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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 20 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA INDUCLOR S.RL. Y ETIQUETA, CLASE 35, EXPEDIENTE N*
56528/2014, SOLICITADA POR INDUCLOR S.R.L. . -

Asuncidn. [| | AHH LU

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de LIMANSKY S.A.
contra la Resolucién N* 20 de fecha 07 de agosto de 2018, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios
Llng1ﬂ5ﬂ5. e e e A A R R R R R ——

RESULTA:

Que, en fecha 17 de diciembre de 2014 la firma INDUCLOR S.RL. salicita el registro de la marca
INDUCLOR S.R.L. Y ETIQUETA para amparar servicios de |a clase 35, ----coooormsssmmmmmmmmmrmsnnnnosmmmennanas

(e, por proveido de fecha 03 de noviembre de 2016 se concede el recurso interpuesto, dictandose |a
providencia de "Correr traslade” por la Direccion de Asuntos Marcarios LINGIOSOS, ---resrmsemssmsssssssnsmess

Que, en fecha 15 de junio de 2017 el representante convencional de INDUCLOR SR.L. solicita la
caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se¢ ha registrado movimiento desde la
providencia del 03 de noviembre de 2016. Este planteamiento activé el informe del Actuario de fecha 07 de
agosto de 2018, que obra en autos a fs. 22, dictindose en consecuencia la Resolucion N* 20 de fecha 07 de
agosto de 2018, por la cual se declara la caducidad de instancia. «s--ssssrsememsessemsssammmrr oo

Que, en fecha 17 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de LIMANSKY S.A. e
interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N° 20 de fecha 07 de agosto de 2018, dictada por
I3 Direccion de Asuntos Marcarios LitIgiosoR; - o st T

Que, habiéndo expresado agravios el representante convencional de LIMANSKY S.A.; el 11 de marzo
de 2022 y en fecha 24 de mayo de 2022 la representante convencional de la firma solicitante presentara el
escrito de contestacion de los agravios, esta Direccién se declara competente para entender en el presente
caso en fecha 19 de mayo de 2023, -eeemsreessmmmommmm s es st c o R s s e

CONSIDERANDO:

Quie, la Resolucidn 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 operard la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio,
cuando no se instare dentro del plazo de 6 (seis) meses.../.. En refacion 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 oposicién N® 08955/2015.™

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: ...} La caducidad del expediente fue dictada
cuando este contaba ya con la providencia que ordenaba el traslado de 2 oposicidn al selicitante para que
este a conteste en el plazo conferido por la ley.../.. A este respecto, la legislacion marcaria en su art, 47 dicta;
“De la oposicién deducida se correrd traslado, notificando per cédula al solicitante o su apoderado por un
plazo de dieciocho dias hibiles para contestarfa® ../.. Segun establece el art. 136 del Codigo Procesal Civil:
las notificaciones por cédulas serin notificadas por los ujieres../.. Podemos concluir que fa notificgefon de
trasladn, que a la fecha se encuentra pendiente, es realizada mediante cédula de notificacio q? la
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 20 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA INDUCLOR S.R.L. Y ETIQUETA, CLASE 35, EXPEDIENTE N*
56528/2014, SOLICITADA POR INDUCLOR S.R.L.----=ssnsmesmsssrmmmrmrnmsssans

persona encargada de realizarlo es el ujier, no asi ninguna de las partes../.. Al hacer lugar a la caducidad
propuesta por 1a contraparte, of Sefior Director no tuvo en cuenta que la imposibilidad de impulso procesal
generada en autos era imputable & las partes, sino que fue dada por el hecho de que la notificacion de una
providencia recae sola y exclusivamente en manos del ujier notificador../.. escapa de las manos del
openente, en este caso, la mora en ef diligenciamiento de la cédula de traslado.../.. Cabe también destacar,
que solicitante de la marca no impulsé el proceso del expediente../. A la Sefiora Directora solicito
oportunamente dictar resolucion revocando en todas sus partes la Resolucion N 20/2018" ««--z-rserees

Que. por su parte, la representante convencional de la firma solicitante presenta escrito de
contestacion a la expresion de agravios y entre otros argumentos menciona *(...) Sabemos muy bien, que es
el impulso procesal de las partes el que mantiene vigente v vivo un expediente, sea, este en cualquier
jurisdiccidn, sea este un proceso administrativo o un proceso judicial, y gue corresponde a las partes el
impulso procesal y que el impulso procesal de cualquiera de las partes, beneficia al resto, salve contadas
excepciones, sobre todo en el dmbito de lo contenciose administrativo.../... Bajo ninguin concepto es vélido
argumentar que la responsabilidad de la caducidad de una oposicion es culpa neta y absoluta del Uper
notificador por no haberla practicado../.. Existe una profusa jurisprudencia al respecto, tampoco ha
arnmado recibo alguno o documento alguno por el cual pueda deslindar su tnica v absoluta
responsabilidad../.. Existe el axioma que dice: "El interés es la medida de la accion®../.. En este caso, es
trica y exclusiva competencia v responsabilidad del oponente el mantener y gestionar todo el accionar de
su oposicion mncoada. De nadie mis../.. En consecuencia, ruego al Serior Director, oportunamente dictar
resolucidn confirmando integramente fas resoluciones N® 2072018, --——-==++ruurmrmrm e e smnnnmsnnn

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuﬂst{,r-....-------_-----------"."............------1.-".....-.-.-.----.-..---.......u._.-..._._-...................____._......-

Que, esta Direccion es competente para entender en el presente recurso, sobre la base del derecho
que le otorga el Art. 124* de la Ley de Marcas. En ese sentido, cabe aclarar que esta instancia se abocari a
analizar el acto administrativo que generd el recurso de apelacian por parte del representante de |a firma
L-}Pﬂne”r o B B 0 5 5 e B L - T A e e 4 Bl L

Que, de las constancias obrantes en autos se puede visualizar que se tiene que la Gltima actuacion del
recurrente ha sido la interposicién de la oposicidn en fecha 04 de marzo de 2015, E| 06 de octubre de 2015,
el representante convencional del solicitante presenta la contestacion de oposicion de manera
extemporanea, este a su vez, en fecha I5 de junio de 2017 presenta “solicita la caducidad” de instancia en el
expediente de autos sobre la base de que no se registraron movimientos desde la providencia “Correr
trasiado” del 03 de noviembre de 2016, Esto fue constatade, conforme a los datos tanto del sistema
informético de marcas como del expediente @ la Vista,-—-<--+rsssssemsi e eersas e et s eensaaas

Que, en ese sentido, el informe del Actuario expresa que, en el caso de autos: “Se observa a f%. IS como
tiltimo tramite procesal la providencia de correr traslado de fecha 17 de octubre de 2016, siendo ésta la
tltima actuacion tendiente a impulsar el procedimiento; verificando que el sigurente movimiento fue
presentacion por escrito de tomar intervencion de fecha 09 de mayo de 2018, existiendo éntre e
movimiento de providencia ultima y el escrito de de intervencidn un tiempo de aproximadamentd un afio ¥

medio ! en el sistema informatico tampoco huba un impulso procesal en ese lapso de un arioy medio. /
(T, W
e —
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°® 20 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA INDUCLOR SRL. Y EI'IQUEI'A. E.'LASE 35 EXPEDIENTE N*
56528/2014, SOLICITADA POR INDUCLOR 5.R.L. -

Notindose [a inactividad desde la fecha 03 de noviembre de 2016 a 09 de mavo de 2018 por las constancias
obrantes en autos, ha transcurrido con exceso el plazo legal establecido para la aplicacidn de la caducidad
de la instancia administrativa® de ello se colige que ha transcurnido el plazo establecido en la Ley para que
opere la caducidad de la instancia ya que el solicitante no ha realizado ninguna actuacién conducente a la
prosecucion del proceso desde el dictado de la providencia de fecha 04 de marzo de 2015 y hasta el 03 de
noviembre de 2016, fecha en que fue dictado el Informe citado precedentemente, por lo que corresponde
confirmar la Resolucion recurmida,-----«essesssammmammmmmmmmrrrns s s oo st Ssama s s a s s s m s T

Que, el Art. 56 de la Ley N® 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asimtos litigiosos se producird de
pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, s1 no se hubrere efectuado ningiin acto de
procedimiento a partir de los seis meses de 1a Gltima aCUBCION, -==--=r--rmms s s sen e nnneees

Que, queda en manos del oponente el impulso procesal, a saber, la notificacion de la providencia y se
confirma que el mismo no ha efectuado ningin acto de procedimiento luego de que la instancia
administrativa tenga por iniciada la oposicion y ordene, consecuentemente, el traslado al solicitante y,
desde dicha fecha, hasta la declaracion de caducidad, ha transcurrido en exceso el plazo establecido en el
articulo legal citado, no habiendo realizado ningiin acto el oponente, que es a quien compete realizar los
actos procesales conducentes para el avance de la instancia por el ineoada.---------cmmemmmmmmmmmmmnns s

Que, por consiguiente, el mismo recurrente podria haber impulsado las actuaciones y no
simplemente permutir el transcurso del tiempo cuya consecuencia legal se encuentra prevista en el Art. 56
de la Ley N* 1294/98 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 Direccion General arriba a la conclusion de que corresponde confirmar
la Resnliicim TRCUIITIC I coscsrsnsnsmannnnnrrs snres s o o e o s 0 e e s b B B B B B = 82 i R R S s s

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N 20 de fecha 07 de agosto de 2018 dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la
P]‘ggen{f e LT [ | TR e

Art, 28 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca INDUCLOR

SRL. Y ETIQUETA, clase 35 Acta N* 56528/2014, solicitada a nombre de INDUCLOR

Art, 32 N‘I}TTFiQUESEpﬂ-rCéduh.“"--------"---------------------------- S —— A
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 21 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA INDUCLOR Y EHQUEI'&. CLASE 03, EXPEDIENTE N* S-EEE‘WIIJH

SOLICITADA POR INDUCLOR S.R.L. ----

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de LIMANSKY S.A.
contra la Resolucién N° 21 de fecha 07 de agmm de 2018, dictada p::rr la Direccion de Asuntos Marcarios

LIHEIOSS, J == wm e r e o nm et e e ana s
RESULTA:

Que, en fecha 17 de diciembre de 2014 la firma INDUCLOR S.R.L. solicita el registro de la marca
INDUCLOR Y ETIQUETA para amparar productos de la clase 03.--------smmm e

Que, por proveido de fecha 17 de octubre de 2016 se concede el recurso interpuesto, dictandose la
providencia de “Correr traslado”por la Direccion de Asuntos Marcarios LItIosos, see-sesessmmeensmassnnenaaca.

Que, en fecha 17 de noviembre de 2017 el representante convencional de INDUCLOR S.R.L, urge se
tome nota de la caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado
movimiento desde la providencia del 17 de octubre de 2016. Este planteamiento activd el informe del
Actuario de fecha 07 de agosto de 2018, que obra en autos a fs. 22, dictindose en consecuencia la
Resolucion N* 21 de fecha 07 de agosto de 2018, por la cual se declara la caducidad de instancia. -------e----

Que, en fecha 17 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de LIMANSKY SA. e

interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N® 21 de fecha 07 de agosto de 2018, dictada pnr
la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. - s A T e e R R S

Que, habiéndo expresado agravios el representante convencional de LIMANSKY S.A; el 11 de marzo
de 2022 y en fecha 24 de mayo de 2022 la representante convencional de la firma solicitante presentara el
escrito de contestacitn de los agravios, esta Direccion se declara :.umperenle 'pam entender en el presente
casio enfecha 19 de mayo de JORL oot s e e e e S R R e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurnda considera: “..) Que, de acuerdo con el Art. 56 de Ja Ley de Marcas, y de
conformidad con el Art, 172, 173, 174 de CPC se operard la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio,
cuando no se instare dentro del plazo de 6 (seis) meses../.. En relacion 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 instancra../.... FI
Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud de opasicidn N*® 08955/2015."-

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: ...} La caducidad del expediente fue dictada
cuando este contaba ya con la providencia que ordenaba el traslado de Iz oposicion al solicitante para que
este a conteste en el plazo conferido por la ley../.. A este respecto, la legislacion marcana en su art. 47 dicta:
*De ia oposicion deducida se correrd traslado, notificando por cddula al solicitante o su apoderado por un
pfazﬂ -::l'e diecrocho dias hibiles para cﬂntesrarfa' i Segtin establece el art. 136 u'ef Codigo Procesal Civil:
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 21 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA INDUCLOR Y ETIQUETA, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 565292014,
SOLICITADA POR INDUCLOR S.RLL. -~---s--s-s-ssesusessssssmrssesmmsmsrssssnees

persona encargada de realizarlo es el ujier, no asi ninguna de fas partes../.. Al hacer lugar a la caducidad
prapuesta por la contraparte, el Sefior Director no tuvo en cuenta que la imposibilidad de impulso procesal
generada en autos era imputable a las partes, sino que fue dada por el hecho de que la notificacion de una
providencia recae sofa y exclusivamente en manos del wjer notificador../.. escapa de las manos del
oponente, en este caso, la mora en el diligenciamiento de la cédula de traslado.../.. Cabe también destacar,
que solicitante de la marca no impulso el proceso del expediente../.. A la Seflora Directora solicito
oportunamente dictar resolucion revocando en todas sus partes la Resofucion N° 21/2018% -+ -----seeeeeseens -

Que, por su parte, la representante convencional de la firma solicitante presenta escrito de
contestacitn a la expresion de agravios y entre otros argumentos menciona “(_..) Sabemaos muy bien, que es
el impulso procesal de las partes el que mantiene vigente y vivo un expediente, sea, este en cualquier
Junisdiceion, sea este un proceso administrative o un proceso judicial, y que corresponde a las partes el
impulso procesal y que el impulso procesal de cualquiera de las partes, beneficia al resto, salvo contadas
excepciones, sobre todo en el imbito de lo contencioso administrativo.../.. Bajo ningtin concepto es vilido
argumentar que la responsabilidad de fa caducidad de una oposicion es culpa neta y absoluta del Ujier
notificador por no haberla practicado../.. Existe una profusa jurisprudencia al respecto, tampoco ha
artimado recibo alguno o documento alguno por el cual pueda deslindar su tnica y absoluta
responsabilidad /.. Existe el axioma que dice: El interés es la medida de la accion®../.. En este caso, es (nica
y exclusiva competencia y responsabilidad del oponente el mantener y gestionar todo el accionar de su
aposicin incoada. De nadie mas./.. En consecuencia, ruego al Sefior Director, oportunamente dictar
resolucion confirmando integramente las resoluciones N® 21/2018 ----+--ssssrrssssssssssimsssiniicsssicnicine

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
IﬂtE'['FIl.lf'E[ﬂ. ......................................................................................................... -

Que, esta Direccion es competente para entender en el presente recurso, sobre la base del derecho
que le otorga el Art. 124° de la Ley de Marcas. En ese sentido, cabe aclarar que esta instancia se abocard a
analizar el acto administrativo que generd el recurso de apelacion par parte del representante de la firma
QPEHEHTE."""'"“""""'"'""'““""""'""'““"'""'"“““““"""""“““""“““"""""“""“"""““““'

Que, de las constancias obrantes en autos se puede visualizar que se tiene que la dltima actuacion del
recurrente ha sido la interposicion de la oposicion en fecha 04 de marzo de 2015. El D6 de octubre de 2015,
el representante convencional del solicitante presenta la contestacion de oposicion de manera
extemporanea, este a su vez, en fecha 17 de noviembre de 2017 presenta “urgir se tome nota de la
caducidad” de instancia en el expediente de autos sobre la base de que no se registraron movimientos
desde la providencia “Correr traslado® del 17 de octubre de 2016, Esto fue constatado, conforme a los datos
tanto del sistema informatico de marcas como del expediente a la vista —----eessmseeeeroe e

Que, en ese sentido, el informe del Actuario expresa que, en el caso de autos: “Se observa a 5. 15 como
tiltimo tramite procesal la providencia de correr trasfado de fecha 17 de octubre de 2016, siendo ésta la
tiltima actuacion tendiente a impulsar el procedimiento; verificando que el siguiente movimiento fie una
presentacion por escrito de tomar intervencion de fecha 09 de mayo de 2018, existiendoente el
mavimiento de providencia ultima y el escrito de de intervencidn un tiempo de aproximadaniente un ank y
medio ; en el sistema informitico tampoco hube un impulso procesal en ese lapso de :
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 21 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA INDUCLOR Y ETIQUETA, CLASE 03, EXPEDIENTE N* 56529/2014,
SOLICITADA POR INDUCLOR S.R.L, ---- -

Notindose la inactividad desde la fecha 17 de octubre de 2016 a 09 de mayo de 2018 por las constancias
obrantes en autos, ha transcurrido con exceso ef plazo legal establecido para la aplicacion de la caducidad
de la instancia administrativa” de ello se colige que ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que
opere la caducidad de la instancia ya que el solicitante no ha realizado ninguna actuacién conducente a la
prosecucién del proceso desde el dictado de la providencia de fecha 04 de marzo de 2015 y hasta el 17 de
octubre de 2016, fecha en que fue dictado el Informe citado precedentemente, por lo que corresponde
confirmar la Resolocion pectrmitda e s cc e e e e

Que, el Art. 56 de la Ley N® 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se producird de
Plenc derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningun acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la GIHMa ACHIACIANT, <=<====rremrmsmeemiieeeeeeeeee s mmeee e eeee e

Que, queda en manos del oponente el impulso procesal, a saber, la notificacion de la providencia y se
confirma que el mismo no ha efectuado ningin acto de procedimiento luego de que la instancia
administrativa tenga por iniciada la oposicidn y ordene, consecuentemente, el traslado al solicitante Y.
desde dicha fecha, hasta la declaracion de cadueidad, ha transcurrido en exceso el plazo establecido en el
articulo legal citado, no habiendn realizado ningiin acto el oponente, que es a quien compete realizar los
actos procesales conducentes para el avance de la instancia por el incoada,------=--r-ss-meserrrsmssrssecaene

Que, por consiguiente, el mismo recurrente podria haber impulsado las actuaciones y no
simplemente permitir el transcurso del tiempo cuya consecuencia legal se encuentra prevista en el Art. 56
de la Ley N* 1294/98 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 Direccion General arriba a la conclusion de que corresponde confirmar

Ia R i B T eIl o s s i ot o ekt s e e 0 e e el s oy S
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 21 de fecha 07 de agosto de 2018 dictada por la Direccidn
de Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la
Presente TesoluciOn. s aemmrrrrr s e s e e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca INDUCLOR Y
ETIQUETA, clase 03, Acta N® 56529/2014, solicitada a nombre de- -

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula.-—-----rrrsmsamsmrssininnncnane
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POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA RESOLUCION N° 864 DE FECHA 25 DE
NOVIEMBRE DE 2024, SE DISPONE LA NULIDAD DE ACTUACIONES Y SE RETROTRAEN LAS
ACTUACIONES A LA PROVIDENCIA DE FECHA 02 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCION
GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“LASCANABIS CBD", CLASE 05, EXPEDIENTE N*® 1782193 SOLICITADO POR VICENTE SCAVONE & CIA.
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. . -

4

Asuncien, 1 1 A8 205
d

VISTO: El expediente N2 17/82193 de fecha 30 de octubre de 2017 de solicitud de registro de Marca N
7182193, il U, ----+omsassesarermmssanme e e

RESULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2017 se presento la solicitud de registro de marca N 17/82193, clase 05,
solicitado por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A ««cs s ssmmmmacscsosos s sssiasana e s

Que, la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos dicto la resolucion N2 814 de fecha 16 de
septiembre de 2019 por la cual se declara procedente y hace lugar a la accion deducida por MEDICAMENTO
GENERICO $.A. contra VICENTE SCAVONE & ClA COMERCIAL E INDUSTRIAL §.A,, sobre oposicion al
registro de Ja Marca "LASCANABLS CBD”, Clase 05.--smscs-srrrmmrmmmssessm ot s

Que, en fecha 09 de octubre de 2019 se presenta el representante convencional de VICENTE
SCAVONE & ClA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A., e interpone recurso de apelacion en contra de la
Resolucion N® 814 de fecha 16 de septiembre de 2019, —-------ssssasssssssmmmmsnsstasssssrsmimsmsmsrrrnremsyosnasees

Que, en fecha 15 de noviembre de 2019 se dicta providencia de "Exprese Agravios el Apelante’ -«

Que, ¢l 2 de julio de 2021, ha sido emitida la providencia “Decldrese desierto ef Recurso de Apefacidn”
interpuesto contra la Resolucion N2: 814 de fecha 16 de septiembre de 2019, -----—-oeerssamssmmmrmsmeemenoes

Que, en fecha 29 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de VICENTE SCAVONE
& CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL 5.A., se da por notificado y solicita caducidad de la instancia,-----—-----e

Que, la Direccion General de Propiedad industrial dicta resolucion N 864 de fecha 25 de noviembre
7. U SR ——— e
CONSIDERANDO:

Que, tras una revision minuciosa del expediente, se ha determinado que la Resolucion N° 864 del 25
de noviembre de 2025, carece de validez y debe ser revocada en su totalidad por la via administrativa, por
las razones que se detallan a CONtiNUACHN, »arrrrmresmrss oo ssssan s s cna st

Que, el Art. 40 del Dto, 460/2013 expresa: “Son funciones y atribuciones comunes de todas las
Direcciones Generales y Direcciones sin perjuicio de lo establecido especificamernite para las mismas, y para
sus Htulares en la Reglamentacion: b) Dirtgir, las actividades en el ambito de sus competencias. Establecer
un sistema eficaz ¥ eficiente de gestion en 5Us FeSPectivas dreas.. ~ ----—----s-sssssssssmnmmmnssasosssosssssssssannnns

Que, el Articulo 120 de la Ley 1294/98 establece que “La Direccidn de la Propiedad Industrial.. es ia
entidad competente en cuanto a la jurisdiccion administrativa marcaria..”. En concordancia, el Dto,
22365/98 que reglamenta la Ley 1294/98, expresa en su Art. 2% “La Direccion de la Propiedad Industral..
conforme lo dispone la Ley, es el Onganismo de Aplicacidn encargado de regir, organizar, ejecutar ¢
interpretar las disposiciones de dicha Ley, en la jurisdiceidn administrativa.”Y el Art. 3¢ del mencionado
Decreto preceptiia: “En su caricter de Entidad Competente establecida por Ley. quegdiaeuitada Ia
Direccién de la Propiedad Industrial para dictar las Resoluciones necesarias de r:arér: I e

]

faciliten la aplicacidn de la Ley y éste Decrele, --=-——---ssssrsessmmmmmrorssresmsassssissenes /- A R
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Resolucion w'0_1 6 3

POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA RESOLUCION N* 864 DE FECHA 25 DE
NOVIEMBRE DE 2024, SE DISPONE LA NULIDAD DE ACTUACIONES Y SE RETROTRAEN LAS
ACTUACIONES A LA PROVIDENCIA DE FECHA 02 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCION
GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“LASCANABIS CBD", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 1782193 SOLICITADO POR VICENTE SCAVONE & CIA.
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A -------- “ -

Que, claramente, fue un error de la administracién haber impulsado el trimite de solicitud de Tegistro
de la Marca N° |7/82193. En el presente caso, se ha omitido considerar que la solicitud de registro de la
marca "LASCANABIS CBD" debib ser archivada en su momento. Esto se debe a que la Resolucion N° 514, de
fecha 16 de septiembre de 2019, que rechazaba la solicitud, habia quedado firme. Al no haberse considerada
este aspecto crucial, se generd un error administrativo que contraviene lo establecido en dicha resolucién,
haciendo necesario revocar por contrario imperie, anular las actuaciones y necesariamente retrotraer las
actuaciones a la providencia de fecha 02 de julio de 2021, correspondiente del wamite de solicitud de
registro e L T o T

Que, de acuerdo con la doctrina mas actualizada, los actos reglados de la administracion que 507
concedidos en contra del cumplimiento de algin requisito legal (v no un mero cambio de criterio de la
administracién) son nulos de nulidad absoluta, teniendo su declaracion efecto ex tunc en razon de que urn
acto viciado de nulidad se considera inexistente. También el Poder Judicial se expidia respecto de este
particular cuande dijo: *El acto administrativo que no fuese regular por error grave de derecho, al
transgredir una prohibicion expresa de normas constitucionales, legales o sentencias judiciales, adolece de
nulidad absoluta y es susceptible de ser revocado por la propia autoridad que lo expidit.” (Tribunal de
Cuentas de Asuncion, sala 1. 03/04/09, NOVARTIS AG c. Res. 57 del 15/05/06 de la Direccion de la Propiedad
Industrial. Ac. y Sent, Nro, 25, publicado en La Ley Paraguay e 2009).--------+ssssssmssssocemeeesmcmmsesmanssssncs

Que, el fallo ranscrito parcialmente en el parrafo que antecede coincide con el criterio expuesto en
los siguientes fallos: Acuerdo y Sentencia Nro. 1175013 del 18/09/13 de la Sala Penal de la C5] en el
Expediente "HOFFMAN — LA ROCHE AG C/ Resolucién Nro. 131 del 11/04/06 de la DPI; Acuerdo y Sentencia
Nro. 275 del 22/04/13 de la Sala Penal de la CS|] en el expediente “BIODCHEM PHARMA INC. ¢/ Resolucién
Nro. 4] de fecha 14/03/06 de |a DPI™; Acuerdo y Sentencia Nro. 438 del 19/06/15 la Sala Penal de la CS) en el
Expediente: BIOCHEM PHARMA INC. C/ Res. Nro. 506 del 15/11/04 de Lt DPL -« -aocormmmmsrmmsmsmee e e mmmmens

Que, el doctrinario Miguel Marienhoff dice que: “El principio de legalidad obliga a la Administracion a
ajustar su conducta a la ley, en sentido lato. No s6lo es un limite de la actuacion administrativa, sino
también una regla atributiva de competencia. Por eso la Administracion no sélo puede, sino debe invalidar
los actos ilegitimos para restablecer la legalidad. Como decia Bielsa, no existe mayor interés publico que
asegurar la legalidad.” “Pero las cosas cambian cuando se trata de la revocacién de un acto par razones de
llegitimidad. Tal revocacion ;es "facultativa® u “obligatoria® para la Administracién Pablica? La doctrina
prevaleciente considera que en tal caso la Administracion Publica, mas que un "derecho” tiene el *deber” de
revocar el acto “ilegitimo” (1136) ; asi también lo establecit el Consejo de Estado de Francia (1137) . Por
cierto, tal punto de vista es acepiable, pues la Administracion Publica tiene el deber de ajustar su actividad
al arden juridico positivo vigente. En el Estado constitucional no se concibe una Administracion que actie
al margen o en violacién del sistema legal imperante, Desde luego, ha de tratarse de un supuesto de
ilegitimidad que admita la extincion del acto por la propia Administracién Pablica mediante *revocacian®,
(Miguel Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 11).----sssecsssesssacerae s

Que, en base a los considerandos precedentes, procede la revocatoria d e
fecha 25 de noviembre de 2024~ ee v e
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pepiedad Indasive
el bt in)



OERECCION NACIONAL DR

. PROPIEDAD GOBIERNO ver | PARAGUAL
INTELECTUAL FAMGUAY REKUAI
Reunlu:iﬁnN"_

POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA RESOLUCION N® 864 DE FECHA 25 DE
NOVIEMBRE DE 2024, SE DISPONE LA NULIDAD DE ACTUACIONES Y SE RETROTRAEN LAS
ACTUACIONES A LA PROVIDENCIA DE FECHA 02 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCION
GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“LASCANABIS CBD", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 1762193 SOLICITADO POR VICENTE SCAVONE & CIA.

COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
POR TANTOD,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
Art 18 REVOCAR POR CONTRARIO IMPERIO la Resolucion N° 844 de fecha 25 de noviembre de

Art. 22

Art. 38

ATt 42

2024 dictada por la Direccion General de Propiedad Industrial en el expediente de
solicitud de registro de la marca “LASCANABIS CBD", Expediente N° 1782193 presentado
en fecha 30 de octubre de 2017, clase 05, par VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
£y e .

