el cual, carece de la especialidad suficiente para identificar al producto cuya cobertura es solicitada con
el signo presentado

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál serÍa la distintividad que ostentarÍa
como marca la denominación "PRIME GRILL Y ETIQUETA", de la forma en que ha sido presentada, sin
contar con ningún otro elemento, carece de la cualidad intrÍnseca con que debe contar un signo para ser
susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular. En otras palabras, la denominación
"PRIME GRILL" debería contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjunción de las
dos palabras comunes- "PRIME GRILL"- para productos relacionados precisamente para Encendedores;
asadores; rejillas para parrilla; barbacoas; espetones giratorios para asar; espetones para asadores; parrillas
para cocinar; quemadores; amasadora eléctrica para uso doméstico (máquinas para hacer pan); parrillas
eléctricas y no eLéctricas (aparatos de cocción); placas de calefacción; parrillas para asar; piedras de lava
para barbacoas, no se podría considerarla un signo capaz de distinguir a sus productos de los demás
existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.-------

Que, al ser las palabras de uso común no se puede pedir la exclusividad de la misma, "tal como la ley
lo expresa" son irregistrables; y esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo
significa quitar del dominio público una palabra que se usa para describir características o modalidades
usuales o genéricas de productos o servicios. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida además
por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.-----------

Que, esta Dirección considera que la denominación "PRIME GRILL Y ETIQUETA" no ofrece ningún
elemento distintivo para los productosofrecidos, careciendo de las caracterÍsticas básicas necesarias para
convertirse en marca.--

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos
insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se
halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2o incs. e) de la Ley N' lZ94l9B de
Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el

Que, asÍ las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho exp

55

realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no

menor análisis.
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ResoluciónNo X ii

-r.tPOR tá. CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N" 1I2I72 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR I.A. DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "PRIME GRILL y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE No 9458512022 SOLICTTADA POR COC & H
coMÉRcro DE pRoDr,iros, PE§AS E ACESSÓRIOS AUTOMOTTVOS ETRELI.-----

en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N' ll2l72 emitido por la Dirección de

Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.----------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE IA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR el Dictamen de Marcas N" 112172 de fecha 24 de enero de 2024 dictada por
la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "PRIME GRILL Y
ETIQUETA", clase ll, Acta N" 94585/2022, solicitada a nombre de POR COC & H
coMÉRcIo DE PRODLTTOS, PEqAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELI. - - - - - - - - - -

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PRIME GRILL Y ETIQT ETA:', clase

tl, Acta N' 94585/2022, solicitada a nombre de COC & H CoMÉRCIO DE PRODUTOS,

PEQAS E ACESSÓRrOS AUTOMOTIVOS EIRELI.-----

ORDENAR el archivo de la
ETIQUETA", clase 11, Acta

solicitud de registro de la marca "PRIME GRILL Y

COMÉRCIO DE PRODUTOS, PEQAS E ACESSÓR

Alrg
(
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Resolución N"

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 66 DE FECHA }4DEIUNIO DEIOLL,DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDÍEI.¡'TE DE oPosIcIÓN A I-A DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GuVif, CLASE 05, EXPEDIENTE Ns 68635/2020, SOLICTIADA
POR GMF S.RL. -..----

Asunción, I "l r 2024

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GUTIS LIDA.
contra la Resolución Ns 66 de fecha 24 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; - - - - - - - - - - - -

RE S ULTA:

Que, en fecha 23 de octubre de 2020 GMF S.RL. solicita el registro de la marca "GuVif para amparar
productos de la clase 05.-----------

Que, por proveÍdo de fecha 07 de septiembre de 2022 se concede el recurso interpuesto, dictándose
la providencia de "Correr traslado"por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 16 d junio de 2022, se dictó la providencia el informe del Actuario, que obra en autos a
fs. 20, dictándose en consecuencia la Resolución Ns 66 de fecha 24 de junio de2O22,por la cual se declara la
caducidad de instancia

Que, en fecha 13 de julio de 2022, se presenta el representante convencional de GUTIS LTDA e

interpone recurso de apelación en contra de la Resolución Ns 66 de fecha 24 de junio de2022, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, habiéndo expresado agravios el representante convencionalde GUTIS UIDA. el18 de noviembre
de 2022 y en fecha 14 de abril de 2023 la representante convencional de la firma solicitante presentara el
escrito de contestación de los agravios, esta Dirección se declara competente para entender en el presente
caso en fecha 24 de abril de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de
conformidad con el Art. 172, 173, 174 de CPC se operará la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio,
cuando no se instare dentro del plazo de 6 (seis) meses.../... En relación al informe del Actuario, en el caso
de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instancia.../.... El
Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud de oposición N" 02918/21."----