DISPONER la nulidad de actuaciones, asi como todos los actos procesales practicados en
forma posterior a la Resolucion N? 864 de fecha 25 de noviembre de
I 2 R .-

RETROTRAER los tramites en el expediente de solicitud de registro de la "LASCANABIS
CBD", clase 05, Expediente N* 1782193 solicitada a nombre de VICENTE SCAVONE & CIA.
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. a la Providencia de fecha 02 [

la Direccidn General -
lndusmi]‘- e e e B

NOTIFIQUESE, por cédula,--------s-sessessesessasesecese it
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3.135 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TERRA

MATE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 11/30024, SOLICITADO POR TERRA MATE INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, ==vessnamasa s s nnanas i :

e 7 R !
Asuncmn,ﬂ d vt

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional TERRA MATE
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., contra la Resolucion N° 3,135 de fecha 20 de octubre de 2017, dictada por
13 DIrecciBn de MEERCas, P reessssmannsn e o s b st e s e A

RESULTA:

Que, en fecha 28 de junio de 2018 se presenta la representante convencional de TERRA MATE
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ¢ interpone Recurso de Reconsideracion y de Apelacion en subsidio en
contra de la Resolucion No. 3.135 de fecha 20 de octubre de 2017, dictada por la Direccion de Marcas. --------

Que, en fecha 06 de mayo de 2019 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacitn
||'|‘[t1|"|:|uestnl ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 05 de junio de 2019, la representante convencional de TERRA MATE INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA. expresd agravios, Esta Direccidn tiene por presentada la expresién de agravios y llama
autos para resolver en fecha 19 de agosto de 2019, -« veeesmms e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(.) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccidn considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/95 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc, €) ... los quie consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate,
@ que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio,”
En consecuencia, no ha lugar a 1o solicitadn” - ssess s

(ue, entre ofros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) Primeramente, atendiendo al
criterio que debe ser aplicado para valorar si una marca es genérica o ne, Otamendi explica que puede
formarse una denominacion novedosa con la suma de palabras que carecerian de originalidad por si solas:
“En la calificacidn de irregistrabilidad debe aplicarse un criterio muy estricto va que no se est frente a una
cuestion de grado.. En varios fallos la justicia ha determinado que las designaciones necesarias pueder
formar parte de un conjunto marcario, siendo este registrable... Es el confunto of signo registrable v no los
elementos que lo componen, fos que no puede reivindicar con exclusividad el titular . /f.. Para calificar de
genérica la marca TERRA MATE debemos saber qué constituye un vocablo gepérco. Siguiendo a
Otamendi, tenemos que las designaciones genéricas se tratan, como su hombre lo indica, de designaciones
que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoria, fa especie o el género, a los qire
pertenece ese objeto. Es el caso de las palabras "Automotor”, "Motor”, "Maguina®, “Mueble®, “Asienta™,
entre tantos otros. Teniendo como parimetro esta correcta premisa, debemos analizar si TERRA MA
define la categoria, especie o género de los servicios que pretende proteger: C zacic

J : ps, La condlisi
denominacidn TERRA MATE de ninguna manera puede considerarse genérica va g

servicios. Para mejor ilustracion ejemplificamos el caso, denominaciones genérica f—parra (&7
LY '“'IL. iy
Dix Latfiles
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Resolucibn N*

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3.135 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TERRA
MATE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 11/30024, SOLICITADO POR TERRA MATE INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA -----s-esssmsssssemsmmnnmanees

que mi mandante busca proteger serfan “yerba mate” o “yerbas”, entre otros tantos ejemplos que entran
dentro de la categoria de lo genérico, pero de ninguna manera la marca TERRA MATE es una denominacion
GOIIETICA.., ), wveremrnrrmranmn s sa s im enms st e e L A S

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, clertas
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 validos como el
derecho 2 COMSHTLIIT LINIE TATTE, ===« s s s m s er s oo oo e e 4 £ £ AR £ £ s FE SR me s s nomomnm s n e e

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto
o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores
en el lenguaje corriente. Primeramente, atendiendo lo mencionado anteriormente, se observa que, la
solicitante pretende el registro de la marca “TERRA MATE Y ETIQUETA" para la clase 35 ofreciendo los
servicios de “Comercializacion, importacion y exportacion de yerba mate, té de hierbas, té y productos
B oy L P i | L

Que, por lo tanto, aunque individualmente las palabras TERRA y MATE podrian tener connotaciones
descriptivas, su combinacion en la denominacion TERRA MATE Y ETIQUETA no puede considerarse
genérica para los servicios que la solicitante pretende registrar, La marca no define los servicios en si
mismos ni la categoria a la que pertenecen, sino que funciona como un identificador distintivo de |a
Emprega }u' B T R L Tl o i

Que, el Dr, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, explica que las designaciones
genéricas "definen no directamente el objeto en cuestion, sino la categoria, la especie o el género al que
pertenece ese objeto”. Es decir, no describen el producto o servicio en si mismo, sino el grupo al que
pertenece. Palabras como “Automotor’, “Motor”, "Maqumna®, “Mueble™ y “Asiento” son t,.'v.'*mpll'ﬂs de
designaciones genéricas, ya que se refieren a categorias amplhas de objetos.--------------oemmmmrmnnan

Que, en lo que respecta a TERRA MATE, si bien "Mate” podria ser considerado genérico para
productos derivados de la yerba mate, y "Terra® podria serlo para productos relacionados con la tierra o la
agricultura, la combinacién de ambos términos crea una expresion que no define directamente los servicios
de *Comercializacion, importacion y exportacion de yerba mate, té de hierbas, té y productos
B Tl B T IR . = oo o e 00 0 0 B B0 B B

Que, es imprescindible examinar la peticion de marca en su totalidad, evitando distior
que puedan distorsionar la percepeidn general del puhlu:ﬁ La marca en cuestion gy fes 5.u‘np|
descripcion genérica, sino que posee caracteristicas iricas que la hacen reconocily 3
COMSUIMIOGNES, cossssrrrrrmramrrr s s s s mrrr s s s e e e e e e e e e e | Lt i - -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 3.135 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TERRA
MATE Y ETIQUETA", CLASE 35, E}[FEDi.EHT'E N® ll.l":'ll]ﬂld SDLICI']"ADD F-DH TERRA MATE INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA. .- S e L,

Que, el logotipo distintivo, con la inscopoon “TERRA MATE" en letras maytisculas rojas con contorno
negro sobre un fondo amarillo degradado, refuerza atin mas su singulanidad. La tipografia tndimensional,
con sombras y bordes iregulares, evoca una sensacion de autenticidad vy tradicion. Tanto el disefio
distintivo como la combinacion cromética del logotipo contribuyen a la creacion de un signo distintivo
susceptible de registro. La combinacidn de elementos visuales y textuales crea una impresion duradera en
la mente del consumidor, lo que facilita la identificacion y asociacion del producto con la marca,--------------

Que. en conclusion, la marca "TERRA MATE®, junto con su logobipo, presenta caracteristicas
distintivas que la hacen merecedora de registro, 5u disefio y combinacion de elementos visuales y textuales
la convierten en un signo reconocible y distinguible en el mercado.:-—— oo meee e

MARCA SOLICITADA

fMA‘I’I

Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podria alejar el caricter genérico de los
vocablos que componen la denominacién y bien podria calificarse a la misma como evocatva, no
encontrandose cumplidos los requisitos doctrinanios para calificar a la misma como genérica o descriptiva,-

Que, al respecto. el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aguella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producte o serviclo que va a distinguir, o aun de fa actividad que desarrolla
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los trnibunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con elfas. Esto hace que el
btular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoguen también [as
MISMas Propiedades 0 CaraC eSS, ™ - - e et e

Que, conviene asimismo mencionar que la marca "TERRA MATE Y ETIQUETA" solicitada por TERRA
MATE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,, se constituye del nombre comercial, el cual goza de proteccion al
tratarse de un bien juridico amparado por la Ley de Marcas, en su Titulo II. acerca del Nombre Comercial y
las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: *El nombre comercial
podri estar constitundo por la designacian, el nombre del comerciante, la razon social o denominacién
social adoptada, la ensefia o fa sigla usada legalmente en relacion 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 mmf'rr'raf se aﬂ'qmere por st primer uso pr;.h.fuu on f_-hnm:-n: 11 A,

’ 4 Eadlasminl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 3.135 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TERRA
MATE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1130024, SOLICITADO POR TERRA MATE INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.. ———y
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™

de impedir ef uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante
cuando ello fuese susceptible de causar confusion o un riesgo de asociacién con la empresa del titular o
con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un darfio econémico o comercial injuste por razon
de un aprovechamiento indebido del prestgio del nombre o de la empresa del titular -« ---ssmmeresesane

Que, es importante resaltar que la sohatante utiliza la denominacion de la marca desde su fundacion
en Brasil, tanto para la comercializacion de sus productos como para el nombre de la empresa. En este
contexto, el Articulo 8§ del Converio de Paris estipula que “ef nombre comercral serd protegido en todos los
pafses de la Unidn sin obligacian de depdsito o de registro, forme o no parte de una marca de tabrica o de
comercio”. Esto implica que €l nombre comercial, al igual que una marca de fibrica o de comercio, goza de
proteccion en todos los paises que forman parte del Convenio de Paris, sin necesidad de que sea registrado
o depositado. El principio subyacente es salvaguardar la identidad y reputacion de las empresas y sus
productos, evitando que terceros se aprovechen de su nombre y prestigo, -coee

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccidn considera que la marca solicitada es un signo
con caracteristicas propias, cuenta con suficiente disintividad y no se encuentra incursa dentro de las
prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a le anteriormente expuesto,
corresponde revocar la resolucion recurmida, «s- st

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 3.135 de fecha 20 de octubre de 2017 dictada por la
Direccion de Marcas, -—--—-=---r----- S — . i e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de Teg; stro de la marca “TERRA
MATE Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N2hHB0¢ s mombre de
TERRA MATE INDUSTRIA E COMERCIO LTD#G""-5, s -

sipa ' wipo e e mdles cawipe. b GLLpdl GULA PARA LA APLICACION DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION BE LA
PROPIEDAL INDUSTRIAL HEVISATNG EX FSTOC nl WAL EN DAGT POHE L PROFESOR G 1L C, BOENHAUSES, PRRECTON [V LA OMI1 (BIEPT
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°072 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA *TTSA INDUSTRIA & TECNOLOGIA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N*® 2197469, A
NOMPRE DE [T SOCIEDAD ANONIMA s~ et 2 s s e e T

Asuncion, ﬂl AER Filfe

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de ITASA S.A. en
contra de la Resolucion N® 072 de fecha 14 de febrero de 2024, dictada por la Direccidn de Asuntos
Marcarios LIHIoR0s, ¥iess s smmem e eSS o ss s

RESULTA:

Que, en fecha 19 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de ITASA S.A. e interpone
Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 072 de fecha 14 de febrero de 2024, dictada por la
Direccitn de Asuntos Marcarios LITEI0S0s. ——----wssssssmimmmmmnm s oo s oo s oo s

Que, en fecha 09 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso interpuesto.-----
Que, en fecha 20 de junio de 2024, ¢l representante convencional de ITASA 5.A. expreso agravios;

dictindose en fecha 25 de junio de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de
expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.---oeommeeeres

Que, en fecha 14 de agosto de 2024, se presenta el representante de IT SOCIEDAD ANONIMA. y
contesta el traslado de expresion de agravios, Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 19 de agosto de 2024, --«-axwrrsserrimemsr st nssrsrs s s s ssoss s ssasnes

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: .) analizando las maras ITSA INDUSTRIA &
TECNOLOGIA Y ETIQUETA (solicitada) vs ITASA {oponente), se puede concluir vilidamente que las marcas
en cuestidn no podrin de manera alguna causar confusion directa niindirecta o inducir en error al publico
consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de fos consumidores, reuniendo
la marca solicitada ITSA los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, como
también mencionar que Ja marca solicitada va acompariada de una etiqueta original y noveduosa, alejando
atin mas cualquier posibilidad de concusion, asociacion o dilucion de la marca registrada como alega el
aponente por lo que las mismas pueden coexistir pacificamente, constatindose de esta forma que las
marcas no guardan ninguna refacién ni confundibilidad ... podemos dilucidar que las marcas en pugna
tienen elementos que la hacen diferentes, ademds de considerar que la existencia de partes comunes no
constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos
capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa, de ahi que podemos concluir que fa
solicitada podré proseguir con los trimites y coexistir en el mercado con la ya registradas en igual derecho
y condiciones como Jo dispone el ordenamiento furidice (. )" ------rssssemmmmmssssas s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ITASA S.A. y manifiestaf ..
desacuerdo con lo expuesto por el Aguo, va gue a simple vista puede ser obsery
f P q q o P £

principal de la marca solicitada por la adversa es la palabra “ITSA”, la que a su

'l s et | ftErInG
[Weeeiiie GERR l'a_.'.i-'-"'m:.":-"l
;
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°072 DE FECHA 14 DE FEBRERQ DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “ITSA INDUSTRIA & TECNOLOGIA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 2197469, A
NOMBRE DE IT SOCIEDAD ANONIMA. -----=ssscses

denominacion "ITASA" de la marca de mi mandante. Las semefanzas se perciben a prima facie en todos los
planos comparativos, a saber: visualortogrifico y fonético /. por otre lado, si bien es cierto que la
solicitud de registro presentada por la adversa ha sido presentada come una marca mixta, si se observa ol
disenio del logo de la marca se puede notar facilmente que tampoco sirve para aportar distintividad a la
marca, muy por ef cantrario de lo que sostiene ef Aquo al mencionar que la marca solicitada va acomparnada
de una etiqueta original y novedosa, puesto que el mismo consiste solamente en la denominacion “ITSA
INDUSTRIA & TECNOLOGIA " un JUgar Secunaario ()" —--=-=-s=rerressssssmssmemesesemammmsnnseessseaeee oo oeoeeo .

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante, y manifiesta; *.) por la referida Resolucidn, la
Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos, muy justa y atinadamente declard improcedente y no hizo lugar
d la accion deducida por la firma ITASA S.A., contra el pedido de registro de la marca que tengo acreditada
en el expediente de solicitud e registro de la marca ITSA INDUSTRIA & TEGNOLOGIA ¥ ETIQUETA.
solicitada par mi mandante, para distinguir y amparaT las SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS,
MANTENIMIENTO Y REPARACION, ELECTROMECANICAS Y ELECTRONICAS, CONSTRUCCION DE
UTROS PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL NCP Y OTRAS INSTALACIONES DE CONSTRUCCION,
REPARACION Y MANTENIMIENTO; comprendidos en la clase 37 /. como podrd apreciar VS, la
Resolucion N? 72/24, contra la cual se alzari en apelacion la oponente de fa mencionada marca, esti
ajustada a DERECHO en todas sus partes, de alli que, mal podria como pretende el apelante, argumentarse
vilidamente por su revocatona. Mis atin, cuando la mencionada Resolucion administrativa, no incutre en
errores de forma m de fonde al juzgar la cuestion debatida. La misma ha tenido en cuenta muy Justamente,
al resolver la culestion, que, “analizand las marcas INDL GNOL ¢ L. ofici
YO ITASA S.A (oponente). en comunto encontramos que se puede concluir vilidamente qguie las marcas en
cuestion no podrin de manera alguna causar confusion directa nf indirecta o inducir en error al piiblico
consumidor, dado que fas marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo
la marca solicita ITSA INDUSTRIA & TEGNOLOGIA Y ETIQUETA, los elementos necesarios para su registro
que son novedad y especialidad, por lo que las mismas pueden coexistir pacificamente, constatindose de
esta forma que Jas marcas no producen ninguna confundibilidad (. ) ---sssesssssssseceecemooc e -

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interptiesto,---------

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre |a potencial marca con la marca ya
existente (base de oposicion), las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. Del
analisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan con etiquetas, y en conjunto dan una impresion

—

muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre

percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -—--------sseesssssane- ; :
MARCA SOLICITADA MARCA OPONENTE
ITSA INDUSTRIA & TEGNOLOGIAY ITASA
ETIQUETA
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°072 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ITSA INDUSTRIA & TECNOLOGIA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N* 2197469, A
NOMBRE DE IT SOCIEDAD ANONIMA.

Que, al respectn, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fabrica y de comercio” que:
“Para apreciar la posibilidad de confusion no son determinantes los diversos detalles, sino las caracteristicas
tipicas, fa impresién 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
&1 511 cuniuntn_-----.......u.......1"",--------___.....L.uu.—.......----....-----.-.._a_u.........""--.-.-------......-..u...

Que, de la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos
diferentes entre si, que le otorgan suficiente distintividad debido @ que, la marca solicitada ITSA INDUSTRIA
& TEGNOLOGIA Y ETIQUETA utiliza una sigla clara y directa (I-T-5-A) acompafiada de su significado, en
cambio la marca oponente TTASA presenta una vaniacion ortografica con una vocal adicional que, a nivel
fonético, transforma la pronunciacion de una estructura de dos silabas a una de tres. Esta diferencia puede
afectar tanto la identificacién visual de la marca como su percepcion auditiva, De dichas diferencias
ortograficas se genera una fuerte distincién fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuacion de
la otra, tenemos que la impresién auditiva que generan ambas es bastante disimil. «ssosrersemsresessememesseeeaes

Que, también se ha resuelto que "La coincidencia parcial en vanas denominaciones de alguna o
algunas silabas idénticas no es suficiente por si misma para determinar su semejanza si los demas
componentes de cada una de ellas tiene una significativa carga diferencial™.----cocsmmremmmrrnsrnsse s

Que, desechando el anilisis fonético-gramatical, queda pendiente dinmir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa
magnitud, ya que la solicitada cuenta con la denominacion en un fondo blanco, letras de color negro en
mintsculas v mayisculas combinadas con un color naranja, mientras que la marca oponente cuenta con
una efiqueta monocromatica en mindscula. En sintesis, ambas marcas en pugna contienen elementos
fuertes de fantasia v al compararlas en su conjunto, son diferentes, disimiles, originales y distintivas una de
otra en todos los planos de comparacion.

MARCA SOLICITADA

Hea

INDLSTRIA & TECHOLOGLA

'i_. _ '.*.
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestasgst;fmremi n‘."‘ .

conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes ent 31, portanth, de
confirmar la Resolucion recurrida, --—-----ssssssmmmmmrrs oot Semeneeis B L e e H
b . s =

POR TANTO,

- Septoncia de by Sala Tercera del Tnbunal Supremao Sipaftol ded & de mayo o 1975 = ADY, 3 1976, pp 508 <=,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°072 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "TTSA INDUSTRIA & TECNOLOGIA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 2197469, A
NOMBRE DE IT SOCIEDAD ANONIMA. U -

Art. 12

Art, 22

Art. 38

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

CONFIRMAR la Resolucion N* 072 de fecha 14 de febrero de 2024 dictada por la
Direccitn de Asuntos Marcarios LIEIOS0s. - +s===rrrrrssssssme e arerreeeeesssssssssssaacas

ORDENAR la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la marca “ITSA
INDUSTRIA & TEGNOLOGIA Y ETIQUET,
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Resolucidn N*

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 073 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA LMRCA "TTSA Y ETIQUETA", CLASE D‘? EXPEDIENTE N* 219'?4?4 A NOMBRE DE IT EUC[EDAD
RN e e

tipicas, la impresicn 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
B s T

Que, de la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se venfica que existen elementos
diferentes entre si, que le otorgan suficiente distintividad debido a que, la marca solicitada ITSA Y
ETIQUETA utiliza una sigla clara y directa (I-T-5-A), en cambio la marca oponente ITASA presenta una
variacidn ortografica con una vocal adicional que, a nivel fonético, transforma la pronunciacion de una
estructura de dos silabas a una de tres. Esta diferencia puede afectar tanto la identificacidn visual de la
marca como su percepcion auditiva. De dichas diferencias ortogrificas se genera una fuerte distincion
fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva
que generan ambas es bastante disimil. También se ha resuelto que “La coincidencia parcial en varias
denominaciones de alguna o algunas silabas idénticas no es suficiente por s misma para determinar su
semejanza si los demas componentes de cada una de ellas tiene una significativa carga diferencial® ----------

Que, desechando el anilisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa
magnitud, ya que la solicitada cuenta con la denominacién en un fondo blanco, letras de color negro en
mindisculas v mayusculas combinadas con un color naranja, mientras que la marca oponente cuenta con
una etiqueta monocromatica en mingscula. En sintesis, ambas marcas en pugna contienen elementos
fuertes de fantasia y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disimiles. originales y distintivas una de
otra en todos los planos de COMPAaraciin. - -s=srrmm s e e e

MARCA SOLICITADA MARCA OPONENTE

ﬁl y *‘

c

Que, queda pendiente dinmir respecto a la cobertura de productos de las marcas en pugna. En ese
sentido, ahondando en el analisis, vemos que la marca oponente no comparte la clase de la marca

solicitada, ya que la marca oponente se encuentra registrada las clase 37, donde ampara “Servicios de
construccidn de viviendas, edificios y afines, obras de albadileria, alquiler de miquinas para la
construccidn, demolicidn de construcciones, servicios de supervision v direccion de obras de construccidn
¥ servicios de reparacion e instalacién de maquinas para la construccion”. mientras que la ::nbcrtura de
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 073 DE FECHA 14 DE FEBREROQ DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "TTSA Y ET!QUETA CLASE 09, EXPEDIENTE N® 2197474, A NOMBRE DE [T SOCIEDAD
ANONIMA.

o control de la distnbucion o del consumo de electricidad, aparatos e instrumentos de grabacidn,
fransmision, reproduccion o tratamiento de sonidos, imagenes o datos; soportes grabados o descargables,
software, soportes de regisiro v almacenamiento digitales o andlogos virgenes: mecanismos para aparatos
que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cilculo; ordenadores y penféricos de
ordenador; trajes de buceo, mascaras de buceo, tapones para los oidos para buceo, pinzas nasales para
submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiracion para la natacién subacudnca;
extintores.”. Con esta comparacion vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de las clases y
los productos ofrecidos por 1as marcas en PUgng, — -« ---r=ssmrrmsssrsrm e s st S

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 su marca en la clase 09, clase donde se pretende registrar la marca
solicitada “ITSA Y ETIQUETA". De ello se colige que las marcas en pugna no solo po comparten la misma
clase del nomenclador internacional, sino que tampoco comparten las coberturas; por tanto, resulta viable
una eventual coexistencia pacifica entre las marcas en pugna, mixime cuando con los demas elementos se
logra una clara diferenciacion entre UnNa Marca y ofra,—----sssssssesrossmnmnsaserronsassroninsnsssasimesssssssstassinssnss

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion arnba a la
conclusién de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si, por tanto, corresponde

confirmar o RO o O T ettt e e et bbb b il et e
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 19 CONFIRMAR la Resolucion N* 073 de fecha 14 de febrero de 2024 dictada pnr la
Direccion de Asuntos Marcarios LIDEIOS0S. -----=-=rr=rersrmr s st s s eee

Art 22 ORDENAR la prosecucion de trarmites de la solicitud de registro de la marca "ITSA'Y
ETIQUETA", clase 09, Expedjfnte N® 2197474, soks -

il

ANONIMA, +vemmmrrrmrrsssssssmmmrsasn el

Art32  NOTIFIQUESE por Cédula, -----m-sm-msssesmenes e
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Resolucion N®

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 073 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ITSA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 2197474, A NOMBRE DE IT SOCIEDAD

Wikl

Asuncion, | 1 A01 20

VISTO: ¢l recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de ITASA S.A. en
contra de la Resolucién N* 073 de fecha 14 de febrero de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos
barcarios L gl OR0m, W e s

RESULTA:

Que, en fecha 19 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de ITASA S.A. e interpone
Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N* 073 de fecha 14 de febrero de 2024, dictada por la
Direccitn de Asuntos Marcarios LitlgI0sos.—«--ssesesmssrrrmmmm oo ot s

Que, en fecha 09 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso interpuesto, -«

Que, en fecha 20 de junio de 2024, el representante convencional de ITASA S.A. expresd agravios;
dictandose en fecha 25 de junio de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de
expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.meemssmmmerrnnesmmnnen e

Que, en fecha 14 de agosto de 2024, se presenta el representante de IT SOCIEDAD ANONIMA. ¥
contesta el traslado de expresion de agravios, Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 19 de agosto de 2024~ remesmmssssmmmsmmmsnssiasas i

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: () analizando las marcas ITSA Y ETIQUETA
(solicitada) vs ITASA (oponente). se puede concluir vitlidamente que las marcas en cuestion no podrin de
manera alguna causar confusién directa ni indirecta o inducir en error al publico consumidor, dado que fas
marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marea solicitada ITSA
los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, como también mencionar que la
marca solicitads va acompariada de una etiqueta original y novedosa, alefando ain mis cualquier
posibilidad de concusién, asociacion o dilucion de la marca registrada como alega el oponente por lo que
las mismas pueden coexistir pacificamente, constatdndose de esta forma que las marcas no guardan
ninguna relacién ni confundibifidad ../.. podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que
la hacen diferentes, ademds de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un
impedimento para el registro de una nueva marca, slempre que esta incluya otros elementos capaces de
integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa, de ahi que podemos concluir que la solicitada
podrd proseguir con los tramites y coexistir en el mercado con I3 ya registradas en igual derecho y
condiciones come lo dispone el ordenamiento jurfdico (... )"«ssssss=rrsssssmssssanssssmnnsrrrmm s ssaas

Que, entre otros argumentos, se agravia ¢l apelante ITASA S.A. y manifiesy L estart
desacuerdo con lo expuesto por el Aguo, ya que a simple vista puede ser obg .m‘z: que elfe
principal de la marca solicitada por la adversa es la palabra *(TSA", la que a su Vex es cuasice
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Resolucian N*

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 073 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ITSA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 2197474, A NOMBRE DE IT SOCIEDAD
ANONIMA. SRR TR R -

denominacion “ITASA” de la marca de mi mandante. Las semejanzas se perciben a prima facie en todos los
planos comparativos, & saber: visual,ortogrifico y fonético ../.. por atra lado, si bien es cierto que fa
solicitud de registro presentada por la adversa ha sido presentada come una marca mixta, si se observa el
diserio del Jogo de la marca se puede notar ficilmente que tampoco sirve para aportar distintividad a la
marca, muy por el contrario de lo que sostiene el Aquo al mencionar que la marca selicitada va acompafiada
de una etiqueta original y novedosa, puesto gue el mismeo consiste solamente en fa denominacion “ITSA
INDUSTRIA & TECNOLOGIA™ un Jugar SeCUndario (. )" — —---==-++esmsmsmssseemmamams s rmsmnmssamssemanemeeeesamren

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante, v manifiesta: “(..) por la referida Resolucion, la
Direccién de Asuntos Marcanios Litigiosos, muy justa v atinadamente declard improcedente y no hzo lugar
4 la accién deducida por la firma ITASA S.A., contra el pedido de registro de la marca gue tengo acreditada
en el expediente de solicitud e registro de la marca ITSA ¥ ETIQUETA, solicitada por mi mandante, para
distinguir y ampara los SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION,
ELECTROMECANICAS ¥ ELECTRONICAS, CONSTRUCCION DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERIA
CIVIL NCEB Y OTRAS INSTALACIONES DE CONSTRUCCION, REPARACION Y MA NTENIMIENTO:
comprendidos en la clase 09 ../.. como podri apreciar V.8, la Resolucion N2 72/24, contra la cual se alzard en
dpelacion la oponente de la mencionada marca, estd ajustada a DERECHO en todas sus partes, de alli que,
mal podria como pretende el apelante, argumentarse vilidamente por su revocatoria, Mis atin, cuando la
mencionada Resolucidn admnistrativa, no incurre en errores de forma ni de fondo &l juzgar la cuestién
debabida. La misma ha temido en cuenta muy justamente, al resolver la cuestion, que, "analizando las marcas
II54 Y ETIQUETA solicitada VS [TASA S.A (oponente) en conjunto encontramos que s¢ puede concluir
validamente que las marcas en cuestion no podrin de manera alguna causar confusion directa ni indirecta
o inducir en error al piiblico consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de
los consumidores, reuniendo la marea solicita ITSA Y ETIQUETA, los elementos necesarios [rira su registro
que son novedad y especialidad, por lo que las mismas pueden coexistir pacificamente, constatandose de
esta forma que las marcas no producen minguna confundibifidad ., )%= semaean e

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso INTEIPUESE----mm-- -

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marea con la marca ya
existente (base de oposician), las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones. de forma sucesiva y no simultinea y, el resultada que arraje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. Del
anilisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan con efiquetas, y en conjunto dejan una impresion
muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre dichas marcas. Se puede

percibir a simple vista la diferencia existente entre las miSmas: - mreeremace s
MARCA SOLICITADA MARCA OPONENTE
LLSA Y ETIQUETA ITASA

[y 3
Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro *Tratado de marcas de fibrica y de d

o
1B i}
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 318 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2014, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOFFEE
COCO", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 1322952, A NOMBRE DE UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. -

asuncion, 0 3 ABR 2L
VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de UNIVERSAL

SWEET INDUSTRIES S.A. en contra de la Resolucién N 318 de fecha 12 de mayo de 2014, dictada por la
Direccion de Marcas, e e = am

RESULTA:

Que, en fecha 16 de febrero de 2015 se presenta el representante convencional de UNIVERSAL
SWEET INDUSTRIES S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N® 318 de fecha 12
de mayo de 2014, dictada por la Direccitn de Marcas, ==«-s-sssasererrr e en st s s e

Que, en fecha 03 de junio de 2015 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
mtemuestul T am

Que, en fecha 21 de diciembre de 2015, el representante convencional de UNIVERSAL SWEET
INDUSTRIES S.A. expreso agravios; Esta Direccion General tiene por contestada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 13 de mayo de 2016.-----------=-=ereessrrmsss s

IREFREES

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: %.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de Ia citada marca, ésta Direccidin considera que la misma incurre en las prohibiciones de |2
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 designacion 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
denominacién se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los productos que desea
proteger.- En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (..,)". -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) Primeramente, para calificar de
genérica la marca TOFFEE COCO debemos saber que constituye un vocablo genérico. Sigwendo a
Otamendi, tenemos que las designaciones genéricas se tratan, como su nombre lo indica: “designaciones
que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que
pertenece ese objeto. Es el caso de las palabras “Automotor”, "Motor’, "Miquina”, “Mueble”, "Asiento”,
entre tantos otros” Teniendo como parimetro esta correcta premisa, debemos analizar si TOFFEE COCO
define la categoria, especie o género de los productos que pretende proteger: “Confites con sabor a coco”.
La conclusién es evidente. La denominaciéon TOFFEE COCO de ninguna manera puede considerarse
genérica que no sélo ne define al producto que pretende identificar sino que tampoco define la categoria,
especie ni género de esos productos. Para mejor ilustracion ejemplificamos el caso. Una denominacion
genérica para cubrir Confites con saber a coco serfa *golosinas® o “caramelos”, entre otros tantos ejemplos
gue entran dentro de la categoria de lo genérico, pero de ninguna manera la m ; COCO es una
denominacion genérica” (..} .-==-------rssssesssssssis ; --

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia ‘@ | _
intemues[ﬂ.l_“-_.___._u.uu“- FP i e i e i e e ; g ecalis
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 318 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2014, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOFFEE
COCO", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 1322952, A NOMERE DE UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A ---sseeees

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién 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 vilidos como el
derecho 8 CONSHOTIT UM Marca, s ococmeameeerrorannnes e e s

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “TOFFEE COCO" resulta
descriptiva o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacién constituye la designacién usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas
propias de los pmdu':ms que se desea T S

Que, en ese sentido, tenemos que la marea solicitante pretende obtener cobertura para productos de
la CLASE 30 especificamente para: “Confites 0on sabor 8 00007 --------<ermsmrrrressmserssssscsn s msmeeammmenees

Que. en relacién a lo mencionado, a los efectos de determinar si Ia solicitud de registro de marca
"TOFFEE COCO" resulta genérica para el producto que pretende amparar, debemos preguntamos si dicha
denominacidn constituye la designacion usual del producto que solicita. En ese sentido, la solicitud de
registro de marca "TOFFEE COCO" pretende obtener cobertura para productos de la clase 30, que
textualmente describe: “Confites con sabor a coco” Recordemos que la denominacién solicitada es
“TOFFEE COCO", cuyo elemento preponderante es el vocablo en inglés “TOFFEE* y haciendo una
investigacion més adentrada tenemos que “TOFFEE: ez un dulce gue se plabora caramelizando anicar o

or o5 azidcar i o) junto con mantequilla v ocasionalmente harina ™ De ello se colige que, la
solicitud de autos s define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en
una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, especificamente el inc. e) del Art. 2.---———o---

Que, ahondando atn més en el andlisis, 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 gue no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cudl es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mds que una ides, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo
contrario, la marca seria engafiosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destine, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia estd en que la designacién
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrd en su
conformacién algin elemento que la hard, en menor o mayor grade, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominie publico ninguna palabra que se use para desgribirCar
de prodictos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacior scrptiva ™ Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: */as designaciones genéricas definen no-dire :
objeto en causa, sino Ia categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.”

" Irttges: Ves wilcipedin, orgwiki/ Tolfee
* "DERECHO DE MARCAS® = jarge Oramendi. 9* Ed.. CaBA, Abeleds Perrot, 2017 - Pag. 74
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 318 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2014, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOFFEE
COCO", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 1322952, A NOMBRE DE UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. e

Que, la denominacion cuyo registro se solicita *TOFFEE COCO", incurre en la descripcion y
calificacion del producto ofrecido (Prohibicion establecida en el inc. e) del Art. 2 de la Ley de Marcas), En
ese sentido, jqué distintividad ostentarfa para constituirse en marca y poder distinguir a los productos
ofrecidos cuando en su denominacion simplemente describe y califica al producto ofrecido? Ademds, si
esta Direccion General, autorizase el registro en esas condiciones, estaria concediendo un injusto privilegio
2 un fitular, mestrando una aventajada supremacia al obtener una marea que describa a sus productos,
acarreando con ello un riesgo para el consumidor pero también, pondria en injusta desventaja a los demis
comerciantes del rubro quienes se verian perjudicados por una *marca que describe y califica®, sus propios
productos, sin que siquiera se pueda identificar el origen empresarial de los MiSmMOS. ~-----ssesssssecneaceees

Que, seguidamente el doctrinario Louis Van Bunnen, explica: "Aun cuando /2 marca descriptiva,
hablande con propiedad, sea usual o genérica, todavia es necesario que ella no se refiera a una calidad del
producto, fan 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 ia
industria’” Tras el anilisis del caso de autos, tenemos que “TOFFEE COCO" es una designacion que expresa
una calidad del producto que desea proteger ya que describe la cualidad de producir confites con sabor a
mr ........ e L et D o B I T W R — ]

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién General arriba a la conclusién de que no es
viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucién recurrida dictada
por la Direccitn de Marcas, por incurrir la solicitud de registro en la prohibicién legal establecido en el inc.
e) del Art. 2 de la Ley N* 1294/98 de Marcas, -------====ceee-

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art.1®*  CONFIRMAR la Resolucién Ne 458 de fecha 13 de marzo del 2023, dictada por la Direccitn
de Marcas, en el expediente de solicitud de registro de marca *"TOFFEE COCO", Clase 30,
solicitada a nombre de UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.----+ssssssazassmmmmmamrommmmeean

At2°  ORDENAR el archivo de la solicitud de reglaw TOFT
Expediente N* 1322952, solicitada a nombre de . SWEET IND

AS  NOTIFIUESR tcevrsemsmmsmasinsiissasisicssrsessin

' VAN BUNNEN, Louis, La protection des maecises de haute renommie dans le droit interne des pays de la CEE, Bruxelles, 196, pp. 9697
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1.360 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MATIVA
CERVEZA ARTESANAL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1898356, A NOMBRE DE ERLICH CAMILO
SOUBERLICH FERNANDEZ. .

Asuncion, | 3 ABR 2079

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ERLICH CAMILO
SOUBERLICH FERNANDEZ, bajo patrocinio contra la Resolucion N* 1360 de fecha 24 de agosto de 2021,
dictada por |a DIreccion de Marcas, e-s-------—rrsrrersssssssssmsn s oseserassasasss cscsss e e e seemnsemsaasasssssseseen

RESULTA:

Que, en 10 de diciembre de 2021 se presenta el representante convencional de ERLICH CAMILO
SOUBERLICH FERNANDEZ e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 1360 de fecha 24 de
agosto de 2021, dictada por Iz Direccion de Marcas. ««===«---s--csrsmmmmmmie et e sssarssn e s s emmme e e

Que, por proveido de fecha 30 de diciembre de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 02 de febrero de 2022, ¥ por providencia de fecha 28 de marzo de 2022 esta
Direccion ]lET'I"I-H Aultos F]‘\ﬂ'l'"d Resolver. et et S

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurnda considera: “Que, habiéndose realizado la busgueda de antecedentes de
la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “GRUPO NATIVA™, registrada con
el niimero 485026 a favor de MIGUEL ANGEL GONZALEZ AVALA; Comentario: Que ambas denoninaciones
son idénticas, no podrdn tener coexistencia pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusion
entre Jos consumidores; por lo que de conformidad al articulo 6° de la Lev N® 1294/98 de Mareas, no ha
f”gara T Tl TS

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *deduzco esta aceidn can base al Art. |
de la Ley de Marcas 1294/95, que copiados textualmente reza: “Son marcas todos los SIGNOS QUE SIRVAN
PARA DISTINGUIR PRODUCTOS O SERVICIOS. Las marcas podrin consistir en una o mds palabras, lemas,
emblemas, monogramas, sellos, vifietas, relieves: los nombres, vocablos de fantasia, las letras v numeros
CON FORMAS O COMBINACIONES DISTINTAS; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas,
envases y envoltorios. Podrin consistir también en la forma, presentacion o acondicionamiento de los
productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios
correspondientes..” en el Art. 3¢ de la mencionada Ley, que establece: “La naturaleza del producto o
servicio AL QUE HA DE APLICARSE una marca en ningiin caso serd obsticulo para su registro..”, en el Art. §
Inc. ¢) que reza: “La solicitud, a los efectos del registro, se formulard por escrito e incluird lo siguiente: c)
ESPECIFICACION DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE DISTINGUIRA la marca, con indicacion de la
clase..” y en el Art de la mencionada Ley, que reza: "Cuando en la denominacion una etiqueta o dibuje cuyo
registro se solicita, SE EXPRESA EL NOMBRE DE UN PRODUCTO O SERVICIO, la marca serd vilida sélo para
el producto o servicio que en ella se indica”, por tanto, se puede demostrar que dicha marca no guarda
ningtin tipe de relacidn con el tipo de producto comercializado por la marca oponente’----------ssweeeeee

Que, corresponde a esta Direccidn General resolver sobre la procedencia o no del recurso
inTErPuk-g.lul....i_..-.....---......__----..........._u.-...---_---....----"..-.---.--....._....--------"1-..............-.u.-..----------

Que, En pnmer lugar, es importante destacar que el anilisis comparative de las marcas *NATIVA
CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA" (marca solicitada) y *“GRUPO NATIVA Y ETIQ =marca base de
rechazo) debe realizarse desde una perspectiva global, considerando la impresién géfweral qtie &
genera en el consumidor y evitando cualquier fragmentacion artificial de sus ol '
busca determinar si existe riesgo de confusién, asociacion indebida o conexidi
marcas, en perjuicio del consumidor o del titular del derecho marcarie,----------<----- L
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1.360 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA
CERVEZA ARTESANAL", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 1898356, A NOMBRE DE ERLICH EA.MI.LD
SOUBERLICH MEI

En este contexto, al realizar un analisis comparativo de las marcas en cuestion, se observa que, si bien
ambas incorporan el término “NATIVA®, las frases presentan una divergencia tanto en su estructura
gramatical como en su significado. La frase *NATIVA CERVEZA ARTESANAL" (marca solicitada) funciona
como un descriptor especifico de un producto, resaltando su naturaleza artesanal y su origen o
mgredientes nativos. Por otro lado, la frase "GRUPO NATIVA® (marca base de rechazo) se refiere a un
conjunto o colectivo que comparte una caracteristica comun, la cual se puede infenir como una conexion
con lo nativo o autéctono, Ademas, es importante considerar otros elementos distintivos de las marcas,
como el disefio grafico, los colores, la tipografia y los elementos visuales que las acompanan. Estos
elementos pueden contribuir a diferenciar las marcas en la mente del consumidor y reducir el riesgo de
confusién. Asimismo, se puede argumentar que el término "MATIVA" es descriptivo y de uso comiin en el
ambito de comercializacion de diversos productos y que, por lo tanto, no deberia ser monopolizado por
una sola entidad. Se puede presentar evidencia de que otras empresas utilizan el término "NATIVA” en sus
marcas y nombres comerciales sin que esto genere confusion entre [os consumidores.-----------ssrrmmeeees

Que, siendo asi, el vocablo *“NATIVA® deviene irrelevante para el cotejo marcanio y debe ser desechado
en el andlisis ya que los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopelizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N* 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa -Cuando la marca consista en una etigueta U offo sIgNo COMPUesto por un conjunto
de elementos, la proteccion de exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos en ella que fuesen
de LSO COMUIN O NECeSaro BN B COMBRCIN ™ -« - rrrrrrmmnm ettt e e s s sm s n s m s m oo

Que, como se ha expresado mas arriba, cabe senalar que existen varias marcas registradas con el
término NATIVA a nombre de diferentes propietarios. A pesar de presentar también dichas similitudes
entre si, ya coexisten en la clase 35, sin causar con ello riesgo de confusion en el seno del pablico
consumidor. De la simple busqueda del término NATIVA en la base de datos, se desprende que el mismo se
encuentra presente en varias marcas, entre ellas: "ALMA NATIVA®, Registro N* 547668 a nombre de LIDIA
CONCEPCION AMARILLA MOREL; “NATIVE", Registro N2 591465 a nombre de MARURI SPORTS FISHING
TACKLE S.A.; “NATIVA DEL MONTE", Registro N*® 595739 a nombre de UNIAGRO SOCIEDAD ANONIMA:
*NATIVA AGRICOLA 5.A.", Registro N* 517563 a nombre de NATIVA AGRICOLA S.A -------rmmsmemrmemamemnnonnes

Que, en conclusion, sin considerar el elemento en comun “NATIVA®, ¥ teniendo en cuenta las
diferencias sefialadas, se desprende que las marcas en pugna presentan una vision en conjunto
completamente disimil, ante el pablico consurmidor, por lo que resulta posible asegurar que no existe riesgo
de confusion o de asociacion entre los signos enfrentados y podran coexistir pacificamente en el mercado,
y de conformidad a los principios de justicia e igualdad ante la ley que deben primar en esta controversia,---

Que, al analizar la similitud entre marcas, es crucial considerar la impresion general que causan, las
coberturas especificas de productos o servicios y los elementos que influyen en la percepcion del
consumidor, En este caso, la marca solicitada *"NATIVA CERVEZA ARTESANAL® posee una composicion
tnica que la distingue, disminuyendo el resgo de confusion con la marca base de rechazo "GRUPO

NATI'UA'I qu.p he-ne- una rs‘tr..tlur" r“_a!; SITI!!I-:'IL" }I' menos {_‘tis["‘[i Vi, s s s s s s s s e r  d A m R AR

Que, en consecuencia, considerando la impresion global, las diferencias epffasi ramarit:ales y
conceptuales, asi como los elementos distintivos adicionales presentes en los #ig i 4, marca
solicitada debe ser considerada como suficientemente diferenciada para -'3 t_r.ﬂ& ' amente- con la

.....

marca base de rechazo, sin que ello genere confusion en el consumidor promegig. - szt s eseeegpoee
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1.360 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “NATIVA
CERVEZA ARTESANAL®, CLASE 35, EXPEDIENTE H‘ 1898356, A NOMBRE DE ERLICH CAMILO
SOUBERLICH FERNANDEZ,

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo *GRUPO NATIVA Y ETIQUETA" registrada para productos de la clase 35 “Servicios de
publicidad, anilisis del precio de costo, consultorfa en direccién de negocios, gestidn general de negocios
comerciales, administracién comercial de negocios e indusirias, asesoramiento, asistencia, busqueda y
estudio de mercados. peritajes comerciales, servicios de comparacion de precios, previsiones econémicas
puiblicas, recursos humanos, organizacion de exposiciones con fines comerciales o publicitarios, asistencia,
asesoramiento y consultoria en marketing y publicidad”, mientras que la marca en tramite de registro
"NATIVA. CERVEZA ARTESANAL" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 35
“Alquiler de material publicitario; Alquiler de vallas publicitarias: Alquiler de stands para ventas; Alquiler de
tado tipo de material de publicidad y mateniales de presentacién de marketing; Andlisis de respuesta a la
publicidad: Busqueda de patrocinadores: Busquedas de negocios; Compilacion, produccién y diseminacion
de anuncios publicitarios; Control de inventano; Creacion y mantenimiento de material publicitario;
Demostracion de productos; Demostracién de productos y servicios por medios electrinicos, también
aplicable a los servicios de teletienda y Henda en casa; Desarrollo de campanas publicitarias para negocios:
Difusién de anuncios publicitarios; Difusion de material publicitario [folletos ¢ impresos]; Distribucion de
anuncios publicitarios y comerciales; Distnbucion de materiales publicitarios [volantes, prospectos,
folletos, muestras|, en particular para ventas a larga distancia por catilogo. transfronteriza o noy
Distribucion de muestras; Distribucidn de productos con fines publicitarios; Facifitacién de espacios de
publicidad por medios electrénicos y red informitica mundial; Facilitacidn de espacios en sitios web para
publicidad de productos v servicios; Facilitacion v alquiler de espacio publicitario en la Internet;
Facturacion; Franquicias, a saber, consultorfa y asistencia en gestidn, organizacién y promocion de
negocios! Inventatio de mercancias: Investigacion de consumo; Investigacion comercial; Organizacion de
eventos, exposiciones, ferias y especticulos con fines comerciales, promocionales y publicitarios;
Organizacion de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios; Organizacion de
exposiciones y ferias con fines comerciales o publicitarios; Preparacion y realizacion de planes y conceptos
de medios de comunicacién y publicitarios; Produccion de cintas de video, discos de video y grabaciones
audiovisuales con fines promecionales; Promocién de ventas de productos y servicios de terceros mediante
la distribucion de material imprese y concursos de promocion; Promocion de ventas para terceros a través
de fa distribucion y la administracin de tarjetas de usuanos privilegiadas; Publicidad en publicaciones
pericdicas, folletos y periddicos; Publicidad en prensa popular y profesional: Publicidad en linea via redes
informiticas de comunicacion; Publicidad en linea en redes intormincas; Publicidad radiofénica;
Publicidad televisada; Redaccién de textos publicitarios; Representacion de artistas del especticulo:
Servicios de evaluacion de marca; Servicios de imagen corporativa; Servicios de promocidn de ventas;
Servicios de publicidad; Vallas publicitarias electronicas; alquiler de espacios publicitarios; alquiler de
puestas de venta; colocacién de carteles [anuncios]; difusion de material publicitario [folletos, prospectos,
impresos, muestrasf; diserio de material publicitario; distribucion de muestras; elaboracién de estados de
cuenta; elaboracion de declaraciones tributarias; sondeos de opinidn; venta al por menor o al mayor de
preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, asi como suministros médicos” De lo expuesto se
puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo
se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusion para el consumidor
final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas, -« -

Abongen con cabellera semi larga dE' EﬂlflT negm. se cifie en la cabeza una vine .
parte frontal y con plumas en la parte trasera en ambos costados; ceja levantada e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1.360 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021 DICTADA PORLA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *NATIVA
CERVEZA ARTESANAL", CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 1898356, A NOMBRE DE ERLICH E.iwlllﬂ
SOUBERLICH FERNANDEZ. -+ = ssseenssesnsnssrsnsnsn e e e

puntos blancos como brillo, nariz fina y labios grandes cerrados con una mueca sonriente del lado derecho
de la imagen. La denominacian “NATIVA™ en mayusculas sobre una linea con disefio en ambos extremos y
debajo de la linea las palabras “CERVEZA ARTESANAL", por otro lado la marca base de rechazo utiliza un
fondo blanco con la palabra “GRUPO” separada de la palabra "NATIVA® en letras cursivas de color negro.
Que, de la disposicion grifica se colige que ambas marcas no serian confundibles por el puablico
NPT LTINS S e e B A A o S B s i

marca solicitada marca base de rechazo

Grupo | Wazﬁ

Que, en resumen, ambas marcas en disputa presentan elementos distintivos y, al analizarlas en su
totalidad, resultan ser diferentes. disimiles, originales y (nicas entre si en todos los aspectos de
comparacitn. Por lo tanto, existen suficientes diferencias que permiten su coexistencia pacifica en el
TEEIStrO MArcario NACIONAL - s srec s am e s s s co s e s s et e se s rmam s st esmm e e s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccién General
considera que la marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, ¥ que no existe riesgo de
confusin ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna.
Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolucion recurrida, -«--------ss--emz-e

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

Art. 12 REVOCAR s Resolucion N* 1360 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por la Direcci6n
B IV R et e e e a A

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de trimites de la salicitud de registro de la marca *NATIVA
CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA", clase 35, Acta N* 189 ¥,
ERLICH CAMILO SOUBERLICH FERNANDEZ, ----------r=-rreegies

AMUS  MOTIGUESE <ii.ooohiouin f,]#_ _____ Vi
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 37 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA °"NATIVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N* 1898355 A
NOMBRE DE ERLICH CAMILO SOUBERLICH FERNANDEZ «--e-s--- 2 el

i S

Asuncign, | 3 ABR 2075

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de INDUSTRIAS
VENADO S.A., en contra de la Resolucion N° 37 de fecha 16 de febrero de 2021, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios Lillgmstﬁ. e e

RESULTA:

Que, en fecha 06 de mayo de 2021 se presenta el representante convencional de INDUSTRIAS
VENADQ 5.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucian N* 37 de fecha 16 de febrero de
2021, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosns, -« ------------- - eeerusmsessanamcceeesnrnans

Que. en fecha 27 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedid el recurso interpuesto,----

Que, en fecha 14 de marzo de 2022, el representante convencional de INDUSTRIAS VENADO S.A.
exprest agravios, y en fecha 28 de abnl de 2022, fue contestada la expresin de agravios. Esta Direccion
General llamé autos para resolver en fecha 17 de mayo de 2022.-----------=ssereseeeoe oo

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *(..) se promueve Ja oposicion contra la solicitud de
registro de la marca "NATIVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA" solicitada para la clase 32, en base a las
marcas "NATIVO KRIS Y NATIVO", clase 32, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no
confundibles ... Que, con relacidn a las oposiciones deducidas, corresponde hacer una comparacion de
las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente. Nos damos cuenta que a
marca solicitada contiene elementos distintivos propios, como asi también consta de una etiqueta muy
original y novedosa que hace marcada las diferencias entre las marcas oponentes. Esta direccion, es del
criterio que ambas denominaciones son disimiles e inconfundibles /.. Que, hay que resaltar que la
denominacion NATIVA ya cuenta con registros a nombire de varios titulares: NATTVA Reg N 415623, NATIVA
Reg N7 345693, NATIVA Reg. N? 2364420 y NATIVA AGRICOLA S.A. Reg. 348693, entre otros, esto nos da la
pauta de que la marca solicitada podri tener coexistencia pacifica entre ellas no ocasionando ninguna
confusion de los productos en la mente del consumider ../.. Que, entre *NATIVA CERVEZA ARTESANAL Y
ETIQUETA" (solicitada) y "“NATIVO KRIS Y NATIVO® (marcas registradas) nos damos cuenta de que existen
elementos diferenciadores suficientes entre las marcas en pugna. por Jo que podemos apreciar, no se
encuadra dentro de fas prohibiciones establecidas en el Art.2 de la Le v e Marcas N2 1294/98(,.. )7 —-=-wr-emne

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante INDUSTRIAS VENADO S.A. v manifiesta: ..} [a
Resolucion recurrida debe ser REVOCADA en todas sus partes por la Sefiora Directora, en razén de que la
misma no se ha ha ajustade a derecho ... Que, en primer término, debemos sefialar que entre la marca
"NATIVO KRIS", por la cual se opone mi mandante y la marca “NATIVA CERVEZA ARTESANAL " solicitada
por la adversa, existen NOTORIAS IDENTIDADES en los planos VISUAL, GRAFI O=0R3 ]
FONETICO, que las vuelven CONFUNDIBLES entre si ../... Que, su simple lectura y ot
confirmar la SIMILITUD CONFUSIONISTA que existe entre ambas denominacioges
diferencia que entre las denominaciones radica en la ditima silaba de un total de
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 37 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA *NATIVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIEN‘I‘E N* 1898355 A
NOMBRE DE ERLICH CAMILO SOUBERLICH FERNANDEZ.

solo no puede considerarse un elemento diferenciador, prmsn:r que na apurﬁa distintividad i
caracteristicas especiales a la marea solicitada ()" ---------ssssssssmaman st esn s s

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y manifiesta: (...} fa solicitud de marca contiene
palabras y signos distintivos que especifican claramente el producto a ser comercializado, lo cual se
demuestra que no existen “notoria identidades”, con la marca adversa, que las vuelven confundibles entre
si /.. Que, fa marea adversa no tuve en cuenta que la solicitud del registro de fa marca "NATIVA CERVEZA
ARTESANAL" y etiqueta, es para distinguir productos comprendidos y SELECCIONADOS en la clase 32
(treinta y dos) de acuerdo a ks actividad de produccion y no de todos los productos y especificaciones que
comprende esta clase segln expediente 1898355 /.. Que, para confirmar la “similitud confusionista”,
existen notorias palabras v signos para distinguir un prodicto de otro, que por si solo puede considerarse
un elemento diferenciador, puesto que aporta distintividad y caracteristicas especiales a la marca solicitada
.. Que, cuando se trata de MARCAS COMPUESTAS, como en el caso de Autos, debe contener el
ELEMENTO PRINCIPAL, a liss efectos de realizar el cotejo marcario para discernir si existe o no posibifidad
de confusion, lo cual cumple a cabalidad la marca que estoy solicitando ../.. Que el elemento principal de la
marca adversa es "KRIS", palabra que da fuerza distintiva al signo (.)" ---«sssssssssmmmmmrmmmss s e

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

Que, en primer lugar, a fin de determinar si existe un riesgo de confusidn entre las marcas en
cuestion, resulta fundamental analizar si hay similitudes o identidad entre los signos confrontados. Esto
implica un anilisis exhaustivo desde una perspectiva integral, considerando no solo los elementos
individuales de las marcas, sino también su conjunto ortogrifico, fonético, conceptual, ideolégico, grifico y
figurativo.Al comparar las marcas "NATIVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA" (solicitada) y "NATIVO
KRIS® y "NATIVO KRIS Y ETIQUETA" (oponente), es importante tener presente que el analisis no debe
limitarse a la simple descomposicion o desmembramiento de los elementos que las conforman. En su lugar,
se debe considerar la impresion general que cada marca produce en el pablico consumidor, Asimismo,
resulta crucial evaluar si la similitud entre las marcas, en caso de existir, podria generar confusion directa o
indirecta entre los consumidores. La confusion directa ocurre cuando el piblico cree que los productos o
servicios provienen de la misma fuente o estin asociados de alguna manera. Por otro lado, la confusién
indirecta se produce cuando los consumidores, aun cuando no crean que los productos o servicios
provienen de la misma fuente, asumen que existe una conexion o relacion comercial entre las empresas.
Por lo tanto, el anilisis debe considerar no solo la similitud entre los signos, sino también la naturaleza de
los productos o servicios, los canales de distribucion, el publico objetivo y otros factares relevantes que
puedan incidir en la percepcion del consumidor. En tltima instancia, el objetivo es determinar si existe un
nesgo real de que el piblico consumidor sea confundido o engafado acerca del origen o la asociacion de
los productos o servicios identificados por |as MArcas en CUEStIB, -----------—=-cs-msmsmmmsmersmeeaerrmmsmressere