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentosi "(...) Que niego todos y cada uno de los
fundamentos invocados en la resolución, en la cual se resolvió declarar la caducidad de la acción deducida
por la Recurrente, ya que la Dirección incurre en erÍores en el plazo de caducidad de la oposición contra la
marca solicitada; y solicito desde ya la revocación de la resolución.../... Que, en fecha 16 de junio de 2O21

venció el plazo para interponer oposiciones a la solicitud de marca, en fecha 16 de julio de 2021 la Dirección
dictó la providencia de traslado abonada la tasa correspondiente a la notificación de dicha providencia de
traslado al ujier de la Dirección de Asuntos Litigiosos.../... Habiendo abonado la tasa de la noti,
correspondiente en fecha 30 de diciembre de 2021 y a pesarde numerosasrhslstencias reali.

este no realizó la notificación y ante tal motivo, en fecha 25 de junio de 2022, volvimos a ¡
la notificación a fin de que el ujier proceda a la notificación efectiva de la providencia, la cual

Ahs.0aairi¡
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Resolución-'-ft¿ ; ffi
POR 1¿. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 66 DE FECHA 24 DEIUMO DE 2022, DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDÍTNTT DE OPOSICIÓN A LA DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GuVit', CIá.SE 05, EXPEDIENTE Ne 68635/2020, SOLICITADA
POR GMF S.RL. --..-..

esta presentación aún no se ha realizado, teniendo el mismo la carga del impulso del proceso.../... en
concordancia al art. 176 inc. c) y a la doctrina mencionada, se puede confirmar que no se produce la
caducidad de la instancia debido a la mora del ujier notificador en realizar la notificación
correspondiente.../... En base a lo expuesto respetuosamente peticiono: revocar la Resolución Ne 66/2022.---

Que, por su parte, la representante convencional del solicitante presentó escrito de contestación a la
expresión de agravios y entre otros argumentos menciona "(...) Resulta completamente improcedente y
hasta de mala fe con el afin de confundir a V.8., mencionar la suspensión de los plazos procesales dispuesta
por las medidas sanitarias con relación al covid-L9, ya que la presente solicitud de registro ha sido
presentada en fecha 2i de octubre de 2020 cuando todos los plazos procesales se encontraban reanudados,
como el mismo apelante lo manifiesta, citando la Resolución N' 176/2020. Por lo tanto, la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos no incurrió en ningún error en el cómputo del plazo de caducidad ya que,
ningún plazo se encontraba suspendido con posterioridad a la presentación de mi solicitud de mi
principal.../... La providencia de traslado de oposición fue emitida en fecha 16 de julio del año 2021 y el
informe de caducidad ha sido elaborado en fecha 16 de junio de 2022, es decir, ll meses después, por tanto,
no existe ningún error incurrido por la Dirección.../... Cabe destacar que, a la fecha no ha sido posible
verificar la contraparte sobre los recibos de pagos de las cédulas de notificación firmados por los L)jieres
Notificadores, mencionados como adjuntos; que, no se encuentran disponibles en el expediente, por lo
tanto, lo argumentado por la apelante carece de sustento legal y demuestro a su vez más su falta de acción,
la cual ha originado la caducidad de la instancia de pleno derecho.../... La presente apelación debe ser
rechazada por su notoria improcendecia y consecuentemente la Resolución N" 66/2022 debe ser
confirmada totalmente por haber sido dictada conforme a derecho.-

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

Que, esta Dirección es competente para entender en el presente recurso, sobre la base del derecho
que le otorga el Art. 124' de la Ley de Marcas al solicitante, de interponer recurso de apelación contra
cualquier resolución.

Que, en primer lugar, el Art. 56 de la Ley N' 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos
litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere
efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los se.¡s mes es de la última actuación".

Que, al respecto, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición de la
oposición en fecha 14 de enero de 2021. En ese sentido, el informe delActuario expresa que, en el caso de
autos: "Se tiene como último trámite procesal la providencia de correr traslado de fecha 16 de junio de 2022.
A la fecha ha transcurrido con exceso el plazo legal establecido para la aplicación de la caducidad de la
instancia administrativa" de ello se colige que ha transcurrido el plazo establecido en Ia Ley para que opere
la caducidad de la instancia ya que el oponente no ha realizado ninguna actuación conducente a la
prosecución del proceso desde el dictado de la providencia de fecha 16 de julio de 2021 y hasta el 16 de
junio de 2022, fecha en que fue dictado el Informe citado precedentemente, por lo q,

confirmar la Resolución recurrida ----,----------

Abg. Clau,It
Directora{rrir
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ResoluciónNo fJ , v
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 66 DE FECHA }4DEIUNIO DEaOL¿,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDÍTM DE OPOSICIÓN A LA DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GuVit", CLASE 05, EXPEDIENTE Ne 68635/2020, SOLICITADA
PORGMFS.R.L. -------

Que, esto fue constatado, conforme a los datos tanto del sistema informático de marcas como del
expediente a la vista. El oponente no realizó las diligencias para dar continuidad a la oposición

Que, queda en manos del oponente el impulso procesal, a saber, la notificación de la providencia de
Correr traslado. Sin embargo, desde la fecha de la emisión de dicha providencia ha transcurrido con creces
el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que la recurrente haya instado el proceso.