Que, en ese orden de ideas, desde el punto de vista ortogrifico y fonético, existen tanto similitudes
como diferencias significativas entre "NATIVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA” us
"NATIVO KRIS Y ETIQUETA®, si bien la raiz compartida podria generar cierta congist <dierencias en
longitud, estructura, terminacion y ritmo sugieren que las marcas son lo suficiy 4
para evitar un riesgo real de confusion en el mercado, En efecto la marca solié ATINA. H"I.." ZA
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 37 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "NATIVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 1898355 A
NOMBRE DE ERLICH CAMILO SOUBERLICH FERNANDEZ.
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ARTESANAL ¥ ETIQUETA" es una marca compuesta por tres palabras, mientras que la oponente "NATIVO
KRIS™ y "NATIVO KRIS Y ETIQUETA" constan de dos. La primera es significativamente mas larga en
términos de letras y silabas. La presencia de las palabras adicionales *“CERVEZA ARTESANAL® en la marc
solicitada introduce elementos distintivos claros en comparacién con “NATIVO KRIS®, Por otra parte, la
pronunciacion de "NATIVA™ y "NATIVO" es similar, lo que podria generar confusion auditiva, sin emba rgo
las diferencias se encuentran en la terminacion, “KRIS™ tiene una sonoridad diferente a “CERVEZA
ARTESANAL", lo que introduce una clara distincion fonética. La longitud y estructura de *NATIVA
CERVEZA ARTESANAL” le otorgan un ritmo y cadencia distintos a “NATIVOS KRIS", Que, conforme a la
doctrina en la materia, al referirse a la similitud ortografica, el autor Jorge Otamendi expresa: “Es quizas la
mas habitual en los casos de confusidn. Se da por la coincidencia de letras en los cofjuntos en pugna.
Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sflabas o
radicales o terminaciones comunes” (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda Edicidon, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, P;g_ B S

Que, en cuanto a la percepcion conceptual de las marcas, es importante ubicarse en el lugar del
consumidor y tener en cuenta su grado de percepcitn en cuanto a como el ptiblico las identifica y las
relaciona, en ese sentido “NATIVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA" evoca la idea de un producto,
especificamente una cerveza artesanal, con un origen o estilo tradicional { “NATIVA"). El afiadido "CERVEZA
ARTESANAL® especifica claramente el tipo de producto, en cambio la palabra “NATIVO" en la oponente,
suglere un origen, autenticidad o conexién con la tierra, "KRIS” podria ser un nombre propio o una palabra
con un significado especifico -aunque menos claro que “CERVEZA ARTESANAL®-, dandole un togue mas
personalizado. En definitiva "NATIVA CERVEZA ARTESANAL" es mis descriptiva y directa, enfocindase en
el producto y su naturaleza artesanal y "NATIVO KRIS" es mas abstracta v potencialmente mas personal,
dejando mis a la imaginacion del consumidor en cuanto a qué o quién es “KRIS". Esta diferencia en la
percepcion conceptual contribuye a que las marcas sean percibidas como distintas en el mercado.--------s---

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evacativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor 1na idea clara sobre alguna
propiedad o caracterfstica 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 come marcas débiles, E/ argumento
en el que se basa esta afirmacién es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que e/
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoqguen también [as
misimas propiedades o caracterfsticas,” Este concepto refuerza ain mas la idea de que el uso de la palabra
"NATIVA/O," que evoca un origen o naturaleza, no puede ser monopolizado y debe permitir la coexistencia
de marcas similares en el Mercagin, - ===« e aasa s e e e

Que, en cuanto a los elementos grificos o figurativos, se debe mencionar que la etiqueta de la marca
solicitada cuenta con la cabeza de una Aborigen con cabellera semi larga de color negro; se cifie en la
cibeza una vincha con una simbolo en la parte frontal y con dos plumas en la parte trasera en ambaos
costados; ceja levantada del lado izquierdo de la imagen; iris de los ojos de color bla g
sombra en negro, pupilas de color negro con puntos blancos como brillo, nari A ?_E.J,gbi _
cerrados con una mueca sonriente del lado derecho de la imagen, la palabra “NATIFA" sobre una Jin
disefio en ambos extremos; y debajo de la linea las palabras “CERVEZA ARTE AL, miefittan




U E C i pACFOMAL DT
PROPIEDAT *- GOBIERNO o | PARAG Al
o TS TELECTUAL L PARAGUAY REKUAIL

w169

Resolucion N®* —

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 37 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "NATIVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA" CLASE 32, EXPEDIENTE N® 1898355 A
NOMBRE DE ERLICH CAMILO SOUBERLICH FERNANDEZ. i

oponente se caracteriza por el uso del rojo y azul como colores predominantes, con la palabra *KRIS" como
elemento diferenciador dentro de un circulo y por fuera, en la parte superior izquierda la palabra
“NATIVO", que del cotejo de ambas se advierte que el impacto visual es diferente y que ambas poseen

elementos diferenciadores. - ««----rewevrmmrmrnisnan.. .

marca solicitada

S 1\

-

Que, en consideracidon a lo manifestado por la oponente en su escrito de expresion de agravios “.
ademds la identidad serialada en cuanto a los productos pretendidos, EL RIESGO DE ASOCIACION entre
una marca y otra es atn mayor por el hecho de gue ambos solicitantes se dedican al mismo rubro de
actividad comercial, cuyo objeto principal es la fabricacion y comercializacién de bebidas y productos
alimenticios comprendidos en la clase 32.30 ¥ 29 /. por si todo lo dicho fuera poco para convencernos de
que las marcas son confundibles entre si, la marca solicitada por la adversa pretende distinguir los MISMOS
PRODUCTOS, comprendidos en la MISMA cfase 32 de’ nomenclador eficial, que distingue la marca de mi
mandante ../.. en razén de lo antedicho, resulta que e trata de marcas CUASIFIDENTICAS que amparan
LOS MISMOS PRODUCTOS, con lo cual, ef pablico consumidor se veria irremediablemente inducido a
error sobre Ja procedencia de los productos y ademas podria CAER EN LA CONFUSION directa entre los
mismas”.. Que, sobre este punto, si bien la marca solicitada pretende proteger servicios de la misma clase
en la que el oponente Dene registradas sus marcas "NATIVO KRIS® y "NATIVO KRIS Y ETIQUETA", es
importante considerar gue la existencia de identidad o vinculacion entre productos y servicios no esta
“totalmente* determinada por la clasificacion de Niza, dade que dentro de una misma clase pueden existir
servicios que no estén relacionados. Que, segin lo constatado en autos, se desprende que la marca del
oponente "NATIVO KRIS" y "NATIVO KRIS ¥ ETIQUETA" se concentra en la produccion y comercializacion
de aderezos', mientras que la solicitada, NATIVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA. establece su alcance
a cervezas de todo tipo, incluyendo cerveza sin alcohol ¥ clara de cerveza, asi como los ingredientes para su
fabricacion: extracto de lipulo y mosto. Que, en el marco del derecho marcario pEeceniinl evaldar cdmo
percibe el pablico consumidor ambas marcas. El consumidor promedio, que a ; o .
de atencién, dificilmente confundird ambas marcas, ya que sus elementos denominativos, fgpficos ].jel
enfoque de sus servicios presentan claras diferencias.--------eemrmrmmrrrm e LT T

La cosmpaiiia sudsmencana ded rubso alimenticio, Grips Vensdo, o uns de las em -
presas dle allmenios mis grandes de Balivia, ﬂm&nr\- ;
desembascar ¥ expandir o negosin e aderezos con s ey Nativa Bizrrabda Nactony! dr
hatps: vraew Bmacion conmpyimegoeion 001 2 2 desembure s-en-pargagy-nalivo-giganie-sulamericana-de-alereim
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 37 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRQ
DE LA MARCA "NATIVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 1898355 A
NOMBRE DE ERLICH CAMILO SOUBERLICH FERNANDEZ, - -

Que, con relacidn a lo anteriormente expuesto el Art. 10 de la Ley 1294/98 textualmente reza “Cuando
en {a deneminacién una etiqueta o dibujo cuye registro se solicita, se expresa el nombre de un producto o
servicio, la marea serd vilida s6lo para el producto o servicio que en ella se indica”. Por consiguiente se
puede demostrar que la marca solicitada no guarda ningin tipo de relacion con el tipo de producto
comercializado por [a marca Oponente. -« e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion General
considera que Ja marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no existe riesgo de
confusidén ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna.
Conforme a lo anteriormente expuesto, carresponde confirmar la Resolucion recurrida, - ----eeeemn.

POR TANTO,
LA DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. |2 CONFIRMAR la Resolucion N° 37 de fecha 16 de febrers de 2021 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LitIZiog0s, ==«--«-==-=-- - ssrssrmimmsssiseiominsssnssssmsnnans -

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
"NATIVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA", Clase 32, Expediente, N° 1898355,
solicitada a nombre de ERLICH CAMILO SOUBEREICH FERN/

~E R,

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula, —-—---rseeeeomemae- N s

Deresida Musrimel de Fropigad Iesaferinl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 984 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ALKOBA Y
ETIQUETA", CLASE 20, EXPEDIENTE N°® 2224772, SOLICITADO POR PATRICIA BORDON Y MARTIN
BALMACEDA. . i

" LiTsLlal o
N ] |

Asuncion, ] 1 ABR 2075

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional PATRICIA BORDON Y
MARTIN BALMACEDA., contra la Resolucitn N* 984 de fecha 14 de junio de 2023, dictada por la Direccin
de Marcas, o e e e B B e R o o 8 e B

RESULTA:

Que, en fecha 18 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de PATRICIA
BORDON Y MARTIN BALMACEDA. ¢ interpone Recurso de Apelacian en contra de la Resolucion N° 984 de
fecha 14 de junio de 2023, dictada por la Direccidn de Marcas.----------r=sssssssmsmsissmmmmemirrmre s ssnsasssssssseeane

Que, en fecha 02 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacién
interpug“nl....-.......--------..."...----..--.-.-.-.---.........r......-u_----......_.--_...........;__._._._._-__--,...........-.---

Que, en fecha 29 de mayo de 2024, el representante convencional de PATRICIA BORDON Y MARTIN
BALMACEDA. expreso agravios. Esta Direccidn tiene por presentada la expresion de agravios v llama autos
para resolver en fecha 04 de JUNID de 2024, -----smmmsmrmse sttt e et e e e st can e

CONSIDERANDOG:

Que, la Resolucién recurrida considera *(..) Que, la solicitud de registro de la marca ALKOBA ha sido
presentada para amparar los productos de la clase 20. Que habiéndose realizado la brisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: ALCOBAS, Clase
35 con Registro N° 386839, a nombre de NUEVA AMERICANA 5A. Comentario: Que ambas
denaminaciones son idénticas, no podrin tener coexistencia pacifica, en clases relacionadas, sin crear
riesgo de confusidn entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de
Marcas, no Ra JUGET 8 10 3080 ([ ) e sreir i s e i bbb o s e s e it e .

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: %...) He
solicitado el nombre a fin de proteger el nombre para productos tales como muebles. L marca base fire
registrada a fin de cubrir los siguientes servicios: Servicios de importacion, exportacion y comercializacion
de articulos, es decir, una tienda comercial. Por ende vemos que se tratan de nombres diferentes e inclusive
clases diskntas A

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
i]'ltEfPUESm.""""""'""""'"'“"'""“"""'"““"“"""““““""""““"""'"""“"'""'"""""""“'"““"""""'

i

Que, antes de entrar a analizar el fondo de fa cuestion, corresponde analizar sil; marca registrada,

base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, segin la base de datos dgdaDIN
156.839 de la marca "ALCOBAS", clase 35 a nombre de NUEVA AMERICANA SAT, ve '
2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de fiievo, Kabiend .
F|;|I.|:|. para Pﬂd‘:\-r haretlogsssesress v g e s Lo e anae | I:éu .....

--------------
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 984 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALKOBA Y
ETIQUETA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 2224772, SOLICITADO POR PATRICIA BORDON Y MARTIN
BALMACEDA, --sesreeessmomeoesems e

Consecuentemente, hablendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio ¥ no encontrandose 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 resolucion recurrida y autorizar la
prosecucion de tramites para el registro de la marca hoy solicitada.---------s--srmrmrrm oo csnsnancnn

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N* 984 de fecha 14 de junio de 2023 dictada por la Direccion
B o T e

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de rr.lrnltes de la mllcllud de registro de la marca
Foe B sullntada a nombre de
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1349 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013, DICTADA

POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"SUNTEA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 1233401, A NOMBRE DE QUALA INC,

Asuncion, E:l HEH _.

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de QUALA INC. en
contra de la Resolucion N* 1,349 de fecha 13 de noviembre de 2013, dictada por la Direccion de Marcas, i —

RESULTA:

Que, en fecha 30 de enero de 2014 se presenta el representante convencional de QUALA INC. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion NY 1.349 de fecha 13 de noviembre de 2013,
dictada por |a DIreccion de Marcas. «---«-----—sseesssrrmmmmmmn e e s s s smsssnss s s s aimcan et ban s ann e e iants

Que, en fecha 23 de junio de 2014 fue dictada la providencia que concedia el recurso de apelacion
interpues[ﬂ_ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 02 de julio de 2014, el representante convencional de QUALA INC. expresd agravios;
Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de
AgOSTO I DD, e it i it B i i b i gt B a2 e B B e et s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: () Que habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “SUN™ registrada
con ef nimero 338990 en fecha 25 de octubre de 2010 a favor de APOLO IMPORT S.A. Comentario: Que
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores,-, por lo que de conformidad al articulo
62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a o Solicitad (.. )" --=-======ssssrmsssasssssssem e eccmnam e aeees

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (..} en primer lugar. entre la marca
solicitada por mi mandante, "SUNTEA ¥ ETIQUETA", y la marca “SUN", por la cual se rechaza, NO EXISTE
POSIBILIDAD ALGUNA DE CONFUSION ../ Que, mi parte considera que los derechos del titular de la
marca “SUN" o el interés superior del piiblico no se verdn afectados por la inscripeion de la marca "SUNTEA
Y ETIQUETA", en atencidn a que la distintividad entre ambas denominaciones se halla seguridad tanto
fonética. como ortografica y VISUAIMERTe [, )7 — - === et ras s st ta s e e mtnenennas

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-------- .

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislaci
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o inte

rcaria, ciertas

derecho 8 COM eI LR FIVEIE oo s Som 8 e e s s S e MRS o o o ! EE

Aba, e el st
el | 1T ITIETEEing

Tires s Maramny] d'ioap |
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1349 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“SUNTEA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 1233401, A NOMBRE DE QUALA INC.

Que, en ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo "SUN" y la
solicitud de registro de la marca *SUNTEA Y ETIQUETA", se evidencia que la parte principal de la
denominacion de la solicitante se encuentra reproducida en la marca base de rechazo. En ese sentido,
tenemos que “SUN-TEA” es idéntica a la base de rechazo "SUN", diferenciandose simplemente la solicitante
por el agregado del vocablo “TEA™. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud grafica y fonética
eritre las marcas en it o oo s o e e OO M b S S

MARCA SOLICITADA MARCA BASE DE RECHAZO
SUNTEA Y ETIOUETA SUNY ETIOUETA

Que, de las semejanzas ortogrificas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas es muy
similar. Si bien la solicitante se encuentra constituida ademdas por una etiqueta, la misma deviene
irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada y sobre todo, por encontrarse en
il P i e e S e e A A A

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 30, La marca solicitante, *SUNTEA Y ETIQUETA”", solicitada para "Café, cacao, té, azdcar,
tapioca, sagu, sucedaneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria,
helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas
(condimentos), especias, hielo” y la marca base del rechazo, “SUN" se encuentra registrada para “Todos los
B T g 1 N LT ) 1 RS PVEPSTUPSPRPPRFPPRRRASERER ARSI,

Que, en ese orden de ideas, la confusidn ideologica resultaria incuestionable pues, tanto la firma de la
marca registrada APOLO IMPORT 5.A., como la firma solicitante QUALA INC., comercializarian productos
relacionados. Por consiguiente, estando el consumidor en un local comercial donde se exhiban los
productos de ambas firmas, caerfa en la conclusion de que los articulos ofertados podrian poseer el mismo
angen empresarial; es decir, existe una muy alta probabilidad de que se produzea la confusidn en el piblico
T o P e S S S D I N ok e ok 2

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusion mas
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, fa

similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los efementos semejantes o de la semejante dispasicion de esos elementos”. Fl_Lndamema esta regla, en que

en la mayoria de los casos, "la confusion no es un hecho de la casualidad, sino dedstatencién de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputacion de una marca existentegofa inclis 2 de elementos
distintos no tiene otra finalidad gue afirmar o sostener que las marcas so hmnfuﬁ:d[b e, cuando en el
fondo [a segunda puede ser una imitacian de 13 primera™. ------s-ssresenmem oo el e A fl g oo e e

! Compendse de Doctrna de Progeedad Indusiral. Supenntendencia de industna y Comerco. Colombia. 2005
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1349 DE FECHA u DE NOVIEMBRE DE 2013, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“"SUNTEA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 1233401, A NOMBRE DE QUALA INC.

Adicionalmente, se debe evitar la diluciéon de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teorfa de la dilucion ha sido creada para
defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. i se

permite que coexistan con €sta otras marcas iguales, el piiblico consumidor va no sabri el origen de los
Pmﬂrurfm:r J"'E e e e e 5 e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caricter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 6 y 2
inciso f) de la Ley N* 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas. -----=-+===sex-

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art., ]2 CONFIRMAR la Resolucion N* 1349 de fecha 13 de noviembre de 2013 dictada por la
DIrECCION e MAECAE, -~ weeemss st i i rinm e et s s e ————_—_

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de
clase 30, Expediente N® 1233401, solicitada a nombrede.

Art, 32 NOTTFIQUESE. ----+-rvrrerermmmassssssssssasascssmmmsenmnnesdens

" OTAKMEND, [orge. DERECHO DE MARTAS. Buenos Aires, Abeleda Perrot Levis Nesiz Arpenting., 2002, Bva, Ed. Pig, 456
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 120167 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “COMIDAMED Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 85333/2023 SOLICITADA POR SOCIETE
DES PRODUITS NESTLE S.A.

Asuncitn, 0

VISTA: La solicitud de registro de marca “COMIDAMED Y ETIQUETA", Acta N* 85333/2023, clase
05, solicitada por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A y; ~---rr-ssmresssesssmsmame s o oo -

RESULTA:

Que, en fecha 18 de octubre de 2023 se presenta SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. y solicita el
registro de la marca “COMIDAMED Y ETIQUETA", para amparar productos de la clase 05, ----------sesoeeeoeeee

Que, en fecha 19 de noviembre de 2024 ha sido emitido el Dictamen N® 120167 por la Direccién de
Marcas, favorable a la concesidn de la referida solicitud de marca. -——-—r-ereemreesemsseoncanns

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca
“COMIDAMED Y ETIQUETA", Acta N* 85333/2023, clase 05, solicitada por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE
S.A., con Dictamen de la Direccion de Marcas N* 120167 de fecha 19 de noviembre de 2024, favorable a la
emisitn de la respectiva Resolucion de Concesidn,---------=- T GRRCT LD

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesién del registro de una solicitud de marea, no solo
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, esto es asl puesto que, la solicitud de registro de la marca "COMIDAMED Y ETIQUETA" se
presenta para amparar productos de la clase 05 tales como:“Suplementos nutricionales; suplementos
dietéticos adaptados para uso médico; alimentos, bebidas y substancias dietéticas adaptadas para uso
médico y clinico; alimento para bebés; preparaciones de vitamina; preparaciones alimenticias de minerales;
reemplazos de comidas adaptados para uso MediCo™--------------=sssssssmmmsammaees seernns s

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N*® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién 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 vilidos como el
derecho a constitulr UNa MAFCA, === == === remese——————ae . S EEESEEE e ——————— N

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en trimite y determinar si la
misma se encuadra dentro de las restricciones para ] registro de una marca previstas en la Ley as.--

Que, en ese sentido, esta Direccién General disiente con el criterio adoptado por la Direccign de
Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideTamp

e
| Articulo §°.- La Direccitn de la Propiedad Industrial en interés del poblico, podri denegar el registoo de una mare
semejante 4 otra registrada para ¢l mismo producto o servicio, con notificacitn al solicitante, atn medigndo condentimiento del
titular de la marca registrada,

ricla Crstadd
il Interima
; i
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N® 120167 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “COMIDAMED Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 85333/2023 SOLICITADA POR SOCIETE
DES PRODUITS NESTLE S.A.

incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas:
“art. Z: ine. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacién del
producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna
caracteristica del produclo 0 ServIgIE’ === -s e
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 SI..E'ID P[ﬂenmdﬂ S— e R R AR R B 5 5 e

Que, tras analizar la solicitud "COMIDAMED" resulta evidente que se trata de una combinacién de
"COMIDA™ y "MED" (abreviatura de "médico” o "medicina”), lo que simplemente describe productos
alimenticios con un propésito médico. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida ademas por una
etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.—--—---—-

Que, en consideracion a lo expuesto, no se logra visualizar cusl seria la distintividad que ostentaria
como marca la denominacién *COMIDAMED Y ETIQUETA", de la forma en que ha sido presentada, sin
contar con ningin otro elemento, carece de la cualidad intrinseca con que debe contar un signo para ser
susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular, pues la combinacién de estas
palabras (COMIDA-MED) podria percibirse como un intento de describir el uso o la categoria de los
productos en lugar de ser un término GNIco ¥ distiNbVE.-—~——-———rrrrrrsnrssmee e ms s

Por lo tanto, el nombre describe el propasito del servicio en lugar de diferenciarlo. En otras palabras,
la denominacién “COMIDAMED Y ETIQUETA" deberfa contener otros elementos diferenciadores, pues con
la simple conjuncién de las dos palabras comunes- “COMIDAMED"- para productos relacionados
precisamente para “Suplementos nutricionales; suplementos dietéticos adaptados para uso médico;
alimentos, bebidas y substancias dietéticas adaptadas para use médico y clinico: alimento para bebés;
preparaciones de vitamina; preparaciones alimenticias de minerales; reemplazos de comidas adaptados
para use médico”, no se podria considerarla un signo capaz de distinguir sus servicio de los demas
existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.----eeeeee- L 2 S e

Que, al ser las palabras de uso comiin 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 pablico una palabra que se usa para describir caracteristicas o modalidades
usuales o genéricas de Productos 0 SETVICIOS. -===sssserrressssrsnsms oo

Que, esta Direccion General considera que la denominacién “COMIDAMED Y ETIQUETA" no ofrece
ninglin elemento distintivo para los productos ofrecidos, careciendo de las caracteristicas basicas
Necesarias para convertirse en marca.- - B LT

Que, en conclusitn, 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. 2° incs. ) de la Ley N* 1294/98 de

Marcas. Por ende, nos encontrames ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad ister¢l
Menor ﬂ-ﬂﬂmi e e o - e e B e P —— mernn

"
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 120167 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “COMIDAMED Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 85333/2023 SOLICITADA POR SOCIETE

DES PRODUITS NESTLE S.A.

Que, asi las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la selicitud, ésta Direccién considera que no es viable su registro
en esas condiciones por lo que correspende revocar el Dictamen N® 120167 emitido por la Direccién de

Marcas y dispaner el rechazo de la S0BEIUE. === mrmrmmrrmm e tea et et
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVYE:
Art. 12 REVOCAR el Dictamen de Marcas N* 120167 de fecha 19 de noviembre de 2024

Art. 20

Art. 32

Art. 42

dictada por la Direccion de Marcas de la solicitud de registro de la marca
“COMIDAMED Y ETIQUETA", clase 05, Acta N® 85333/2023, solicitada a nombre de
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SAL -+~ e em oo ecruamsmsmeecmceemnnnns

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca *“COMIDAMED Y ETIQUETA®, clase
05, Acta N* 853332023, solicitada a nombre de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *COMIDAMED Y
ETIQUETA", clase 05, Acta N° 85333/2023, solicitada a nombre de SOCIETE DES
PRODUITS NESTLE S.A..------+-- S

N'UTIF[QUESE----""-1'-"--""'--"""""“““""""
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 112138 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "YEASTURE Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N* 103408/2022 SOLICITADA POR FABIO BOR
JIUN SHU.--=---- . . - : : =

=

Asuncion, |

VISTA: La solicitud de registro de marca "YEASTURE Y ETIQUETA”", Acta N*® 103408/2022, clase

31, solicitada por FABIO BOR JIUN SHU y; -«cocrsreosrsssserassssssssnssasiensssesirnssssssssssiss ot s ameimmnessesmmmanssan
RESULTA:
Que, en fecha 29 de noviembre de 2022 se presenta FABIO BOR [IUN SHU y solicita el registro de la
marca “YEASTURE Y ETIQUETA", para amparar productos de la clase 31, - -rerememmmmcmeeecee e
Que, en fecha 22 de enero de 2024 ha sido eminido el Dictamen N* 112138 por la Direccién de Marcas,
favorable a la concesion de la referida solicitud de marca, -+ sreremsmseeeoeee e
CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca
"YEASTURE Y ETIQUETA", Acta N° 103408/2022, clase 31, solicitada por FABIO BOR JIUN SHU, con
Dictamen de la Direccidn de Marcas N* 112138 de fecha 22 de enero de 2024, favorable a la emisién de la
respectiva Resolucion de Coneesion. - ====mms et et e

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesidn del registro de una solicitud de marca, no sélo
se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre
mmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés
BEIVEEAL mrmrr s s e 0 s eies s o e e e

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién 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 vilidos como el
dEIEChH-ﬂ CONSTTUL UNE MIAICA, e e e s s ra e m s tm b b s e smee rr e e e e A LS ae se s mmmes

Que. en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del puiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en trimite y determinar si la
misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, al analizar la denominacion “YEASTURE®, se advierte que la misma se encuentra en idioma
inglés, cuya traduccion al espafiol es "levadura™. Ahora bien, tanto la doctrina como la jurisprudencia se
encuentran contestes en afirmar que, a la hora de analizar la viabilidad de las solicitudes de tros
marcarios que se presenten en idiomas extranjeros, se debe observar si las palabras queforman
denominacién se encuentran incorporadas o no al lenguaje comin en el mercado, i
conocidas por el consumidar. -« i,

semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificacian al selicitante, atin mediando. g

IR Lt Ty r .'.--
| Articulo 6% La Direceitin de la Propiedad Industrial en interes del pubdico, podrd denegar of registro de una mareaddentpca muy, i
titular de la morca registrada, L
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 112138 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “YEASTURE Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N" 103408/2022 SOLICITADA POR FABIO BOR
JIUN SHU.

Que, la denominacion solicitada, a pesar de encontrarse en otro idioma, de una simple apreciacion
espontinea se puede adverur el significado de la misma; es decir, la total equivalencia de sus términos sin
necesidad de mayores conocimientos del idioma Ingles’, «s«-c-sssesssmmmmmmmmmmmmrre e e

Que, en ese sentido, esta Direccién 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 la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden consttuir marcas:
“art. 2: inc. e).. los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del
producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna
caracterfstica dEfPde”{_m B I T e e TR R LT

Que, esto es asi puesto que, la solicitud de registro de la marca “YEASTURE Y ETIQUETA" se presenta
para amparar la totalidad de los productos de la clase 31 .---eeeeosemmsmsssssnimsssssnsasnnnnnsnams s s e

Que, la solicitud de registro analizada se refiere directamente al tipo de productosque brinda, motivo
por el cual, carece de la especialidad suficiente para identificar al producto cuya cobertura es solicitada con
E'l HETID PIESE“lﬂdﬂ T

Que, en consideracion a lo expuesto, no se logra visualizar cudl seria la distintividad que ostentaria
como marca la denominacion “YEASTURE Y ETIQUETA", de la forma en que ha sido presentada, sin contar
con ningdn otro elemento, carece de la cualidad intrinseca con que debe contar un signo para ser
susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular. El vocablo "YEASTURE® hace
referencia directamente a la levadura, un componente cominmente utilizado en la produccion de
alimentos y suplementos pars SnMales, — - ettt i it e e e

En otras palabras, la denominacién “YEASTURE Y ETIQUETA" deberia contener otros elementos
diferenciadores, pues con la simple conjuncién de palabras para productos relacionados precisamente a la
clase 31, no se podria considerarla un signo capaz de distinguir a sus productos de los demas existentes en
el mercado, abocadoes al mismo rubro. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida ademas por una
etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni onginalidad, ---=«ssseerrrmesmmranereee.

Que, esta Direccion considera que la denominacion *YEASTURE Y ETIQUETA" no ofrece ningln
elemento distintivo para los productos ofrecidos, careciendo de las caracteristicas basicas necesarias para
N D = 0 T T T TP

Que, en conclusion, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2. Asi |as cosas, 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. 2° incs. e) de la Ley N* 1294/98 de Marcas. Por ende,
nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor analisis. -------

Que, asi las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Direccion considera que no es vnab ST TERystro

Ma:casyd.tspnnerel rechazo de la solicitud, e b e e .

! jorge amendl, Derecho de Marcas, Abeledo Perrot. Buends Aires, 2012, P, 75,
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Resolucidn N* 5

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 112138 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "YEASTURE Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N* 103408/2022 SOLICITADA POR FABIO BOR

JTUN SHU.-----

Art. 12

Art. 22

Art. 39

Art. 42

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

REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 112138 de fecha 22 de enero de 2024 dictada por
la Direccion de Marcas de la solicitud de registro de la marca “YEASTURE Y
ETIQUETA®, clase 31, Acta N* 103408/2022, solicitada a nombre de por FABIO BOR

JUUTN S e e emmn e mn s e s s e i s e e e A A S et S

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “YEASTURE Y ETIQUETA", clase 31,
Acta N* 103408/2022, solicitada a nombre de FABIO BOR JIUN SHU ---=r-rsssssassascess

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “YEASTURE Y
ETIQUETA", clase 31, Acta N* 103408/2022, solicitada a nombre de FABIO BOR JIUN

-------------------------------
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Resolucionn® ™ i / &

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 120198 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “ARTESANIA VIRGEN DE CAACUPE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 99026/2022
SOLICITADA POR CEYLA GRACIELA AVEIRG GOMEZ, --+-rsrsrsssrssarrensanrssasas.

. ’ X
Asuncion, L ] Ld

VISTA: La solicitud de registro de marca *ARTESANIA VIRGEN DE CAACUPE Y ETIQUETA".
Acta N° 99026/2022, clase 35, solicitada por CEYLA GRACIELA AVEIRO GOMEZ v --+--serrrerressrrsmemremrranes
RESULTA:

Que, en fecha 15 de noviembre de 2022 se presenta CEYLA GRACIELA AVEIRO GOMEZ y solicita el
registro de la marca “ARTESANIA VIRGEN DE CAACUPE Y ETIQUETA", para amparar servicios de la clase 35

Que, en fecha 20 de noviembre de 2024 ha sido emitido el Dictamen N* 120198 por la Direccion de
Marcas, favorable a la concesion de la referida solicitud de marca, === rrrermrerrsrrrr s s e ene s

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia admimstrativa el expediente de sohcitud de registro de la marca
"ARTESANIA VIRGEN DE CAACUPE Y ETIQUETA", Acta N* 99026/2022, clasE 35, solicitada por CEYLA
GRACIELA AVEIRO GOMEZ, con Dictamen de |a Direccion de Marcas N® 120198 de fecha 20 de noviembre
de 2024, favorable a la emision de la respectiva Resolucion de Concesionm, -« oo

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley’ a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitud de marca, no sdlo
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 regulatona, velando siempre por el interés general,

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 129498, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcania, 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 vilidos como el
derecho 3 CONSHTUIT LA ATTE, s==e=smsmsmmsssnsssmmemes s s s st ss s f s s s et e s s S me e mas s m s oo o s -

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interes del piblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andalisis de la solicitud en tramite 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 senhdo, esta Direccion General disiente con el criterio adoptado por el Director de
Marcas al realizar el cotejo marcano de la solicitud de registro. puesto que consideramos que la misma
incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas:
“art. 2 inc. a) “(..) aquellos signos que pueden inducir a engano o confusion respecto a fa procedencia de

los pnﬂ[;c'ms L e 1S ————

Que, la solicitud de registro analizada "ARTESANIA VIRGEN DE CAACUPE , conforme a lo exp
en el parrafo precedente, no puede ser objeto de apropiacion pues la expresion "Virgen de Caacdpé” hace
referencia a la advocacién mariana mas importante de Paraguay y es de dominio publico. Stu3gexclusive

\[

"]
! Articulo &%~ La Dhreccion de la Propledad Indoanal en interés ded pdblics, podel denegar el registro de'une ‘.!“
semejante @ otra registrada para ¢l mismo producto o senvicio, con notificacin al solicizante, ain mediando consenti
titular de la marea regisbrada, i Alsg Clang,
[Hreeiug
Vo Dier Gty
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Resolucidn N° [i. L 4

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N*® 120198 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “ARTESANIA VIRGEN DE CAACUPE Y ETIQUETA®, CLASE 35, EXPEDIENTE N° ﬁﬂ!ﬁﬂﬂﬂ
SOLICITADA POR CEYLA GRACIELA AVEIRD GOMEZ «=-«ecsemmen e

como marca podria generar un monopolio indebido sobre un simbolo de gran relevancia cultural y
religiosa, Podria inducir a error o confusion, haciendo creer que los productes provienen de una fuente
oficial o religiosa vinculada con la Virgen de Caacupé, cuando no es asi. En cuanto al pnmer vocablo
ARTESANIA, no crea un vinculo distintive porque es un término genérico de use comin, De todo esto, se
concluye, que la solicitud de registro carece de los requisitos esenciales para constituirse en marca.---------- -

Que, de todo esto. se concluye, que la solicitud de registro carece de los requisitos esenciales para
constituirse en marca. 51 bien la palabra analizada se encuentra constituida ademas por una etiqueta, la
misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni onginalidad, oo

Que, esta Direccion General considera que la denominacion *"ARTESANIA VIRGEN DE CAACUPE Y
ETIQUETA™ no ofrece ninglin elemento distintivo para el servicio ofrecido, careciendo de las caracteristicas
bésicas NeCesanas Pard COMVETTITSE @M MIATCA. -+ ==rsantssssnsnsssstnssimmasiiemamsare s e remesrsssrasssennssse sanssnosans

Que, en conclusion, electivamente 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 mencionamas anteriormente se
halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2* incs, a) de la Ley N* 1294/98 de
Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste ¢l
DT TN T LT e o 0 e i . B e e e B

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrablidad de la sohicitud, ésta Direccion considera que no es viable su registro en esas condiciones
por lo que corresponde revocar el Dictamen N°® 120198 emitido por la Direccion de Marcas y disponer el
rechare o ol e e e e e

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

Art. 19 REVOCAR el Dictamen de Marcas N* 120198 de fecha 20 de noviembre de 2024
dictada por la Direccion de Marcas de la solicitud de registro de la marca
“ARTESANIA VIRGEN DE CAACUPE Y ETIQUETA”", clase 35, Acta N° 99026/2022,
solicitada a nombre de CEYLA GRACIELA AVEIRO GOMEZ. -----------sssmsssssseaannes

Art, 2¢ RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “ARTESANIA VIRGEN DE CAACUPE
Y ETIQUETA", clase 35 Acta N* 99026/2022, solicitada a nombre de CEYLA
GRACIELA AVEIRO GOMEZ.~+-s-s=sesrsrsistaasasssanmsmnmsssesss s sassssnsnssmen s aeeeracas

Art 32 ORDENAR el archivo de la sohicitud de registro de la marca “ARTESANIA VIRGEN
DE CAACUPE Y ETIQUETA", clase 35, Acta N® 99026/2022, solicitada a nombre de
CEYLA GRACIELA AVEIRD GOMEZ.

Art 42 NOTIFIQUESE por Cédula,-<------=rrrassamsmecienmne s




DIRECCION MACIOMAL DE

4% PROPIEDAD Q’} GOBIERNO i - PARAGUAL
; INTELECTUAI PARAGUAY REKUAI

Resolucion N® Q i J F

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 223 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PANERA
ROSA "':" E"I'IQUET.A.' CLASE 30, EXPEDIENTE N® 82527/2021, SC-I,.[CITADA POR PINK HELEN BRAND
B L i e e e

Asuncion,
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de PINK HELEN
BRAND SL. contra la Resolucion N* 223 de fecha 18 de enero de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y;-

RESULTA:

Que, en fecha 24 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de PINK HELEN BRAND
SL. e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N 223 de fecha I8 de enero de 2024,
dictadi por la Direociin de MITTas. «---s-csssetermrrrrs iy it s e

Que, en fecha 07 de mayo de 2024 fue dictada la prr:-w:iem:m que concedid el recurso de apelacion
IT‘ITE"I'FI'I.IESTG B

Que, en fecha 11 de junio de 2024, el representante convencional de PINK HELEN BRAND SL. expreso
agravios. Esta Direccion tiene por contestada la Expresmn de agrawns ;, llama autos para resolver en fecha
1% de febirero die 2025, - csmmemmsssssc s cssmnnsnn s s s s e T

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(..) Que, habiéndose realizado la biisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca LA PANERA, registrada con el
ntimera 429885 en fecha 29 de septiembre de 2016 a favor de LAS PALMERAS 5.A.; Comentario: Que, ambas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrén tener coexistencia pacffica en una misma
clase sin crear riesgo de confusion enire los consumidores; ademds la marca solicitada se reproduce
integramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley N® 1294/98 de
Marcas, no ha ,fug;ra e [ [ o « Ml S PETRRREEPPES S LSS

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: 7.} La
marea cuyo antecedente a criterio de la Directora de marcas causa confusion con la marca solicitada por mi
mandante es sin duda una marca descriptiva../., La Direccidn deberia haber considerado la naturaleza
descriptiva de Panera Rosa y Panera evaluando debilidad como marcas en el analisis de confusidn y
posibilidad de imitacion fraudulenta../.. Resulta sumamente claro que LA PANERA es una denaminacion
que describe al producto de la clase../. LA PANERA ROSA es una palabra original que no tiene una
significacion propia v analizando los planos gramatical, visual y fonético, surge a todas luces que la marca es
perfectamente registrable pues cumple con las requisitos bisicos que hacen factible un registro,-«--------

Contintia el apelante: “en fecha 11 de junio de 2024, la firma ACACIA PLANT 5 A. y fa firma PINK
HELEN BRAND SL. celebraron un contrato mediante el cual fa primera transfiere en su totalidad todos fos
derechos de propiedad de la marca LA PANERA (correspondientes a las clases 29, 30 y 43 registradas bajo
los N°s 428.639: 429.885: 428.639)../_. El hecho nuevo en cuestion guarda directa refacion con el thema
decidendum de estos autos, y su alegacion resulta procedente en esta etapa procesal, dado que el contrato
mencionado fire celebrado con posterioridad a la fecha de la expresion de agravios../.. De ésta manera, Ia
marca PANERA adquirida por PINK HELEN BRAND 5L le confiere el derecho a registrar u FTemsnin
como LA PANERA ROSA sin que esto afecte derechos de terceros, dado que ambos signos ?
misma raiz y estin destinados a los mismes productos o servicios en las clases 29, 30 y 43, -

rat R RLART A
reticen! naecing
ptud laduizly
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Resolucién N* {./ i J ‘J

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 223 DE FECHA 18 DE ENEROQ DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LA PANERA
ROSA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N® B25Z7/2022. SOLICITADA POR PINK HELEN BRAND
gL - e e S A S i

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
II'IIETPH[‘EKL'I-. ........................................................................................................................

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, esta Direccién considera que no puede ser
pasado por alto el hecho de que la firma PINK HELEN BRAND SL.. es titular tanto de la marca base de
rechazo como de o Marcs soliCRaaR, «owrosmsmimmsm e e it i venssios anmmreas it s S e R

Que, dicho esto, nos resulta logico suponer que ambas denominaciones LA PANERA
(marca antecedente, base del rechazo) y LA PANERA ROSA'Y ETIQUETA (solicitud en cuestion) pertenecen
al mismo titular, y que s 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 demés concordantes de la Ley N® 1294/98 de Marcas,
corresponde revocar la resolucion recurmida, <«

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

Art. 12 REVOCAR la Resolunion N 223 de fecha |18 de enero de 2024 dictada por la Direcciéin de
8 T et . e L

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “LA
PANERA ROSA Y ETIQUETA", clase 30, Acta N® 82527/2022, solicitada a nombre de PINK

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 877 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE A LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE MARCA "LA PANERA ROSA Y E'I'IQUETA" CLASE 35. EXPEDIENTE N® B2520/2022,
SOLICITADA POR PINK HELEN BRAND 5L.----

Asuncitn, K s

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de PINK HELEN
BRAND SL. contra la resolucién N® 877 de fecha 01 de noviembre de 2023, dictada por la Direcciéon de
Asuntos Marcarios LILEIOSOS, §--=--=---====nsme e s s s s s na o e s

RESULTA:

Quie, en fecha 13 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de PINK HELEN
BRAND SL. a interponer recurso de apelacion contra la Resolucion N® 877 de fecha 01 de noviembre de
2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LiiIosos, ---r-ssmsesme oo ccccceccccccnnnn

Que, en fecha 13 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedio el recurso
mtemuﬁtﬂ1 .......... B N N R R e e e R m S e e R AESEESSESEEEEIEEEEEEEIETEEEEEEE

Que, en fecha 20 de junio de 2024, el representante convencional de PINK HELEN BRAND SL.
expreso agravios el apelante. En fecha 11 de febrero de 2025, fue acusada la rebeldia de la adversa, por no
contestar el traslado de la expresion de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que
dejo de usar y se llamd autos para resolver en fecha 27 de febrero de 2025« ccermrmrssssmmmmmmnasaneee oo

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida considera: *(..) Haciendo un estudio exhaustivo de Ia controversia de
autos gue nos ocupa, se constata que la marea solicitada LA PANERA ROSA Y ETIQUETA se trata de una
denominacién muy similar con la va registrada marca PANERO ARTESANOS DEL SABOR, en clases iguales
v tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean mas nigurosos.../.. Podemos notar que las
denominaciones son similares, idecldgica, visual y fonéticamente, lo que podria causar confusion en el
mercado../.. S bien tiene importancia el anilisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente
importa es su vision de conjunto../.. En razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y el
oponente, el publico consumidor puede verse inducido a eror, y causar una confusion entre las
mismas.../.. Tanto LA PANERA ROSA como PANERO ARTESANOS DEL SABOR estin relacionados con la
prestacién de servicios de alimentacion../. De conformidad a la Ley N* 1294/98 de Marcas y el
ordenamiento furidico marcario vigente, ésta Direccién concluye que la {:pr:rsmr.ln preseﬂtada debe ser
dHIEEdEPFECEdEﬂﬂ' R e B 8 8 e e o

Que, el representante de la firma oponente, PINK HELEN BRAND SL., presenta su escrito de
expresion de agravios, manifestando entre otras cuestiones *(...) La marca cuyo antecedente a criterio de la
Directora de marcas causa confusion con la marca solicitada por mi mandante es sin duda una marca
descriptiva../.. La Direccion deberfa haber considerado la naturaleza descriptiva de Panera Rosa y Panera
evaluando debilidad como marcas en el anilisis de confusién y posibilidad de imitacién fraudulenta../...
Resulta sumamente claro que LA PANERA es una denominacion que describe al producto de la clase../.. LA
PANERA ROSA es una palabra original que no tiene una significacién propia y analizando los planos
gramatical, visual y fonético, surge a todas luces que la marca es perfectamente registrable pues ¢ Xa:
los requisitos bisicos que hacen factible un registro.../.. Analizando el cotejo comparative de afnbas marca
se deduce que ambas no poseen la misma estructura gramatical.. puesto que la marea antecedg
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 877 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE A LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE MARCA “LA PANERA ROSA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 82520/2022,
SOLICITADA POR PINK HELEN BRAND SL. -

letras compuestas de 10 silabas (PA-NE-R-O, AR-TE-SA-NOS, DEL SA-BOR) y la solicitada por mi mandante
pasee |2 letras compuestas de 6 silabas { LA- PA-NE-RA RO-5A).. 5i existe en el caso de autos una marca
que es notoriamente conocida, ésta es LA PANERA ROSA../.. Es la marca de una impartante cadena de
restaurantes con presencii en diferentes paises entre ellos: Argentina, Esparfa, Uruguay, Chile y
recientemente Paraguay./.. Cabe resaltar” que mi representada es legitima creadora de la denominacion
LA PANERA ROSA y no cabe duda que tiene las mejores intenciones, no desea dafiar a terceros../.. PINK
HELEN BRAND SL. ha adquirido en fecha 11 de junio de 2024 las marcas LA PANERA en las clases 29, 30 y 43
conforme el contrato privado../.. En base a los fundamentos ex’pt.rf-sms dicte resoliicién revocando en
fodas sus partes 1a Resoluctiin N B77/2023 - <« -me e e oo s

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto contra la Resolucion N® 877 de fecha 01 de noviembre de 2023 «eeesesssam e

Que, uno de los criterios al analizar la posibilidad de confusion marcaria es evaluar a los signos en su
canjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la
vision en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion
RETVETE 1] I oo e e e . S e i o e e o & i

Que, en ese orden de ideas. 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 “LA PANERA ROSA Y ETIQUETA vs, PANERO ARTESANOS
DEL SABOR", no suenan igual ni comparten una estructura fonética dominante. "Panera’ y "Panero” tienen
raices comunes ("pan”), pero terminaciones distintas y significados diferentes. No existe una relacién
conceptual directa ni intencitn aparente de confusion. No se desprende necesariamente que generarin
confusién en el piblico consumidor, dado que, en su totalidad, producen una impresion tanto fonética
como visual marcadamente distinta. La divergencia entre ambas resulta evidente a una simple
BT i sy e e S L S S s B

LA PANERA ROSA Y ETIQUETA YETIQUETA (marca solicitada), v
PANERO ARTESANOS DEL SABOR (marca base de oposicion)

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusian de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “Ef mero hecho de utilizar el dinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en comjunto con otros efementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles. ™ En este caso, vemos que el hecho de compartir un vocable -pan- no es elemento suficiente
para inclinar la balanza a favor de la oposicion planteada, mas adn teniendo en cuenta los demis elementos
analizados en conjunto en la presente resolucion. --== s rrrem s

Que, resulta pertinente sefalar, que tal y como lo menciona la firma solicitante, PINK HELEN BRAND
SL. ha adquirido en su totalidad todos los derechos de propiedad de la marca LA PANERA,
correspondientes a las clases 29, 30 y 43 registradas bajo los N*s 428.639; 429.885; 428.639 y cuya cges i
con la marca oponente- PANERD ARTESANOS DEL SABOR- no ha suscitado confusitn
principalmente con la denominacién PANERA, que es propiedad de PINK HELEN BRAND

' Sénchez Herrero, Andrés, “Corflsiin de Marcas® Edirorial La Ley. Asuncide. 2003
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 877 DE FECHA 01 DE NOVIEMERE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE A LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE MARCA *“LA PANERA ROSA Y EﬂQUETA' CLASE 35, EXPEDIENTE N® 82520/2022,
SOLICITADA POR PINK HELEN BRAND SL.

sentido, mal podria el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el
cllal }ra ED‘E‘K!HtEI‘I prﬂiamenter -------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, debido a las notorias diferencias ortogrificas y conceptuales entre las marcas en cuestion, se
produce una fuerte distincion fonética. Al pronunciarlas una tras otra, la impresion auditiva generada por
ambas es considerablemente diferente. En resumen, ambas marcas contienen fuertes elementos de fantasia
que las hacen oniginales y distintivas entre si en todos los aspectos de comparaciin.===-=sr=sssrereresrrreeanens

Que, desechando el andlisis fonético-gramatical, queda pendiente dinmir 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, compuesta de la
denominacion pretendida dentro de un circulo de color rosa con una tipografia caracteristica en color
blanco, en cuanto a la opoenente la misma consta de la denominacion registrada en color blaco y rodeado
de un par de hojas de trigo dentro de un cuadrado de color marron claro. Siendo asl, mayores las
diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente Cotejoi------smsssmrmessimmmmnann..

Marca Solicitada Marca Registrada

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca
solicitada “LA PANERA ROSA Y ETIQUETA" no causaria riesgo de confusion o de asociacion con la marca
oponente "PANERO ARTESANOS DEL SABOR", asi como tampoco menoscabar los derechos de la firma
oponente, por lo que correspande revocar la resolucion recurrida.- --«----«----cessresmsmm

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° B77 de fecha 01 de noviembre de 2023, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItiEIosos,-«««--se st

Art, 22 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de marca "LA PANERA

ROSA Y ETIQUETA", Acta N° 82520/2022, clase 35, preaentada por PINK HELEN BRAND
o (R PP PR - - .

M 3' NmeUESE Pﬂr Eédu]a_ ................................................. L i, ety Bl bl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 878 DE FECHA 01 DE NOVIEMERE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE A LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE MARCA -“LA PANERA ROSA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 82533/2022,
SOLICITADA POR PINK HELEN BRAND SL.

Asuncion, U U

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de PINK HELEN
BRAND SL. contra la resolucién N® 878 de fecha 01 de noviembre de 2023, dictada por la Direccion de
ASUNOS Marcarios LIZIOS0s, Jir----wsssssmmmmmmmtnmrm oottt s s

RESULTA:

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de PINK HELEN
BRAND SL. a interponer recurso de apelacion contra la Resolucion N° 878 de fecha 01 de noviembre de
2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios LIgiosos.-------ssmroseemsssmmmsssnnssmmoss oo

Que, en fecha 13 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso interpuesto

Que, en fecha 20 de junio de 2024, el representante convencional de PINK HELEN BRAND SL.
expresd agravios el apelante. En fecha 11 de febrero de 2025, fue acusada la rebeldia de la adversa, por no
contestar el traslado de la expresion de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que
dejé de usar y se llamé autos para resolver en fecha 27 de febrero de 2025.------romcsesmsssssansmmnmrmmnsisas e

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) Haciendo un estudio exhaustivo de la controversia de
autos que nas ocupa, se constata que la marca solicitada LA PANERA ROSA Y ETIQUETA se trata de una
denominacién muy similar con la ya registrada marca PANERO BAKE BAR (SLOGAN), en clases iguales y
tales hechas hacen que los criterios para su admisibilidad sean mas rigurosos../.. Podemas notar que las
denominaciones son similares, ideoldgica, visual y fonéticamente, lo que podria causar confusion en e
mercado..,.. 5i bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente
imparta es su vision de conjunto../.. En razén de Jas identidades existentes enire la marca solicitada y el
oponente, el publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusion entre las
mismas.../.. Tanto LA PANERA ROSA como PANERO BAKE BAR (SLOGAN) estin relacionados con [a
prestacién de servicios de alimentacidn._./. De conformidad a la Ley N* 1294/98 de Marcas y el
ordenamiento juridico marcario vigente, ésta Direccién concluye que la oposicion presentada debe ser
dﬁ;amdapmfedgnj‘f' -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, el representante de la firma oponente, PINK HELEN BRAND 5L, presenta su escrito de
expresion de agravios, manifestando entre oftras cuestiones *(...) La marca cuyo antecedente a criterio de la
Directora de marcas causa confusion con la marca solicitada por mi mandante es sin duda una marca
descriptiva../.. La Direccién deberia haber considerado la naturaleza descriptiva de Panera Rosa y Panera
evaluando debilidad como marcas en el analisis de confusion y posibilidad de imitacién fraudulenta.../.
Resulta sumamente claro que LA PANERA es una denominacion que describe al producto de la clase.../.. LA
PANERA ROSA es una palabra original que no tiene una significacion propia y analizando los planos
gramatical, visual y fonétice, surge a todas luces que la marca es perfectamente registrable pues cumple n:;ﬁ
los requisitas basicos que hacen factible un registro.../.. Analizando el cotejo comparativo de armbay marcas
se deduce que ambas no poseen la misma estructura gramatical.. puesto que la marca antecederite £ j,r’x
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ResoluciénN*_ |, 4
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 878 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE A LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE MARCA “LA PANERA ROSA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N* 82533/2022,
SOLICITADA POR PINK HELEN BRAND SL.

letras compuestas de 10 silabas (PA-NE-R-O, AR-TE-SA-NOS, DEL SA-BOR) ¥ la solicitada por mi mandante
posee 12 letras compuestas de 6 silabas { LA- PA-NE-RA RO-5A)... Si existe en el caso de autos una marca
que es notoramente conocidi, €sta es LA PANERA ROSA../.. Es la marca de una importante cadena de
restauranies con presencia en diferentes paises entre ellos: Argentina, Esparia, Uruguay, Chile 4
recientemente Paraguay.../.. Cabe resaltar” que mi representada es legitima creadora de la denominacion
LA PANERA ROSA y no cabe duda que tiene las mejores intenciones, no desea dafiar a terceros.../.. PFINK
HELEN BRAND SL. ha adquirido en fecha Il de junio de 2024 las marcas LA PANERA en las clases 29, 30 y 43
conforme el contrato privado../.. En base a los fundamentos expuestos, dicte resolucion revocando en
todas sus partes 13 Resolucion N® 8782023 -+ wraesessnsss st et a st et ee s

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto contra la Resolucion N* 878 de fecha 01 de noviembre de 2023 «ssssseiomm s s ciea e

Que, uno de los criterios al analizar la posibilidad de confusion marcaria es evaluar a los signos en su
conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado gue arroje la
vision en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion
o ==

Que, en ese orden de ideas, 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
mendiana claridad que, las marcas en pugna “LA PANERA ROSA Y ETIQUETA vs. PANERO BAKE BAR®, no
suenan igual ni comparten una estructura fonética dominante, *Panera® y "Panero” tienen rajces comunes
("pan’), pero terminaciones distintas y significados diferentes. No existe una relacién conceptual directa ni
Intencién aparente de confusion, No se desprende necesariamente que generaran confusion en el piblico
consumidor, dado que, en su totalidad, producen una impresién tanto fonética como visual marcadamente
distinta. La divergencia entre ambas resulta evidente a una simple obServacion:--=---—---=srsesrsassrsssreamemras

LA PANERA ROSA Y ETIQUETA Y ETIQUETA (marca solicitada), y
PANERO BAKE BAR (SLOGAN) (marca base de oposicion)

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusidn de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utihzar el dinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en ofra marca, No necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.™ En este caso, vemos que el hecho de compartir un vocablo -pan- no es elemento suficiente
para inclinar la balanza a favor de la oposicion planteada, mas atn teniendo en cuenta los demis elementos
analizados en conjunto en la presente resolUCION. ««-=srer-sms s

Que, resulta pertinente sefalar, que tal y como lo menciona la firma solicitante, PINK HELEN BRAND
SL. ha adquirido en su totalidad todos los derechos de propiedad de la marca LA PANERA,
correspondientes a las clases 29, 30 y 43 registradas bajo los N°s 428.639; 429.885; 428.639 ¥ cuya coexs
con la marca oponente- PANERO ARTESANOS DEL SABOR- no ha suscitado confusion
principalmente con la denominacion PANERA, que es propiedad de PINK HELEN BRAN

"Sinchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Maras® Editorial Ls Ley, Asunciéin 2003, V
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 878 DE FECHA 01 DE NOVIEMERE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE A LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE MARCA “LA PANERA ROSA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° B82533/2022,
SOLICITADA POR PINK HELEN BRAND 5L. = e

sentido, mal podria el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el
cual ya coexisten pr._w.rigmgn[f_-------------u‘.--.....-1-----------_._______.....-“u. i e S e 8 A S e