Que, el mismo recurrente podría haber impulsado las actuaciones y no simplemente permitir el
transcurso del üempo cuya consecuencia legal se encuentra prevista en el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de
Marcas y los Arts. 172, 173 y 174 del CPC. Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho
expuestas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que corresponde confirmar la Resolución
recurrida.--

ArL le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAT

RES UELVE

CONFIRMAR la Resolución Ns 6ó de fecha 24 de junio de2022 dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la presente
resolución.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GuVit", clase

05, Acta Ns 68635/2020, solicitada a nombre de GMF S.R.L.-------

Art.2e

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

ü
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Resorución-"j; d V
POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN N" 643 DE FECHA 29
DE AGOSTO DE 2024, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I-A MARCA "BOVICORT,
CLASE 35, EXPEDIENTE N' 11767/2012 SOLICIIADO POR MTJLTI AGRO IMPORT. EXPORT S.A-.--.--...

Asunción, 2 7 SiP 202(

MSTO: El recurso de aclaratoria Acta Ne 4278799 presentado en fecha 10 de septiembre de 2024,

clase 35, solicitado por la representante convencional del solicitante MULTI AGRO IMPORT. EXPORT S*A-, y;

RE S ULTA:

Que, el Art. 387 del Código Procesal Civil establece: "Objeto de la aclaratoria. Las partes podrán, sin
embargo, pedir aclaratoria de la resolución al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado, con el objeto de

que: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresión oscura, sin alterar lo sustancial de la
decisión; y c) supla cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones
deducidas y discutidas en el litigio. En ningún caso se alterará lo sustancial de la decisión."

CONSIDERANDO:

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias
jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad,
Apelación, Reposición y Aclaratoria expresa: " nuestro código de forma, al prever este recurso o remedio
procesal para la corrección de errores materiales, aclaración de conceptos oscu.ros, así como para suplir las

cuestiones omitidas por el órgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso.

Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El
agravio a ser reparado podria ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omisión incurrida. Sin
embargo, y como también establece nuestro código de manera expresa, su corrección no debe alterar lo
sustancial de la resolución, ni sersuscepfible de generar un perjuicio, que podría consisür en una dificultad
o imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Aclaratoria, opina
De Santo, como la mayoria de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de aclaratoria tiene por
finalidad subsanar defectos de la resolución, evitando el alargamiento injustificado del proceso (principio
de celeridad)" t.- - - - - - - - -

Que, por un error involuntario, fue consignado erróneamente en el Art. le "DECLARAR operada la
caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca "BOVICORT",

clase 35, Acta Ns 1211767, presentada por MULTI AGRO IMPORT. EXPORT S.A." por lo que, según los
fundamentos de hecho y derecho, la aclaratoria resulta procedente

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le HACER LUGAR al recurso de aclaratoria planteado contra la Resolución N' 643 de
fecha 29 de agosto de 2024 dictada por la Dirección General de Propiedad
Industrial.-

Art.2o RECTIFICAR el Art. 1" de la resolución referida donde se consignó como:
DECL-ARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la

solicitud de registro de marca "BOVICORP, clase 35, Acta Ne 11767/2012, presentada

) FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de fusticia del Paraguay en materia de Recursos(le
Reposición y Aclaratoria. Pág. 56.

fa Crivaldo
cn:ral l¡tetina

lropirdrd lndusrri¡l

lr¡.iti;.1 Inttltctual



DIRECCIÓN NACIONAL DE

,V \PROPIEDAD
\i.r.ú INTELECTUAL

V. iX coBIERNonrr ¡ nnneCyÁt
\+# PART{GUAY I REKUAI

PARAGUAY

Resolución.'ffi-ffi 7
PoR LA cuAL sE FLAcE LUcARAL REcuRSo DE ACIARAToRIA EN t¿, RESoLUCIóN N. 643 DE FEcHA 29
DE AGOSTO DE 2024, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BOVICORT",
CIá,SE 35, EXPEDIENTE N'11767/2012 SOLICNADO PORMUTTIAGRO IMPORT. EXPORTSA

por MULTI AGRO IMPORT, EXPORT SA., quedando de la siguiente manera:Art.le
DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición
planteado por TORTUGA COMPANHLA ZOOTECNICA AGRARIA, en la solicitud de
registro de marca "BOVICORP, clase 35, Acta Ns U767l2012, presentada por MULTI

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