Que, debido a las notorias diferencias ortograficas y conceptuales entre las marcas en cuestion, se
produce una fuerte distincidn fonética, Al pronunciarlas una tras otra, la impresion auditiva generada por
ambas es considerablemente diferente. En resumen, ambas marcas contienen fuertes elementos de fantasia
que las hacen originales y distintivas entre si en todos los aspectos de comparaciin,----------=r-seeessssesesnn

Que, desechando el andlisis fonético-gramatical, queda pendiente dinmir 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, compuesta de |a
denominacion pretendida dentro de un circulo de color rosa con una tipografia caracteristica en color
blanco, en cuanto a la opoenente la misma consta de la denominacion registrada en color negro y rodeado
de un par de hojas de trigo dentro de un cuadrado de color blanco con el slogan en debajo de la marca.
Siendo asi, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo--------

Marca Solicitada Marca Registrada

PANERO
PANERA g

BOLA

BAAE RRE

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca
solicitada LA PANERA ROSA Y ETIQUETA" no causaria riesgo de confusion o de asociacion con la marca
oponente "PANERO BAKE BAR (SLOGAN)". asi como tampoco menoscabar los derechos de la firma

oponente, por lo que corresponde revocar la resolucion a1 1 T T e
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® B78 de fecha 01 de noviembre de 2023, dictada put‘ la
Direccifn de Asuntos Marcarios Litiglosos,--ss-sssssresrmmrsssocmerssmeamsmmasmmnmamnano o snssses

Art. 2¢ DISPONER la prosecucitn de tramites de la solicitud de registro de marca ‘LA PANERA

ROSA Y ETIQUETA", Acta N° 82533/2022, clase 43, presentada por Pwk{l BRAND
e OO USRI T s

Art. 3° HUI'IF'[QUEEEpurcédul.a.------————————------—————-*~----------------------r,-_:'f--\-f-t-;.{ -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2192 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"E-COOPEX Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N°® 110032/2021, SOLICITADO POR COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE AHORRO Y CREDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSE LTDA.. ~=sssrassmmemsssnes

Asunciin,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE AHORRO Y CREDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSE LTDA. contra la
Resolucion N* 2192 de fecha 28 de diciembre de 2022, dictada por la Direccion de Marcas, y; ««««--===sr=sses

RESULTA:

Que, en fecha 01 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE AHORRO ¥ CREDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSE LTDA.. e interpone
recurso de apelacion contra la Resolucidn N° 2192 de fecha 28 de diciembre de 2022, dictada por la
DHrECCION Tl MAFEEE, =oe e e s smm e e e s s a s h o B e e S Laasa s s R

Que, por proveido de fecha 21 de julio de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 22 de agosto de 2023. Y por providencia de fecha 25 de septiembre de 2023
esta Direccion llama AUtos para ResolVer, --——cmmmnnnnmmssassss st dsss st ssssanananaanes

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(...) Que, habiéndose realizado /2 blisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marea "ECOPEX”, registrada con el N*
457360 en fecha 24 de abril de 2018 a favor de INDELQUI 5.A. Comentario: Que ambas denominaciones son
casi idénticas, muy semefantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo
de confusidn entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo
[T ¥ | e

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: 7.} Es
necesario realizar un cotefo de las mismas, siempre desde una vision de confunto../.. En el caso particular,
entendemos que el Aquo, no ha tomado a los elementos confrontados como conjuntos, limitindose a
determinar los elementos confrontados como conjuntos, limitindose a determinar los elementos comunes
de los mismos../.. Asf bien respecto a las denominaciones éstas tienen en comin algunas de las letras
tambicén es cierto que la marca solicitada E-COOPEX ha incorporado a la denominacién otros elementos
que forman un conjunto tinico e indisoluble, que alejan toda posibilidad de confusion.../.. La marca que mi
mandante ha solicitado es una marca mixta, es decir, que esti también ademis del elemento nominal, por
un elemento figurative que le aporta fuerza disyuntiva a la marca solicitada, en razdn de los elementos
caracteristicos que la componen../.. i bien ambas marcas se encuentran en la clase 09, la marca ECOPEX es
una marca utilizada en su pais de origen (Argentina).../.. La marca solicitada por mi mandante es una marca
con la cual mi representada pretende distinguir en el mercado de las cooperativas una aplicacién moévil
para que sus clientes puedan realizar consultas y transacciones../.. Stendo los productos totalmente
diferentes deviene naturalmente que también los rubros comerciales de ambas firmas son totalmente
diferentes../.. El rubro principal de la firma INDELQUI S.A.es la fabricacidn de electpgdoméstheos,
equipamiento eléctrico y electrénica../.. Por todo lo expuesto, a la Sefiora Directora peticipno revoca la
Resolucicn N® 2192020082 = - cccmaecsamsassnsssmrmmsanmmrn s mr s s sen s s s st s s s nasamnaararesnregmaneeee b gt gl cnsanan fun

|I.'_ LA
Mitecinra
¢ Gk

L
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2192 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"E-COOPEX Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 110032/2021, SOLICITADO POR COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE AHORRO Y -:REDrm CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSE LTDA..

Que, cunespnnde a esta :1epenclenma administrativa resolver sobre la prm edencia o no del recurso
1|-:[Erp|_[ﬂtﬂ B e o B O 0 0 0 e o e B 0 - e e B

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 grifico y
fonético, asi como del aspecto idealogico o conteptial, ——---==r-s=sssrasmsmmsiiiissanene e nrmsasass s sassasss e

Que, en ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo *ECOPEX" y la
solicitud de registro de la marca “E-COOPEX y Etiqueta”, se evidencia que se reproduce en 6 de las 6 letras
correspondientes a la marca registrada, siendo ellas las mismas letras y en idéntica secuencia,
configurandose asi la confusion visual y ortografica. En ese sentido, tenemos que “E-COOPEX” es idéntica a
la base de rechazo "ECOPEX", diferenciandose simplemente la solicitante por la inclusion de otra letra “0”
En la siguiente comparacién se puede corroborar la similitud grafica y fonética entre las marcas en pugna:--

EM}-’ Etiqueta (solicitada), y
(base de rechazo)

Que, de las semejanzas ortogrificas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas es muy
similar y podrian causar confusion en el pablico consumidor. -t

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 09. La marca solicitante, “E-COOPEX Y ETIQUETA", solicitada para “Plataformas de
software, grabado o descargable, aplicaciones informiticas descargables.” y la marca base del rechazo,
“ECOPEX" se encuentra registrada para “fodos los productos de Ja clase 097 Por lo tanto, al abarcar la marca
registrada fa totalidad de los productos de la clase 09, la solicitud E-COOPEX incluye especiﬁ:ameme los
productos registrados por la marca base de rechazo ECOPEX -----+---+vsssstaisissssssssasiaresssssrsessssssnnsnsas

Que, en ese orden de ideas, la confusion ideoldgica resultaria incuestionable pues, tanto el titular de
la marca registrada INDELQUI S.A., como la solicitante COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO ¥
CREDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSE LTDA., comercializarin productos relacionados, Por
consiguiente, estando el consumidor en un local comercial donde se exhiban los productos de ambas
firmas, caeria en la conclusion de que los articulos ofertados podrian poseer el mismo origen empresarial;
es decir, existe una muy alta probabilidad de que se produzca la confusion en el piblico consumidor.--------

Que, si bien la solicimante se encuentra constituida ademds por una etiqueta, la misma deviene
irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada y sobre todo, por encontrarse en
ElﬂiE‘h ]denhcag -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas en pugna podrin coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y anilisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, vemos que el result
arroja la visién en conjunto demuestra que si existe posibilidad de confusion entre las marcas en
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2192 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“E-COOPEX Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N* 110032/2021, SOLICITADO POR COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE AHORRO Y CREDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSE LTDA.. -

ETIQUETA no podra coexistir con la marca base de rechazo ECOPEX, con la cual presenta mas semejanzas
que diferencias, maxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. ------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caricter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 6 y 2
inciso f) de la Ley N* 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas, --------------

Art. 12

Art. 22

Art. 32

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

CONFIRMAR la Resolucion N° 2192 de fecha 28 de diciembre de 2022 dictada por la
Direccion de Mamtas, e eese e mrmre s e s ms s s e s s s

DISPONER el archive de la solicitud de registro de la marca “E-COOPEX Y
ETIQUETA, clase 09, Acta N° 110032/2021, solicitada a nombre de COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE AHORRO Y CREDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSE

LTDA, ccssssrmsmarrsrrmmmmmmmmre e mmmc s s nt s s s nn ) ‘Hﬁrﬁ“""““""""_“"
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 2193 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“E-COOPEX Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N® 110036/2021, SOLICITADO POR COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE AHORRO Y CHEFJT[‘B CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSE LTDA.-

Asuncion, A L

o=

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE AHORRO Y CREDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSE LTDA. contra la
Resolucion N* 2193 de fecha 28 de diciembre de 2022, dictada por la Direccion de Marcas, y; ----------sasemseees

RESULTA:

Que, en fecha 01 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE AHORRO Y CREDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSE LTDA.. e interpone
recurso de ape]al:mn contra la Resolucion N* 2193 de fecha 28 de diciembre de 2022, dictada pur la
Direccion de Marcas. - e e e o o ot i L oo i e i e o e e S A S e e e

Que, por proveido de fecha 21 de julio de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 22 de agosto de 2023. Y por prnwdencm de fecha 25 de 5eptlembre de 2023
esta Direccidon llama Autos para Resolver, - —esesmscemeoccicmmssssssiimmarernassrrmessssasyrasisnss s sonneneas

CONSIDERANDO:

Que. la Resolucién recurrida considera “(...) Que, habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “ECOPEX™, registrada con el N*
457160 en focha 24 de abnl de 2018 a favor de INDELQUI 8.A. Comentano: Que ambas denominaciones son
casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo
de confusién entre los consumidares, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo
Srﬂf!fitﬂﬂﬂ .........................................................................................................................

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: *(..) Es
necesario realizar un cotejo de las mismas, siempre desde una vision de conjunto.../.. En el caso particular,
entendemas que el Aquo, no ha tomado a los elementos confrontados como conjuntos, limitindose a
determinar los elementos confrontados como conjuntos, limitindose a determinar los elementos comunes
de los mismos../.. Asi bien respecto a las denominaciones éstas tienen en comiin algunas de las letras
también es cierto que la marca solicitada E-COOPEX ha incorporado a la denominacidn otros elementos
que forman un conjunto tinico e indisoluble, que alefan toda posibilidad de confusian....... La marca que mi
mandante ha solicitado es una marca mixta, es decir, que esta también ademas del elemento nominal, por
un elemento figurativa que le aporta fuerza disyuntiva a la marca solicitada, en razon de los elementos
caracterfsticos gue la componen.../.. Si bien ambas marcas se encueniran en la CLASE 42, la marca ECOPEX
es una marca utilizada en su pais de origen (Argentina)._./.. La marca solicitada por mi mandante es una
marca con la cual mi representada pretende distinguir en el mercado de las cooperativas una aplicacidn
mévil para que sus clientes puedan realizar consultas y transacciones../.. Stenda los productos totalmente
diferentes deviene naturalmente que también los rubros comerciales de ambas firmas son o
diferentes../.. El rubro principal de la firma INDELQUI SA.es la fabricacion de elect,
equipamiento eléctrico y electronica../.. Por todo lo expuesto, a la Sefiora Directora peticio
RESOIICEAR N 21T R OTT. ™ —ereremswererereeaes s samst bamrran b bamna mtmansn s s 0s Fors s a4 4t ia i mrin pcing b e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2193 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"E-COOPEX Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N* 110036/2021, SOLICITADO POR COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE AHORRO Y CREDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSE LTDA.

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuegtu._ e e e e - e R B - -

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 grafica y
fonético, asi como del aspecto ideologico o conceptual. - e

Que, en ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo "ECOPEX" y la
solicitud de registro de la marca “E-COOPEX y Etiqueta”, se evidencia que se reproduce en 6 de las 6 letras
correspondientes a la marca registrada, siendo ellas las mismas letras y en idéntica secuencia,
configurandose asi la confusion visual y ortografica. En ese sentido, tenemos que “E-COOPEX” es idéntica a
fa base de rechazo "ECOPEX", diferenciindose simplemente la solicitante por la inclusion de otra letra “0°
En la siguiente comparacién se puede corroborar la similitud grafica y fonética entre las marcas en pu gna:--

E-COOPEX y Etiqueta (solicitada), y
ECOPEX (base de rechazo)

Que, de las semejanzas ortogrificas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresién auditiva que generan ambas es muy
similar y podrian causar confusion en el pablico consumidor,-=«=-s«=ssm ot

En tal sentido, el comprador podria caer en confusion indirecta pues, las marcas analizadas no solo
presentan similitud ortografica y fonética, sino que podrian ser comercializadas en los mismos lugares. Es
decir, quien vea la marca solicitada "E-COOPEX". autométicamente la asociara con ls marca registrada
"ECOPEX", haciendo que el publico 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 si.
En tal sentido, el Dr. Martinez Medrano se refiere a la confusion indirecta, diciendo: “fgualmente existe
confusion cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre si, pero creo que la segunda marca
pertenece a la misma empresa que la primera (confusion indirecta ). "-----=s=s=rrrrsemmmmmmmmmmmmnmnacacas s

Que, si bien la solicitante se encuentra constituida ademds por una etiqueta, la misma deviene
irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada, «=«=eeeeeeesmmm oo

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas en pugna podran coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y anélisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, vemos que el resultado que
arroja la vision en conjunto demuestra que si existe posibilidad de confusién entre las marcas en pugna. En
conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca E-COOPEX
no podrd coexistir con la marca openente ECOPEX, con la cual presenta més semejanzas que diferencias,
maxime considerando la naturaleza de los productos y servicios por ambas comercializadas, ----------vevasses

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, ef criterio con que se rea
cofejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajefi
valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del publico consumidor. Es d i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 2193 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*E-COOPEX Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N* 110036/2021, SOLICITADO POR COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE AHORRO Y CREDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSE LTDA.

esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominacion pretendida por el solicitante la
asociara con la marca propiedad de la marca base de rechazo.-—--r=sreemrrmmmsessnsner st

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, confarme a lo dispuesto en los Articulos 6 y 2
inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas, ===

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

Art. 19 CONFIRMAR la Resolucion N® 2193 de fecha 28 de diciembre de 2022 dictada por la
Direccitn de Marcas, --ccossmmmmmmmmmnnrm s s s s e ss s e

Art. 22 DISPONER ¢l archivo de la solicitud de registro de la marca "E-COOPEX Y
ETIQUETA, clase 42, Acta N° 110036/2021, solicitada a nombre de COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE AHORRO Y CREDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSE
RN, oot ot 6 e e i S S S ssase
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1114 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOLA! Y
ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N*1856978, A NOMBRE DE HOLA, 5.L.-- e

Asuncion, 0 § ABL 2025

VISTO: ¢l recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional HOLA, S.L., contra la
Resolucion N* 1114 de fecha 12 de Julio de 2023, dictada por la Direccion de Marcas, yi---s-r=s=srmrmmssmmmmmeees

RESULTA:

Que, en fecha 17 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de HOLA, S.L. e interpone
Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1114 de fecha 12 de julio de 2023 dictada por la
[T T oa T a1 e e b ettty

Que, en fecha 15 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
in[q-rpue_gtﬂ_----..-.----...--u..-....111""---..---------...u...uu.....--..-..-.-----...-.-..-................,.,,_______......_

Que, en fecha 27 de febrero de 2024 el representante convencional de HOLA, S.L. expresd agravios.
Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 4
11 7.7, WSS STUEPUPEIISERUEU S PRRSEESSE S L

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: ..} Que habiéndose realizado la buisqueda de
antecedentes de la citada marca se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente
2018-189894] "OLA" clase 38, registrada con el niimero 508146 Titular Orange (FR).. Expediente 2018-1895943
“OLA" clase 38, registrada con el niimero 508147 Titular Orange (FR)..Por lo que de conformidad al articulo
6° de Ja Ley 1294/98 de marcas, no ha lugar a lo solicitado (). -+--------smrmrmsmrsmsmsssnnnmmmennonoonnn oo

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (.} En primer lugar, mi titular
HOLA, S.L. es una empresa reconocida a mivel mundial (HOLA! Y ETIQUETA es una revista semanal
espafiola especializada en noticias de celebnidades publicada en Madrid, Espana y en otros quince paises.
La revista jHOLA! ¥ ETIQUETA se lanza en 1944 en Espaia. Gracias a su emblemdtica cobertura de los
grandes acontecimientos y entrevistas a los personajes mis relevantes y miembros de fa realiza, se ha
ganado una reputacion sin igual en el mundo. En Ja actualidad ;HOLA! ¥ ETIQUETA en Espana tiene una
difusion de 470 000 ejemplares (segtin datos de la Oficina de Justificacion de la Difusidn)..Que, en
definitiva, el Director de Marcas no ha analizado los suficiente el expediente de la solicitud de registro de la
marca ghala; y etigueta Acta Nro 56978/2018 al emitir la Resolucion impugnada, ya que ha obviado
elementos indispensables que hacen a este expediente y al derecho que le corresponde a mi representada

-
I:'}_ ___________________________________________________________________________________________________________________________________
3

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

'“-“:EFPLu:_plq;‘nl.-.....-----._.__.._.........".--------------------.-.-.-....r.r--------------.--.---a_-u----------------.--------------------u-
TN

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N* 1294/98, las marcas son sign e sipvenvpaza-distinguir

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia i islacion mardaria, chertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la horede congiden
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1114 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HOLA! Y
ETIGUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N°1856978, A NOMBRE DE HOLA, S.L. - :

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derechn a CONSLUIT LNA MANCA.--+vvwmsrmn s st e ittt e i d e ea s bttt s cmmemre s e mrnasns

Que, en primer lugar, al iniciar el andlisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo
sea realizado desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anélisis desde la optica de los eventuales
consumidores. Analizando el campo ortogrifico de las marcas en pugna, podemos apreciar notables

diferencias entre las mismas, tal como se puede notar en el sipuiente COMPATALIVO---=srmms e iaieas -
MARCA SOLICITADA MARCA BASE DE MARCA BASE DE
RECHAZO RECHAZO

(HOLA!Y ETIQUETA | OLA (Registro N2 508.146) | OLA (Registro N¢ 508.147)

Que, del cotejo de las denominaciones en su conjunto se verifica, a simple vista, la diferencia
existente entre las mismas ya que existen elementos diferentes entre si, que le otorgan suficiente
distintividad y que, si bien se comparten tres vocales, son homonimas homofonas, es decir, tienen el mismo
sonido pero significados diferentes. Seguidamente el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE
MARCAS se refiere al “Andlisis del conjunto, Partes relevantes. Partes iniciales™y expresa: “En lo gue hace a
la conformacién de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a fas partes iniciales de
las mismas, a sus radicales. por ser generalmente las partes que mis ficilmente retiene el consumidor, %------

Que, mientras la marca base de rechazo es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con
una etiqueta diferenciadora que contiene un fondo rojo y la denominacion contiene signos de exclamacion
(it). con una tipografia especial, la cual en conjunto deja una impresion diferente, aportando este elemento
cierta distintividad 8 la marca. - eeme e e

MARCA SOLICITADA MARCA BASE DE RECHAZO MARCA BASE DE RECHAZO
OLA (DENOMINATIVO) OLA (DENOMINATIVO)

Que, resulta importante destacar que la denominacién cuyo registro se solicita “HOLA! ¥
ETIQUETA", constituye & su vez la razon social de la firma solicitante, HOLA, S.L.; es decir, que la marca
solicitada se identifica con la razén social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se senala que la
ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos 7
adquiere desde su primer uso piblico. En ese sentido, estando incluida la solicit
el mismo nembre comercial de la firma solicitante, no podria existir mala fe :
solicita el registro de marca de su propio nombre comercial, e T TR

*DERECHD DE MARCAS” — |orge Otimessl % Ed_ CARA, Alseledo Peerar, 2007
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1114 DE FEEI-L& 12 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HOLA! Y
ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N"1856978, A NOMBRE DE HOLA, 5.L.------sssosssssemmmmmmannnnsnnaansaans

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemaos dejar de manifestar que el
titular solicitante actual ya cuenta con el registro de la marca “HOLA! TV ¥ ETIQUETA", clase 38, Registro
N®590.70%; JHOLA! TV Y ETIQUETA", clase 38, Registro N*401.605; “JHOLA! TV, clase 38, Registro N2 425,391,
Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominacion
similar, por lo que la solicitud en curso, senaillamente, pretende la pmt-:-cunn de otra version de una marca
que ya le PEI'tE'ﬂE‘CE‘ e et A . e e e e e e .  m———

Que. en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion General considera que la marca solicitada es un
signo con caracteristicas propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro de
las prohibiciones establecidas en el Art. 2* de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto,

corresponde revocar |a resolucion recurrida.---sssssommeee s
PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 10 REVOCAR la Resolucion N° 1114 de fecha 12 de |u|11:| de 2023, dictada por la Direccion de
L I T | e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° UISDEFECHAH DE]UI.IGDEIGZ!, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HOLA! Y
ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N*1856982, A NOMBRE DE HOLA, 5.L.--

Asuncion, ) 8 ABR 1025

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional HOLA, S.L., contra la
Resolucian N® 1115 de fecha 12 de julio de 2023, dictada por la Direccidn de Marcas, yieeseossemmemmseersemeeanaoaos

RESULTA:

Que, en fecha 17 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de HOLA, 8.L. e interpone
Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1115 de fecha 12 de julio de 2023, dictada por la
DHEECCIATL 5 DIATE RS, »oe s s mrs e s s o s e s s m e o E B e e S B e s oo d S S S Rk

Que, en fecha 15 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
II'I'[E‘i'pUEStL‘I B - e S B S e s e i i 50 1000 Dt e S S R el

Que, en fecha 27 de febrero de 2024 el representante convencional de HOLA, S.L. expresd agravios.
Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 4
0 TLATZ 22, - o v mmmm s mm mmm mmm e e 8 L fo s s e oo s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que; %..) Que habiéndose realizado a busqueda de
antecedentes de la citada marca se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente
1898944, "OLA" clase 09, Registro N* 508,148, Titular Orange (FR).. Por lo qr_rF de conformidad al articulo 6"
de Ia Ley 1294798 de marcas, no ha lugar a lo solicitado (.. ).-+--------wosssssssmmmmmsrrrmssncnn s s monsesacnsss s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: %..) En primer lugar, mi titular
HOLA, §1. es una empresa reconocida a nivel mundial (HOLA! Y ETIQUETA es una revista semanal
espafiola especializada en noticias de celebridades publicada en Madnd, Esparia y en otros quince pafses.
La revista jHOLA! Se lanza en 1944 en Espafia. Gracias a su emblemdtica cobertura de los grandes
acontecimientos v entrevistas a Jos personajes mas relevantes y miembros de la realiza, se ha ganado una
reputacion sin igual en el mundo. En la actualidad ;HOLA! en Esparia tiene una difusion de 470 000
ejemplares (segiin datos de la Oficina de Justificacidn de Ja Difusidn).Que, en definitiva, el Director de
Marcas no ha analizado lo suficiente el expediente de la solicitud de registro de la marca (HOLA! y etiquela
Acta Nro 56982/2018 al emitir la Resolucidn impugnada, ya que ha obviado elementos indispensables que
hacen a este expediente y al derecho que le corresponde a mi representada (.., ). -----rsmremsomseses

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre |a procedencia o no del recurso
IIITE]’PI.IEEID. .........................................................................................................................

Que, tal camo lo expresa el Art, 1 de |a Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislaes
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la huora + & gﬂ#ﬁg‘_ ar  viabilidad

.I 4 = AlL 2 T

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o interg
derecho a CONSHTLIT UN@ MArCa,-----ssssssssssssmmmmmmmmmmrsrerssemssss st sssssnsrnssosss e 4l
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o Resolucion NMB 1

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1115 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HOLA!'Y
ETIQUETA", CLASE 0%, EXPEDIENTE N*1856982, A NOMBRE DE HOLA, S.L.---

Que, en primer lugar, al imeciar el anilisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo
sea realizado desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepeion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestién
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la ptica de los eventuales
consumidores. Analizando el campo ortogrifico de las marcas en pugna, podemos apreciar notables

diferencias entre las mismas, tal como se puede notar en el siguiente COMPArALVO:-==s-+s<aresseemeeermennes
MARCA SOLICITADA MARCA BASE DE
RECHAZO

(HOLA! Y ETIQUETA OLA (Registro N® 508.148)

Que, del cotejo de las denominaciones en su conjunto se verifica, a simple vista, la diferencia
existente entre las mismas ya que existen elementos diferentes entre si, que le otorgan suficiente
distintividad y que, si bien se comparten tres vocales, son homonimas homéfonas, es decir, tienen el mismo
sorudo pero significados diferentes. Seguidamente el Dr, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE
MARCAS se refiere al “Andlisis del conjunto. Partes relevantes. Partes iniciales™y expresa: “En lo gue hace a
la conformacion de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de
las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que mis ficilmente retiene el consumidar, ™------

Que, mientras la marca base de rechazo es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con
una etiqueta diferenciadora que contiene un fondo rojo y la denominacitn contiene signos de exclamacion
(i!), con una tipografia especial, la cual en conjunto deja una impresion diferente, aportando este elemento
CIETta Qs tVIOA 0 L8 TN AP C R m s mtmtt sttt e e b b e s i et et e

MARCA SOLICTTADA MARCA BASE DE RECHAZO
OLA (DENOMINATIVO)

Que, resulta importante destacar que la denominacién cuyo registro se solicita HOLA! Y
ETIQUETA", constituye a su vez la razon social de la firma solicitante, HOLA, S.1; es decir, que la marca
solicitada se identifica con la razon social que presenta la firma propietania. A ese respectao, se sefala 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 piablico. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en
el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podria existir mala fe por parte de la misma pues,
solicita el registro de marca de su propio nombre comercial-==«sssss o

Que, ademas de todo lo mencionado, en el andlisis de autos no pode Jalrodg
titular solicitante actual ya cuenta con el registro de la marca “JHOLA! TV YA I!,E;.'-‘l...l'lr'.'l',nﬂg':E s
N®590.703; “{HOLA! TV Y ETIQUETA", clase 38, Registro N*401.605; JHOLA! [TV, clase 38, Re jif
Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros tum:edidc::s-.bajd una denom

! *DERECHO DE MARCASS - g Ctamendi 9° Ed_ CARA, Abeledo Pecrod, 2007
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1115 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE l.A Ml:ﬁ SHOLA!Y
ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N°1856982, A NOMBRE DE HOLA, 5.L.----

similar, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca
que ya e Pertenece,  sssssssssseserarresroreeseeeeseens e 8 R £ 4 o e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion General considera que la marca solicitada es un
signo con caracteristicas propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro de
las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
mrrespmnde revocar |a resolucion TeCurTIdE, - oo messm s s e e e et s s p s n e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucidn N® 1115 de fecha 12 de ]ullu de 2023, dictada p-m' la Direccion de
I BT, = oo oo e e o e B LS LSSLAL s Aa s e ree
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 2.117 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "EMISA”, CLASE 09,
EXPEDIENTE N* 41850/2017, A NOMBRE DE SAFT BATERIAS 5L. -

Asuncion, ] [ ABR ¢ 139
VISTO: &l recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de SAFT BATERIAS SL
en contra de la Resolucion N2 2,117 de fecha 27 de noviembre de 2018, dictada por la Direccidn de Marcas, y:

RESULTA:

Que, en fecha 05 de febrero de 2019 se presenta el representante convencional de SAFT BATERIAS SL
e interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacion en subsidio en contra de la Resolucion N2 2.117 de
fecha 27 de noviembre de 2018, dictada por la Direccion e Margan, « i et

Que, en fecha 13 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que no hizo lugar a la reconsideracion
interpuesta y concedio el recurso de apelacion interpuesto,-«-ssssssssoossmmssissimsssmmsssammmnmmmms e

Que, en fecha 25 de abril de 2019, el representante convencional de SAFT BATERIAS SL expreso
agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
02 dE jul.n . ] okt

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucitn considera que: %(..) Que habiéndose el examen de registrabilidad de
la citacda marca, ésta Direccion 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. f)...los signos idénticos o similares a una
marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o pard
productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusidn o de asociac”, Esta secretaria
aha constatado la existencia de la marca "EMISA™ amparada en la clase 35, registrada con el n® 428.247 en
fecha 10/08/2016 a favor de ELECTROMEC INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA (EMISA) en donde ambas
denominaciones son idénticas ¥ no podrin tener coexistencia pacifica, habida cuenta que entre las mismas
existe relacidn de clases.- En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (., )7 ----=-smrmmmmsmmmmsmmmmme e scsninnnes

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (..} A fin de clarificar los términos
“electroquimicos” ¥ “electromecinicos” que podrfan causar confusion, agregamos un extracto de [a
definicidn que les otorga la Real Acadenna Espariola.... Coma puede verse, la pnimera se trata de una parte
de la quimica que analiza los fendmenos quimicos que producen electricidad y los fendmenos que
provocan transfarmaciones quimicas. En cambio, la segunda se refiere a la técnica que estudia las
aplicaciones de la electricidad a la mecinica, como seria el caso de Jos motores eléctricos.../. Teniendo esto
presente, corresponde afirmar que, st bien es cierto que entre las denominaciones en pugna existe
identidad, no es menos cierto que las mismas pertenecen a clases diferentes no relacionadas entre si, por lo
que se concluye que no existe relacionamiento entre los productos y serviclos, y consecuenlemente el
piiblico interesado o COonsLumidor no asociard Una Marca com OFFa[ . — - ss s s e s e

iI'ItEI'FII.JE'EtD. R R S S S
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 2,117 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA “EMISA®, CLASE 09,
EXPEDIENTE N® 41850/2017, A NOMBRE DE SAFT BATERIAS SL. e e

Que, tal come lo expresa el Art. | de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restnicciones 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 validos como el
derecho 8 CoOnSTUIT UNA AL, ====emsms s ot e A A e e e e e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visidn en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
sentido, ahondando en el andlisis relativo a la cobertura de productos v servicios, vemos que la marca
antecedente “EMISA® se encuentra registrada en la glase 35 del nomenclador internacional, para |a
cobertura de los siguientes servicios: “Importacion, exportacion, representacion v comercializacion de
productos electromecanicos en general. Se reivindica la etiqueta tal cual Juce la que se adjunta™ mientras
que la marca en tramite de registro "EMISA” solicita en la clase 09 la sipuiente cobertura de
productos: "Generadores electroquimicos primarios y secundarios, pilas, acumuladores eléctricos, baterias
de generadores electroquimicos, condensadores electroquimicos, supercondensadores, dparatos ¥
drmarios de alimentacién con energia eléetrica, aparatos y armarios de alimentacion sin interrupcion con
energia eléctrica, cargadores; aparatos y dispositivos de transformacion de la corriente eléctrica, en
particular onduladores, reguladores de corriente eléctrica y de tension, convertidores de frecuencia,
convertidores de tension, rectificadores e inversores de corriente eléctrica; aparatos y dispositivos para el
control, la gestion, la supervision local o a distancia y la segunidad de los aparatos y dispositivos antes
mencionados, en particular cortocircuitos, aparatos de medicién v de control térmico, dispositivos contra
incendios, dispositivos de proteccion contra sobretensiones; software para el control, la gestion y la
supervision local o a distancia de los aparatos y dispositivos antes mencionados”. Vemos asi que el
principio de especialidad es relevante en el Derecho marcario, ya que nos permite enmarcar el ambito de
proteccion del registro al establecer sobre qué productos o servicios recae su proteccion y en ese sentido,
en el caso que nos ocupa notamos que existe una notable distincion en cuanto a las clases, las coberturas y
los posibles puntos de comercializacion de las marcas analizadas, por ende, al no poseer una conexién
competitiva directa, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre ambas

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 pugna ng comparten la misma clase del nomenclador internacional, ademas de que la registrada
abarca servicios mientras que la solicitada abarca productos, por tanto, al no poseer una conexion
competitiva directa, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre ambas marcas. ------

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores ¥ &n su
conjunto, son disimiles, onginales y disuntivas una de la otra en todos los planos de comparacion,
pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, por ende, gsfa degendencia
administrativa discrepa con la decision final a la que ha arribado el A-quo, de tenef por rechs
solichtud deairbng - e T S S S R RN
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 2,117 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA. 'EH]SA' EI..AEE 09,
EXPEDIENTE N* 41850/2017, A NOMBRE DE SAFT BATERIAS SL.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direcaion considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar las resoluciones recurridas, -=-----

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N2 2.117 de fecha 27 de noviembre de 2018 dictada por la
DIIIECE."E'" {]p Man_-a G e e e S A SRR IR R T T TR RS .

Art, 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
"EMISA", clase D9, Expediente N* 41850/2017, solicitada a nombre de SAFT

Art. 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N* 123 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2022 Y N® 1.593
DE FECHA 08 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LIFE SCIENTIFIC ¥ ETIQUETA”", CLASEH EXPEDIENTE N*
18163/2021, A NOMBRE DE PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA.

Asuncion, ﬂg i’lﬂﬁl FI]I:]E

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de PALO ALTO
SOCIEDAD ANONIMA en contra de las Resoluciones N° 123 de fecha 03 de febrero de 2022 y N® 1.593 de
fecha 08 de setiembre de 2022, dictada por la Direccion de Marcas, i ------------sorseosssrimsemmmmmm e

RESULTA:

Que, en fecha 01 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de PALO ALTO
SOCIEDAD ANONIMA e interpone Recurso de Reconsideracion en contra de la Resolucion N2 123 de fecha
03 de febrero de 2022, dictada por la Direccion de Marcas, ---—«=sssmsssmsssmmmmmssss e o s oo e

Que, en fecha 14 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de PALO ALTO
SOCIEDAD ANONIMA e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1593 de fecha 08 de
setiembre de 2022, dictada por la Direccion de Marcas, ----=«=ss---sssnessssmsmisiiasssan s s e a e

Que, en fecha 24 de Octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacidn
iﬂt'E'I'FLIEEtD. .........................................................................................................................

Que, en fecha 01 de septiembre de 2023, el representante convencional de PALO ALTO SOCIEDAD
ANONIMA expresd agravios; Esta Direccién tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos
para resalver en fecha 19 de septiembre de 2023, seesresssrmmereamaseee oo ce st ttsssns st manss s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién N 123 de fecha 03 de febrero de 2022 considera que: “(.) Que habiéndose
realizade la bisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de a
Mmarca: Expedfenre 2001- 140410 Denominacion CLS CENTER FOR LIFE SCIENCE INNOVATION Clase 44
Registro 367493 Titular Pharma Internacional Sa (PY) Comentario: Que ambas denominaciones son casi
idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de
confusiin entre los consumidores.- pnr le que de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas,
nuhafugarafﬂmhntadn e s s ieemar ey i el i e i g e i o i

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: 7..) Que, en primer lugar quiero
manifestar que la marca “LIFE SCIENTIFIC ¥ ETIQUETA se encuentra registrado a nombre de mi mandante.
ADEMAS COMUNICAR QUE LA MARCA "CLS CENTER FOR LIFE SCIENCE INNOVATION®, CLASE 44,
VENCIO EN FECHA 05/09/2022 ¥ SU PERIODO DE GRACIA FENECIO 5 DE MARZO DE 2023. LA FIRMA
PHARMA INTERNATIONAL 5.A.. YA NO TIENE INTERES EN ESTA DENOMINACION (..} ---ssnnnmsssssesssaaan

Que, corresponde a esta Direccidn resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-—----- =

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, corresponde analizar si la ma rada,

base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, segtin la base de datos de la DINA

by Clagsd
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N* 123 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2022 ¥ N2 1.593
DE FECHA 08 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LIFE SCIENTIFIC Y ETIQUETA", CLASEH EXPEDIENTE N*
18163/2021, A NOMBRE DE PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA.

367493 de la marca "CLS CENTER FOR LIFE SCIENCE INNOVATION®, Clase 44 a nombre de Pharma
International 5.a. vencio el 05 de septiembre de 2022, venciendo a su vez el plazo de gracia, v la misma no ha

sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.—-------s-semeesimcaca

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion 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 vilidos como el
derecho a CONSITUIN UNE MarCa, -t s S e eesemrn e e e s rras

Que, por tanto, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitud de marca,
no sélo 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
EET‘I'E‘I"HL A B B 8 e e B o o B B

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en tramite y determinar si la
misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas,

Que, esta Direccion General, considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/95 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “art. 2 inc. e)... los que consistan enteramente en un
signe que sea el nombre gendrico v designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir
en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicin®,-«««s-ceeeeocoeme

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “LIFE SCIENTIFIC Y ETIQUETA"
resulta descriptiva o genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacién constituye |a designacién usual de los senvicios que solicita o se refiere a caracteristicas
propias de los servicios que se desea AmMParar, --------=-==-=sreres s rrssns s e

Que, la denominacidn solicitada estdi compuesta por la combinacién de dos términos del idioma
inglés, “LIFE" y “SCIENTIFIC", los cuales, al ser traducidos al espafiol significan *vida" y “cientifico”,
respectivamente. En ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la
slase 44, especificamente: “Servicios de la clase 44 tales coma: Servicios de Fumigacion de insecticidas en Ja
agricultura, Consultoria en agricultura, Consultoria en agricultura, horticultura y silvicultura, Consiltorfa
en explotaciones agricolas, Control de malas hierbas, Control de plagas en agricultura, Control de termitas
en agricultura, Destruccion de animales dafinos en la agricultura, Destruccion de animales dafiinos para la
agricultura, horticultura y silvicultura, Diagnéstico de entermedades, Difusion de abono con productos
quimicos horticolas, Esparcimiento de fertilizantes, Servicios agricolas.” De acuerdo con lo afiterioh, se

" irtfculo 6 La Direccion de la Propiedad Industrial en interés el publico, podri denegar o reg i L
semejante a otra regetrada para e mismo producto o servicio, con notificacion al solicitante, 20l mediando muls. i
titular de la marca repistrada. o, ClanadagRmct

Q\\ .;"
et i 20 TR
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 123 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2022 Y N2 1.593
DE FECHA 08 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LIFE SCIENTIFIC Y ETIQUETA”", CLASE 44, EXPEDIENTE N*
18163/2021, A NOMBRE DE PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA. ====ssssssszzassmes

de los servicios solicitados. Este uso de vocabulario relacionado con los aspectos cientificos y biolégicos
aplicados a la agricultura y otras dreas vinculadas, puede interpretarse como una falta de originalidad y
novedad suficiente para que la denominacion se distinga de otras marcas ya existentes en el mercado. En
consecuencia, se cumplen los requisitos doctrinarios para calificar la solicitud como una marca
estrictamente cescriptiva. En este sentido, la denominacion podria estar incursa en alguna de las
prohibiciones contempladas en la normativa aplicable, especificamente en el inciso e) del Articulo 2, por lo
que no seria posible considerarla como una marca evocativa 0 SUBESHIVA.---«---wsssimemsmnssmmnmnmrans e sess

Al respecto, Otamendi. nos ensefia lo siguente: "Existe una linea divisona tenue entre Jos signos
evocativos registrables v Jos descriptivos que nio lo son. Los signos evocativos dan una idea de cudl es el

producto o servicia en cuestion o sobre sus componentes o caracteristicas. A Veces, mas que una idea, se
trata de una certeza, y esto es lagico puesto que, de lo contrario, la marca seria engafiosa. El signo
descriptive también designa estas mismas caracteristicas, funciones, destine, origen, calidad, componentes,

etcétera, WWWW&MMM&MW

mﬁmﬂ Al mn.:-ederse una marca evocativa no se qu:ra del dominio puh.l':m ninguna Fa.l'abm que
se use para describir caracteristica alguna de productos o servicios.

designacion descriptiva™. El subrayado es NUestro, ««-sessssemrsrms oo s s e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, en virtud al inc. €) del Art. 2y el Art. 6 de la Ley N* 1294/98 de
Marcas, ésta Direccion General arriba a la conclusion de que no es viable su registro en esas condiciones,
por tanto, corresponde confirmar las Resoluciones recurridas, —-----------sssssmimmmmmmnrm e seses

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 19 CONFIRMAR las Resoluciones N® 123 de fecha 03 de febrero de 2022 y N2 1.593 de
fecha 08 de setiembre de 2022, dictadas por la Direccion de Marcasg,----------oooeenes

Art. 28 ORDENAR el archivo de [a solicitud de registro de la marca “LIFE SCIENTIFIC Y
ETIQUETA", clase 44, Expediente N*® 18163/2021, solicitada a nombre de PALO ALTO

Art. 39

T"DERECHO DE MARCAS" — Jorge Ctamendi, ¥ Ed. CARA, Abeledo Perrob, 2077 - Pag, Th



DIRECCION NACIONAL DE

434 PROPIEDAD (‘*'-,, GOBIERNO pr | PARAGUAI
INTELECTUAL & PARAGUAY REKUAI

Resolucion N‘OJ_F: ‘{}

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 600 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA “SANATORIO
SAGRADO CORAZON", CLASE 16, EXPEDIENTE N* 20335/2022, A NOMBRE DE SANATORIO BRITANI

Asuncion, 1 9 ARR 7075

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de SANATORIO
BRITANICO 5.A. en contra de la Resolucion N2 600 de fecha 11 de abril de 2023, dictada por la Direccion de
A ECE, Y ansnmmnmsn s om0 e e e S S AR R R e s s

RESULTA:

Que, en fecha 11 de agosto de 2023 se presenta la representante convencional de SANATORIO
BRITANICO S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N 600 de fecha 11 de abnl de
2023, dictada por Iz Direccitin de Marcas: -« -sssssssmssmmrrsmr oo ess st s s s

Que, en fecha 06 de setiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
HFI'E'l.ﬂfiéI]'l iﬂtE'rP'liE!’itﬂ-""""'““""""““"""""""""“"“"“"“'""""""‘""""'""""'““""'"'""'"'""'““'""

Que, en fecha 27 de octubre de 2023, la representante convencional de SANATORIO BRITANICO 5.A.
expresd agravios; Esta Direccion General tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 01 de noviembre de 2023, ------=sssssmmmmmmmrrrsr e e s st oe s e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (L) Que, fa solicitud de registro de la marca
SANATORIO SAGRADO CORAZON ha sido presentada para amparar los productos de la clase 16. Que
habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca: Expediente 2017-1780357 Denominacion COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
AHORRO, CREDITOS Y SERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LIMITADA Clase 16 Registro 466941 Titular
Cooperativa Multiactiva De Ahorro, Creditos Y Servicios Sagrados Corazones Limitada(PY). Comentario:
Que las denominaciones son casi idénticas, miy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, v la otra relacionada, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitadof.., )7 --sssmseersnseamennooooes

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) En efecto, la marca antecedente
es un signo compuesto constituido por nueve palabras, cuyo contenido ideoldgico es indicativo de una
COOOPERATIVA,; mientras que la marca solicitada por mi mandante es un signo compuesto constituido
paor solo tres palabras, que hacen referencia a un CENTRO DE ASISTENCIA MEDICA./.Ademis, al
contener cada una de las marcas un contenido conceptual indicativo de la actividad distinguida, resulta
desacertado sostener que las mismas no se distinguen perfectamente entre si y mucho menos que podrian
llegar a ser confundidas./.LOS SIGNOS EN PUGNA YA SE ENCUENTRAN COEXISTIENDO
PACIFICAMENTE EN LA CLASE 44../.. no existe razdn juridica valedera o impedimento alguno que nos
haga suponer que dicha convivencia registral no pueda ser extendida también a la clase J6(. )% ~----eceeees

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia.f no del reciyrso
interpu?gtn._ .............................................................................. T — 5 s e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 600 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA “SANATORIO
SAGRADO CORAZON", CLASE 16, EXPEDIENTE N* 20335/2022, A NOMBRE DE SANATORIO BRITANICO

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcana, ciertas
restriciones para ¢l 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 vilidos como el
derechio s COnEHT UIEA IITRTTEL = wtrsestrrmns hasiemss et s s s ok s e e e e e e B et e ettt e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea v, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. De esta
manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion pueden o no ser
confundidas en el mercado, tras un analisis desde la dptica de los eventuales consumidores. En ese orden
de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas comparten los vocablos “SAGRADO” y
“CORAZON", en plural y singular respectivamente. no necesariamente causaran confusion en el seno del
publico consumidor pues. en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, ya que la solicitada se
compone de tres vocablos y la registrada de ocho vocablos, y en conjunto dejan una impresion muy
diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre dichas marcas. Se puede percibir a
simple vista la diferencia existente entre [as mismas; -« oo

SANATORIO SAGRADO CORAZON (solicitada). ¥

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CREDITO
Y SERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LTDA. (base de rechazo)

Que, adicionalmente, esta Direccion General considera oportuno traer a colacion los argumentos
doctrinarios del Prof, Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica
respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el tinico SIgNO GUE COMPone una
marea, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesatiamente implica que esas
marcas sean confundibles™ Asi las cosas, vemos que el hecho de compartir elementos, en este caso

“"SAGRADO" y “CORAZON", no basta para inclinar la balanza a favor del rechazo, més ain teniendo en
cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la presente resolUcion, -=--ws--s--s-ssssrrrsrrmsssaeass

Que, en el caso de autos corresponde realizar un anélisis semintico y conceptual a fin de comprender
el significado de las marcas analizadas. En este caso que nos ocupa, la diferencia en las palabras iniciales de
las denominaciones analizadas, como “SANATORIO" v *COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO,
CREDITO Y SERVICIOS", orientan al consumidor hacia conceptos completamente distintos. Es asi que,
SANATORIO puede definirse como un *Establecimiento convenientemente dispuesto para la estancia de
enfermos que necesitan someterse a tratamientos médicos, quirtirgicos o climatolégicos™, mientras que el
terming COOPERATIVA hace referencia a “una asociacion auténoma de personas que se han unido
voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones econdmicas, soc
comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democrificamerite, cagl

' Banchez Herreroo Andrés. “Confuisrin o Marcas™ Editonal La Ley. Asuncién, 2003 i i
il b s el y 5 LT
 Et . e S e T A g B = 1] E‘ :--'l---:':"'
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 600 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA “SANATORIO
SAGRADO CORAZON", CLASE 16, EXPEDIENTE N* 20335/2022, A NOMBRE DE SANATORIO BRITANICO

forma, s¢ observa que estd asociada principalmente con el sector médico, mientras que la marca
antecedente estd vinculada al ambito financiero. Esta diferencia en la naturaleza de las entidades y los
productos ofrecidos, disminuye considerablemente el riesgo de confusion entre ambas marcas, -----—--------

Que, ademas se ha corroborado en la base de datos de esta Institucian, |o sefialado por el recurrente
en su escrito expresion de agravios respecto a la coexistencia previa de ambas denominaciones. En efecto,
¢l titular solicitante actual ya tiene derecho adquindo sobre la denominacion *SANATORIO SAGRADO
CORAZON", en la clase 44 con el Registro N® 566163, ¥ asimismo la vtular de la marca antecedente
“COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LTDA." se
encuentra registrada bajo el N2 466938. Por consiguiente, resulta infundado alegar que las marcas son
idénticas ¥ no podrin tener coexistencia pacifica en otra clase, dado que las mismas ya coexisten desde el
afio 2023 en la clase 44, sin que ello haya generado riesgo alguno para el publico consumidor, ---«-«=eeseeeee- -

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia
de la marca oponente diciendo: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se
discute la confusion es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de
dios marcas, una de ellas registrada y la otra no 0 ambas de hecho, sin que se hayvan suscitado confusiones es
la mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido, ™, «=-sseesemm

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion General considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarlas para prosperar én registro; por consiguiente, ¥ al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N°® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar las resoluciones recurridas. <«

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

Art 12 REVOCAR la Resolucion N2 600 de fecha 11 de abril de 2023 dictada por la Direccion
d,E Marcas_ --------------------------------------------------------------------------------------------

Art, 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“SANATORIO SAGRADO CORAZON", clase 16, Expediente N* 20335/2022, solicitada
a nombre de SANATORIO BRITANICO S.A.

* "DERECHD DE MARCAS™ = Jorge Otamendi, 9 Ed. CABA, Abeledo Perror, 2017 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 599 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA “SANATORIO
SAGRADO CORAZON®, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 203322022, A NOMBRE DE SANATORIO BRITANICO
G e

Asuncién, | 0 ABR 7075

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de SANATORIO
BRITANICO S.A. en contra de la Resolucidn N2 599 de fecha 11 de abril de 2023, dictada por la Direccién de
Marcas, F'.‘ s - e o L L el R e o S e e ST P —

RESULTA:

Que, en fecha 11 de agosto de 2023 se presenta la representante convencional de SANATORIO
BRITANICO $.A. ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 599 de fecha 1| de abril de
2023, dictada por la Direccitin de Marcas. «--——-ssssmssmsasmmmm sttt s e oot

Que, en fecha 06 de setiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
apﬂaciﬁn i_ntE]-PuEs;u. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 27 de octubre de 2023, la representante convencional de SANATORIO BRITANICO 5.A.
exprest agravios; Esta Direccion General tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 01 de noviembre de 2023.-----c--ecssssmsmmmmmmmrmrrr s oo s s s s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *.) Que, la soficitud de registro de la marca
SANATORIO SAGRADO CORAZON ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. Que
habiéndose realizado la busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en
dicha elase de fa marca: Expediente 2014-1414865 Denominacion COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
AHORRO, CREDITOS Y SERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LIMITADA, COMPROMETIDA CO Clase 34
Registro 466939 Titular Cooperativa Multiactiva De Ahorro, Creditos Y Servicios Sagrados Corazones
Limitada(PY). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, y la otra relacionada, sin crear riesgo de confusion entre los
consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha Jugar a lo
SG;"‘—"[HdﬂrﬁJ‘.-----.....-a-.u......-n-...----------........__uu......1"".------......---.........“....-----------_._.____u“..

(ute, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(_.) En efecto, la marca antecedente
es un signo compuiesto constituido por nueve palabras. cuyo contenido idenligico es indicativo de una
COOOPERATIVA.; mientras que la marca solicitada por mi mandante es un signo compuesto constituido
por solo tres palabras, que hacen referencia a un CENTRO DE ASISTENCIA MEDICA.../. .Ademds, al
contener cada una de las marcas un contenido conceptual indicative de la actividad distingwida, resulta
desacertado sostener que las mismas na se distinguen perfectamente entre si y mucho menas que podrian
llegar a ser confundidas./..LOS SIGNOS EN PUGNA YA SE ENCUENTRAN COEXISTIENDO
PACIFICAMENTE EN LA CLASE 44../.. no existe razon juridica valedera o impedimento alguno que nos
haga suponer gue dicha convivencia registral no pueda ser extendida también a fa clase 36(... )" ==serrerereees

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resclver sobre la procedencia o no g
inr.erpufstn_ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ol
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N# 599 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA *SANATORIO
SAGRADO CORAZON®, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 20332/2022, A NOMBRE DE SANATORIO BRITANICO
3 p— e —sn s e - ek

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos gue sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas imitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derechio:2 CORSTIUIN R IR <t d e e i ios s bbb e s o e g

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. De esta
manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion pueden o no ser
confundidas en el mercado, tras un andlisis desde la dptica de los eventuales consumidores. En ese orden
de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas comparten los vocablos *SAGRADO" y
“CORAZON", en plural y singular respectivamente, no necesariamente causarin confusion en el seno del
piblico consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, ya que la solicitada se
compone de tres vocablos v la registrada de ocho vocablos, y en conjunto dejan una impresion muy
diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusitn entre dichas marcas, Se puede percibir a
simple vista la diferencia existente entre [as MiSmMas: «=rrsamssssseee i -

SANATORIO SAGRADO CORAZON (solicitada), v

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORROD, CREDITO
Y SERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LTDA. (base de rechazo)

Que, adicionalmente, esta Direccion General considera oportuno traer a colacion los argumentos
doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sinchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas® explica
respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el (inico signe que compone una
marca, para utilizario en confunto con otros elementos, en otra marca, No Necesaramente implica que esas
marcas sean confundibles. ™ Asi las cosas, vemos que el hecho de compartir elementos, en este caso
"SAGRADO" y “CORAZON", no basta para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas ain teniendo en
cuenta los demds elementos analizados en conjunto en la presente resolUCION. - ---rrermreraie.

Que, en e] caso de autos corresponde realizar un analisis semantico y conceptual a fin de comprender
el significado de las marcas analizadas. En este caso que nos ocupa, la diferencia en las palabras iniciales de
las denominaciones analizadas, como “SANATORIO™ y “COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO,
CREDITO Y SERVICIOS®, orientan al consumidor hacia conceptos completamente distintos. Es asi que,
SANATORIO puede definirse como un *Establecimiento convenientemente dispuesto para la estancia de
enfermos que necesitan someterse a tratamientos médicos, quirirgicos o climatoldgicos™, mientras que el
términe COOPERATIVA hace referencia a “"una asociacion autonoma de personas que se han umdo

! Sinchez Herrevo, Andrés, “Conmfisson de Marcas™ Edivoral La Ley. Asuncion. 2013 i
! filgps ,"!' Iog 5 smlisnia) Ir'I "
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 599 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA “"SANATORIO
SAGRADO CORAZON", CLASE 36, EXP‘ED]ENI’E N® 2'.'}3331"2!]21 A NOMBRE DE SANATORIO BRITANICO
S.A.--

forma, se observa que estd asociada principalmente con el sector médico, mientras que la marca
antecedente estd vinculada al dmbito financiero., Esta diferencia en la naturaleza de las entidades y los
servicios que ofrecen disminuye considerablemente el riesgo de confusion entre ambas marcas, «<eesssseeeee

Que, ademas se ha corroborado en la base de datos de esta Institucion, lo sefialado por el recurrente
en su escrito expresion de agravios respecto a la coexistencia previa de ambas denominaciones. En efecto,
el titular solicitante actual ya tiene derecho adquindo sobre la denominacion "SANATORIO SAGRADO
CORAZON", en la clase 44 con el Registro N* 566163, y asimismo la titular de la marca antecedente
“COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LTDA." se
encuentra registrada bajo el N® 466938, Por consiguiente, resulta infundado alegar que las marcas son
idénticas ¥ no podrin tener coexistencia pacifica en otra clase, dado que las mismas ya coexisten desde el
afio 2023 en la clase 44, sin que ello haya generado riesgo alguno para el pablico consumidor.---------eeeeeeees

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia
de la marca oponente diciendo: “Un factor de gran importancia & tener en cuenta en los casos en que se
discute la confusidn es Ja coexistencia anterior de fas mareas en pugna. Una coexistencia en el mercado de
dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es
Iz mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido, ™. «===ssessemsmommsmnmisasananaaaaes

Jue, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion General considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por censiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar las resoluciones recurridas, -------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucidn NP 599 de fecha 11 de abril de 2023 dictada por la Direccion
dE T L e L

Art. 29 ORDENAR la prosecucidn de trimites de la solicitud de registro de la marca
“SANATORIO SAGRADO CORAZON, clase 36, Expedlente N* 20332/2022, solicitada
a nombre de SANATORIO BRITANICO S.A,--------vr--2zs

Art. 32 NOTIFIQUESE. ------++sssssasarsasssssmasnrssnsrree: W 11_,5.{/,..:_._. LY A Y—

¢ “PERECHO DE MARCAS" = jorge Otamende 4* Ed.. CABA Abeledn Perot, 507 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 784 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "ON", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 71635/2021, SOLICITADO POR EL SHAH S.A.--=rsssmrmmmmssansnees

Asuncion, 09 ARR 2075

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de GLANBIA
PERFORMANCE NUTRITION LIMITED contra la Resolucion N 784 de fecha 10 de octubre de 2023, dictada
por la Direccién de Asuntos Marcarios LIBZIOSOS, Ji -rrrrrrrrrresesssnsssssiome i cisissnsnasssansassaane

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2023 se presenta ¢l representante convencional de GLANBIA
PERFORMANCE NUTRITION LIMITED ¢ interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N2 784 de
fecha 10 de octubre de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LILIgIosos, ---------=msssseceaeees

Quee, en fecha 23 de febrero de 2024 fue dictada la pmldEnEH que concedid el recurso de apelacion
1[1[Erp1jeq]‘_n i e R B e oo ke e S SASEALEsSsilasEsEEEEEEEE

Que, en fecha 26 de marzo de 2024, el representante convencional de GLANBIA PERFORMANCE
NUTRITION LIMITED exprest agravios: dictindose en fecha 04 de abril de 2024 la providencia por la cual se
tiene por presentado el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el
térming de IE}'. .....................................................................................................................

Que, en fecha 16 de abril de 2024, fue contestada la expresion de agraﬂus Esta Direccion llamé autos
pararesolver en fecha 22 de abril de 2024, --—-=ssrirsmimrenssme st s s s e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurnida considera %) Que, no existe ninguna posibilidad de confusidn entre
las marcas ON, solicitada en la clase 35, y ON, registrada en la clase 05, debido especialmente a la “diferente
naturaleza de los servicios y productos protegidos por las mismas”. La marca solicitada cumple con los
requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislacion marcaria, por ende no se
encuentran suficientes argumentos furidicos que pueden eventualmente justificar st rechazo /. Que,
aungue las denominaciones sean iguales, fa diferencia de los servicios y productos implicados aleja
indudablemente toda posibilidad de confusion. Que, ademas cabe sefialar las diferencias visuales existentes
entre las mismas, la oponente es una denominacion mixta y la solicitada es denominativa, come podemos
visualizar. con lo cual se acentia ain mds las diferencias existentes Una con ofra. {.. ) ----eeeesssmicnenas

QQue, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) Estas manifestaciones san una
muestrta del poco profundo anilisis del que fue objeto esta oposicidn. en donde ni siquiera fueron
considerados la totalidad de fos registros de mi mandante. En efecto, no sofamente fire invocado ef registro
de la marca ON Y ETIQUETA cancedida en nuestro pais en la clase 5, sino que también fueron invocados
registros extranjeros de la misma marca y otras variantes de ella, concedidos en varios paises, en las clases 5,
29, 30, 32 y 35 (clase pedida en autos ), registros cuya existencia quedo acreditada a través de fa Declaracion
furada, debidamente notariada y legalizada, que fuera ofrecida en el periodo probatona, En segundo lugar,
en el escrito de oposicion, el cual evidentemente no fue temdo en cuenta, también fueron menciohados
otros registros de marcas que ostentan el vocablo ON, concedides en nuestro _g,a-.l?s..cnmi:l ser fs
{Swoosh). ON (SWOOSH) OPTIMUM NUTRITION Logo, ON OPTIMUM .“-“UTﬁ'mﬂN INS TANTIERD BOAA
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 784 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "ON", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 71635/2021, SOLICITADO POR EL SHAH S.A_===s=sssse-

Logo, OPTIMUN NUTRITION y OFTIMUM NUTRITION (Swoosh). Vale decir, no fue considerado por la
Sefiora Directora de Asunies Marcanos Litigiosos el hecho de que mi representada posee una amplia
familia de marcas con el vocablo ON dentro de su denominacion.../... la marca ON de mi mandante goza de
los caracteres de fama y notoriedad, extremo mencionado en Ja Declaracién Jurada ofrecida en dicha

apanun{d;ﬁiﬂ"‘j', -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, contesta la expresion el oponente, y entre otros argumentos expresa: “(...) Vemos que las marcas
han sido solicitadas en clases totalmente diferentes: por un lado, tenemos la clase 35 SERVICIOS DE VENTA
DE ALIMENTOS ¥ BEBIDAS. y por el otro la clase § SUPLEMENTOS NUTRICIONALES,: esta diferencia de
clases nos indica que los productos y servicios van enfocados & publicos totalmente distintos, y serin
comercalizados en sectores totalmente diferentes (.. )" «-«=ec-ceermrrmmr et s s e s

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
IH!EFPI.J.IE'RT{!. ........................................................................................................................

QQue, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunta, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visitin en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde & esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca "ON" a nombre de EL SHAH $.A.y la marca oponente “ON" a
nombre de GLANBLA PERFORMANCE MUTRITION LIMITED, == =scsassmsmmmaamaocmmmsmrmmamsssnsessssnasssnnssnns

Que, realizando el cotejo ortogrifico y fonético entre la solicitud de registro “ON" v Ja marca
oponente "ON", se advierte que la denominacion cuyo registro se solicita, contiene idéntica estructura a la
registrada y comparten en el mismo orden las dos letras que conforman la denominaciéon de la marca
oponente. De dichas semejanzas ortogrificas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresién auditiva que generan ambas es muy
similar, En el siguiente cotejo se puede carroborar la similitud grafica y fonética entre las marcas en

ON (marca solicitada), y
ON (marca oponente)

Que, desechando el anahsis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas. En el caso de autos, vemos que
la marca oponente “ON" se encuentra registrada en la glase 05 del nomenclador internacional, para la
cobertura de los siguientes productos: “Suplementos dietarios y nutricionales, suplementos dietanios
alimenticios, barras nutricionales, suplementos nutricionales de vitarunas y minerales, reemplazos de
comidas y suplementos dietarios en forma de preparado e ingredientes para varias bebidas en polvo y listas
para mezclar’, mientras que la marca en tramite de registro "ON" solicita la cobertura para los servicios
comprendidos en la clase 35:*Venta de alimentos y bebidas tales como: bebidas alcohdlicas, gaseosas, agua,
energizantes, jugos, snacks, papas fritas, galletitas, dulces, alimentos enlatados; publicidad y franquicias.”
De ello se colige, que ambas marcas operan dentro de la industna de alimentos y bebidas. En particular, los
productos de ambas marcas, como los snacks y las barras nutnicionales, o los alimentos. EEI[E dus
reemplazos de comidas, podrian inducir a confusion entre los consumidores. Esta supes
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 784 DE FECHA 10 DE OCTUERE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “ON", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 71635/2021, SOLICITADO POR EL SHAH S.A.

categorias de productos y servicios hace que las posibilidades de asociacién entre las dos marcas sean
considerablemente altas. Por lo tanto, la similitud en las coberturas de productos v servicios podria generar
una percepeitn errénea en el publico, llevando a una confusién directa entre ambas marcas. <=

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusin mas
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, /a
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
las elementos semejantes o de la semejante disposicidn de esos elementos”. Fundamenta esta regla, en que
en la mayoria de los casos, “la confusidn ne es un hecho de la casualidad, sino de la intencion de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputacion de una marca existente y la inclusion de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en ef
fondo [a segunda puede ser una fmitacion de la primera™, ---ssssssrmmrmrrnr e on s s ssnee

Que, asi también, expresa el Dr, Jorge Otamendi, en su obra *Derecho de Marcas”, con relacion a las
marcas notorias: “Cuando fa marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusion o goza
del caricter de notoria, gl critepo que se aplica en el cotejo es nguroso o mas estricio, con la finalidad de
evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los
intereses del publico consumidor™ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Para otorgar
la calificacion de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: “La antigliedad de Ja marca, un
empleo extendido v un esfuerzo publicitario importante”. En el caso de autos, ademis de las
manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una invesnigacion mas adentrada
sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera “ON", tenemos que: “Durante mds de 30 afios,
Optimum Nutrition® ha sido la marca en la que confian atletas profesionales y entusiastas del
gimnasio.../..Con instalaciones de produccién de vanguardia en Middleshrough, Reino Unido, Optimum
Nutrition es una de las pocas empresas de mutricion deportiva que fabrica en todas las categorias de
productos.../.. Los productos de Optimum Nutrition estin disponibles en todo el munde'..”. En base a lo
mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusion y goza
del caricter de notoria en su dmbito de aplicaciin. --=-ssssssssrrimmmmm et sssssssssnss s e

Que, encontramos ademas en la doctrina marcaria otras consideraciones aphcables al caso de autos
que impedirian una posible coexistencia. Respecto a la confusion entre marcas que no distinguen idénticos
productos, manifiesta el Dr. Otamendi: “En clases distintas, la confusidn puede darse por afgunas de las
siguientes circunstancias; Mismo género de productos.. Misma finalidad. Afinidad: Productos de distintas
clases pueden tener por su naturaleza, funcién o uso una misma finalidad y esto puede ser también una
fuente de error o confusién .. Confusion entre productos v servicios: Un servicio de reparacion de
televisores por su relacion intima con los televisores puede dar lugar & confusion si las marcas de ambos
SO0 COMPUNI DS . ™ e e e e e e e s

Que, tras el analisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya
que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Ademas, de la relacion de™cTases
existentes entre las mismas, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc FdefaTey 1294/§

! Compenidio de Doctring de Propeedad Industrial. Supesmiendencia de ndustris y Comercio, Colombia, 2609

L*DERECHD DE MARTAS™ — [orge Olamendl. #° Ed. CABA, Abeleds Perrot, 2007 v
" bt i gtk s ! N
* “DERECHA DE MARCAS™ — |orge Otamenid, 9° B, CARA, abeledo Perrot. 2057
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 784 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “ON", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 71635/2021, SOLICITADO POR EL SHAH S.A.----=+srrensneassmsees

]

expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o sérvicios, o
para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacion con esa
marca, situacion 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 confusion al inducir a confusién o asociacion a la marea registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comun, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
|as T T S, mm s ot o o o I Dl 80 - e 0 R T S S o i o e s o L B 8 e et

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas y atendiendo al caricter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 69 y 20
inciso f) de la Ley N® 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa revocar la
Resoluctén apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre |as misSmas., —--------=-=-sscseemeems

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 784 de fecha 10 de octubre de 2023 dictada pur la
Direccion de Asuntos Marcarios LIZIOS0S, -======sssssssmsmom e seas

Art, 2% DISPONER ¢l archivo de la solicitud de registro de la marca "ON", clase 35, Acta N°®
71635/2021, solicitada a nombre de la firma EL SHAH

e o

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cﬁlu]a.a-“u————-—-—-—}?lgjr”m---'-'----
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Resolucion N*

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 720 DE FECHA 27 DE SEFTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “T TERRACOTA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N* 2262686, A NOMBRE DE GINO
FABRIZIO MATTEUCCL-+=ssxes - .

Asuncion, 1 5 ABR f.l.!.E'j

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de GINO
FABRIZIO MATTEUCCI en contra de la Resolucién N° 720 de fecha 27 de septiembre de 2023, dictada por la
Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosns, y; -————scsssresrmamsnnarearo o ss o e s s baii s sasa s s e s o

RESULTA:

Que, en fecha 27 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de GINO FABRIZIO
MATTEUCCI e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 720 de fecha 27 de
septiembre de 2023, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios LILBIOSOS, ~«-c-ssesssssssssssmmmsmammrnrress

Que, en fecha 29 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso
|]"ItETPUE5—tﬂ. -------------------------------------------------- B B R R e e e e e e

Que, en fecha 10 de mayo de 2024, el representante convencional de GINO FABRIZIO MATTEUCCI
expresd agravios; y en fecha 01 de agosto de 2024, fue contestada la expresién de agravios, en consecuencia
esta Direccion llamd autos para resolver en fecha 06 de agosto de 2024.---oceomomommmmmsmessomsssssnsas e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..) Que, haciende un estudio exhaustivo de fa
controversia de autos que nos ocupa, se constata que la marca solicitada T TERRACOTA se trata de [a misma
denominacién protegida a nombre de MARIA TERESA ANGULO SARUBBI en clase muy relacionada, con
las ya registradas, ¥ tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean mas ngurosos .../... Que,
en razon de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el publico consumidor puede
verse inducido a error, y causar una confusion entre las mismas, ademas debemas tener presente que las
marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir servicios que serfan enfoques similares que se dingen a
audiencias parecidas. Estas semefanzas podrfan resultar a una confusion de una competencia directa en el
mercado, lo que dificultaria su coexistencia y la cual incrementa la posibilidad de confusién entre los
consumidores, y que nos da la pauta que la oposicion sea declarada procedente (.. )" ---smmoesssames

Ouie, entre otros argumentos, se agravia el apelante GINO FABRIZIO MATTEUCCI y manifiesta: *(..)
Estamos frente a una marca evocativa cuando fa combinacién de una letra al principio que es fa “T" y luego
seguido de la palabra “TERRACOTA” que serian separados y bien definidos en dos partes o dos vocablos
comunes resulta susceptible de originar un conjunte con propia sustantividad y carga expaesjva suficiente
para cumplir con su misién distintiva, sin describir el producto o servicio a disting fri
sugiriendo Jas cualidades o funciones de aquel, a diferencia de las marcas desc, fitiva
Breuer Mareno, son las que califican de forma precisa y usual un producto de la clage .. ,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 720 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA T TERRACOTA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N 2262686, A NOMBRE DE GINO
FABRIZIO MATTEUCCL--=-------- caes

registro de marcas. Es decir que las marcas se analizan como un todo, sin seccionar sus partes. “Para
apreciar la posibilidad de registrabilidad no son determinantes los diversos detalles, sino las caracteristicas
tipicas, la impresion general y los principales elementos del signo (.07 e

Que, entre otros argumentos, contesta la expresion de agravios el representante de MARIA TERESA
ANGULO SARUBBI y manifiesta: (..} La parte agraviante argumenta gue la denominacidn “T TERRACOTA"
no es genérica y que su comibunacion con ia letra *T7 al inicio y "“TERRACOTA”" al final forma un conjunto
con suficiente carga expresiva distinta. No obstante, es necesario recalcar que ef término “TERRACOTTA es
amphamente utilizado para describir un tipo de material ceramico, y su uso en marcas puede inducir a error
o confusion en el piblico consumidor, independientemente de la inclusion de la letra “T* La carga
distintiva alegada no es suficiente para diferenciar la marca solicitada de la registrada, especialmente
considerado que ambas operan en sectores que pueden ser relacionados par el consumidor medio (.. )".----

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.---—---

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado T TERRACOTA Y
ETIQUETA (solicitada en clase 43) y la marca Oponente: TERRACOTTA Y ETIQUETA, I"F:Elﬁlrildil en las
clases: 35,39 y 45, bajo los Registros N7 487.901, 520.952, 520,953, reSpeCtiVAMENTE, --ee-crrrrmreecmsmmmssrrrrasns

Que, en primer término, respecto del cotejo marcario entre las denominaciones T TERRACOTA ¥
ETIQUETA (solicitada) y TERRACOTTA Y ETIQUETA (marca oponente), debe tenerse presente que el
andlisis comparativo de los signos distintivos debe realizarse conforme a una apreciacion de conjunto,
principio rector del derecho marcario, evitando cualquier fraccionamiento artificial de los elementos
constitutivos de las marcas, Dicho anilisis tiene como finalidad determinar si la impresion global penerada
por una de las marcas puede inducir a confusitn, asociacion indebida o conexién competitiva con la otra.
En este contexto, si bien es cierto que ambas denominaciones comparten el vocablo *"TERRACOTA", no es
menos cierto que, pard efectuar el andlisis de confundibilidad, resulta indispensable considerar las
coberturas especificas de los signos distintivos en cuestion, asi como los elementos adicionales que los
conforman, los cuales inciden en la percepcitn general del consumidor promedio.-—--—----——rereereaasanens.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente “TERRACOTTA Y ETIQUETA" registrada para servicios de la clase 35 "SERVICIOS DE
IMPORTACION, EXPORTACION., COMERCIALIZACION Y VENTA DE ARTICULOS DE ALFARERIA ¥
CERAMICA, SERVICIOS DE PUBLICIDAD® glase 39. SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO. DEPOSITO,
DISTRIBUCION, EMBALAJE. EMPAQUETADO Y TRANSPORTE DE ARTICULOS DE ALFARERIA Y
CERAMICA; clase 45. SERVICIOS DE REDES SOCIALES EN LINEA, mientras gue la marca en tramite de
registro “T TERRACOTA Y ETIQUETA" solicita la cobertura para los servicios mmprendmlus en la clase 43
"SERVICIOS DE RESTAURANTES "~ - -s-rrremessssnnsssnesessto s ia s men s s nsa s snma mas saan e ie g

Sistema Uniclase, el cual exige la obtencion de un registro autonomo para c§
Servicios cuya proteccion se aspire. En el presente caso, la marca oponente incumy
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 720 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "T TERRACOTA Y E"I“IQUETA" CLASE 43, E}[PEDIENI'E N* 2262686, A NOMBRE DE GINO
BB R TS I T T ELTINT, o iiniir im0 S b s B ety e

vez que no dispone de registro en la glase 43, ambito en el que se pretende registrar la marca solicitada,
denominada “T TERRACOTA Y ETIQUETA"En consecuencia, se advierte que las marcas en litigio no solo
difieren en su clasificacion dentro del nomenclator internacional, sino que también manifiestan
divergencias en cuanto a su alcance y cobertura. Tal circunstancia favorece la posibilidad de una
coexistencia armanica entre ambas marcas, particularmente en virtud de gue los elementos distintivos de
cada una permiten establecer una diferenciacion nitida. Es pertinente destacar que la coexistencia pacifica
de marcas constituye un principio cardinal en el derecho marcario, cuyo propdsito es conciliar los
derechos de los titulares de marcas y fomentar la competencia leal en el mercado. En el presente caso, la
falta de coincidencia en la clase y en las coberturas, aunada a la diferenciacion patente entre las marcas,
justifica la viabilidad de una coexistencia pacifica entre las mismas. —=-----=severmrormmme e

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud
suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magmitud, ya que la primera {marca solicitada)
contiene un fondo de color marrdn, una gran letra “T" estilizada como una columna arquitectanica
decorada con elementos florales v una especie de mosaico y la denominacién en la parte baja de la
columna, mientras que la segunda (marca oponente) esta compuesta por un fondo blanco, minimalista, con
una maceta que emerge del lateral izquierdo, integrada con la denominacian,--—--ssemrmerrreenrnnaeenenen.

MARCA SOLICITADA MARCA OPOMNENTE

L] "' ‘.' [
;,l L] i .‘;

ﬁﬁf SR

TERRACOTA

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion arriba a la
conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si, por lo que podria darse una
coexistencia pacifica entre las mismas. Conforme a lo antenormente expuesto, corresponde revocar la
FRSOlUCION PECUTTIE, - - e oo o o e 0 B B B 8 L 0 0 B0 B % B F R T R T R TR R R T EETETEET e

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUS
RESUELVE:

Art, 12 REVOCAR la Resolucian N® 720 de fecha 27 de septiembré de 2023 dj ;
Direccion de Asuntos Marcanos LItIgiosos. --------====----- Sagopemea-onasgell ---.;r‘a_-_----l-r-r'f-
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 720 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “T TERRACOTA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N* 2262686, A NOMBRE DE GINO
FABRIZIO MATTEUCCL-------- -

Art 22

Art, 3%

ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca T
TERRACOTA Y ETIQUETA", clase 43, ExpedieptgN¥® 51
GINO FABRIZIO MATTEUCKCL ----=versmsssees “"f:""“:"""i =

[

6, solicitada a nombre de
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¥ 942 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022 , DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA “THEBOSS VAFE &
CHOPP Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N® 1942413, A NOMBRE DE JAVIER ALEJANDRO CUELLA

el
1L

Asuncion, 1 5 .I'.E.i_. LU

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de JAVIER ALEJANDRO
CUELLA CABRERA en contra de la Resolucion N2 942 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Direccion
D e et et e e e

RESULTA:

Que, en fecha 04 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de JAVIER
ALEJANDRO CUELLA CABRERA ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 942 de
fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Direccion de Marcas, ---------=--rrrrmamsmrssmms e -

Que, en fecha 28 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedio el recurso de
;Pe]acj.ﬁn TR BTPIBELD, +—soessermmmm s s et S S s e et o s

Que, en fecha 18 de octubre de 2023, la representante convencional de JAVIER ALEJANDRO CUELLA
CABRERA exprest agravios: Esta Direccion General tiene por contestada [a expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 24 de octubre de 2023,----------csssssmmmmmmrmmmmne s s s s

CONSIDERANDO:

QQue, la mencionada Resolucion considera que: °(.) Que la Solicitud de registro de Ja marca THEBOSS
VAPE & CHOPP ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 43. Que habiéndose realizado la
bisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
THE BOSS, clase 30, Registro N® 417.034, Titular KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS
Lle. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia
pacifica, en clase relacionada, sin crear riesgo de confusién entre Jos consumidores., por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas. no ha lugar a lo solicitado. {..)7--s==ssssssssemmmsnsssnnnes

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) Que, el hecho de que ambas
denominaciones posean en comun “UN" solo términe, no significa que exista entre ellas algtin tipo de
identidad o riesgo de confundibilidad que no permita la coexistencia pacifica de las mismas. Las marcas
enfrentadas tampoco podran ser asociadas o relacionadas grificamente, teniende en cuenta que poseen
elementos figurativos altamente distintivos y totalmente disimiles.../.. Asi mismo, es importante resaltar que
las marcas enfrentadas comercializan productos totalmente diferentes, ya que la soficitud de mi mandante
comercializa exclusivamente metales. Mientras que la marca base del rechazo comercializa colchones y
sofmieres .. ).

Que, tal coma lo expresa el Art. 1 de la Ley N 1294/98, las marcas son signos quﬁlsirﬁ"&h par:
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion- G
ihreciata Geegal In

rrpianGensen de hf!m'l .
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 942 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022 , DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA *“THEBOSS VAPE &
CHOPP Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N* 1942413, A NOMBRE DE JAVIER ALEJANDRO CUELLA
CABRERA ——-recorsrissasmrnnsssrisniars

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 vilidos como el
derechio 3 CONStHIUIN UNE MArCR, ~—-rerrerses i e s tersms s s e et sam s bt a s s st s

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas 'en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criteno que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, realizando el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos
que la marca base de rechazo “THE BOSS® se encuentra registrada en la glagse 30 del nomenclador
internacional, para la cobertura de los siguientes productos: “Café te, cacao y sucedaneos del cafe, arroz,
tapioca y sagu, harinas y preparaciones a base de cereales, pan. productos de pasteleria v confiteria,
helados, azucar, miel, jarabe de melaza, levadura, polves de hornear. sal, mostaza, vinagre, salsas
(condimentos), especias, hielo, sandwiches, arrollados mientras que la marca en tramite de registra
“THEBOSS VAPE & CHOPP Y ETIQUETA" pretende amparar los siguientes servicios: “servicios de suministro
de bebidas, servicio de informacion sobre recetas para confeccionar bebidas, suministro de bebidas
alcohdlicas OBS:NO SE REIVINDICA EL USO EXCLUSIVO DE LAS DENOMINACIONES VAPE & CHOFP"
Vemos asi que el principio de especialidad es relevante en el Derecho marcario, ya que nos permite
enmarcar el ambito de proteccion del registro al establecer sobre qué productos o servicios recae su
proteccion y en ese sentido, en el caso que nos ocupa notamos que existe una notable distincion en cuanto
@ las coberturas y los posibles puntos de comercializacion de las marcas en pugna, por ende, al no poseer
una conexion competitiva directa, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre
T 1 T | o

Que, la marca en tramite de registro “THEBOSS VAPE & CHOPP Y ETIQUETA" sugiere una
especializacion en vaporizadores y bebidas alcohdlicas -especialmente cerveza de barril-, con un disefio
grafico y estilizacion que contribuyen a su diferenciacion visual. Por otro lado, la marca base de rechazo
“THE BOSS", ampara los productos alimenticios. Por tanto, la confusian ideoldgica o conceptual es aquella
que derva de la representacion o evocacion de una misma idea, caracteristica o concepto entre los signos
enfrentados. Al respecto, Jorge Otamendi sefiala: “Es la representacidn o evocacion a una misma cosa,
caracterfstica o idea que impide al consumidor distinguir una de otra”, En este caso, las denominaciones
evocan ideas completamente diferentes. 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 de cada clase a ser
protegida, requisito que no cumple la marca base de rechazo al no tener registrada la marca en la clase 43,
clase donde se pretende registrar la marca solicitada. De ello se colige que las marcas en pugna ng
comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una
eventual coexistencia pacifica entre las denominaciones en pugna,----——-—sererrceessemsse e s

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
etiqu_eta que conforma a la S-l:rlltllu:_i En este caso, vemos que la marca registrada posge una ehiqueta que
consiste en un dibujo abstracto en forma de diamante invertido, compuesto por li '
oscuro (gns oscuro o negro), dentro de esta figura, las lineas crean una forma

{ &1

corbata estilizado, lo que puede simbolizar elegancia, autondad o estilo ejeutive -en

concepto de “THEBOSS", que aparece justo debajo del simbele grafico, escrito e;?}uﬂ tipograt der:;n' ¥

1 1 ]
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 942 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022 , DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "THEBOSS VAPE &
CHOPP Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N® 1942413, A NOMBRE DE JAVIER ALE}..'!.NDRD CUELL#.
CABRERA - ----==sssssnmsansnsrnmnsnssnmssnsosssnssstosssnssssasnssssmsmssssssrrsrmensmmseeseomesme—m—eeseemen s

en negrita, con una mezcla de colores: “THE" en verde claro y “BOSS™ en un tono verde més intenso, el
texto secundario “VAPE & CHOPP”, se encuentra debajo con letras maytisculas de tipografia mas pequena y
simple, el fondo es de color gris oscuro casi negro, lo que permite que los colores brillantes del texto
resalten claramente. La marca antecedente, en cambio, no cuenta con una etiqueta distintiva, en
denominativa, En sintesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasia v al cmnpararlas en su
conjunto con la marca base de rechazo, son diferentes, disimiles, originales y distintivas una de la otra, en
todos los planos de cOmMParacion.-----s-s-rrrmrsmmmemsm oo s rramrre s s s estrasss

MARCA SOLICITADA MARCA BASE DE RECHAZO

THE BOS5 (DENOMINATIVO)

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente m mucho menos
de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su
conjunto, son disimiles, onginales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparacion,
pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, por ende. esta dependencia
administrativa discrepa con la decision final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la
SAICTIIE [l SIS, <= cccmmnnns im0 e e e o £ S LSS S R TR E T TR e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién considera que es un signo que posee las
caracteristicas Necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar las resoluciones recurridas, -—----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUM """
RESUELVE ﬁ; .
Il |
Art. |2 REVOCAR la Resolucion N2 942 de fecha 15 de junio de ’L’[]!Z chetada Eur Ia' ireccion

dE' L R it
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N# 942 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022 , DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA “THEBOSS VAFPE &
CHOPP Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N°® 1942413, A NOMBRE DE |AVIER ALEJANDRO CUELLA
CABRERA. . R,

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solici
“THEBOSS VAPE & CHOPP Y ETIQUETA”, clase
anombre de JAVIER ALEJANDRO CUELLA CABJ

Art. 32 NOTIFIQUESE, --------+--ssrmssnsnessnscecmsmnnn ey R A \] ......
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 2.593 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ROYAL
BRACKLA", CLASE 33, EXPEDIENTE N® 1669065, SOLICITADO POR BACARDI & COMPANY LIMITED.---------

Asunicién, | 9 ABR 2025

VISTO: el recurso de reconsideracion, asi como el recurso de apelacion interpuesto por el
representante convencional de BACARDI & COMPANY LIMITED, contra la Resolucion NT 2593 de fecha 23
de agosto de 2017, dictada por la Direccion de Marcas, yi-----=----«-ceom e isnnas s

RESULTA:
Que, en fecha 28 de septiembre de 2017 se presenta la representante convencional de BACARDI &
COMPANY LIMITED & interpone Recurso de apelacion en contra de la Resolucion N 2.593 de fecha 23 de
agosto de 2017, dictada por I8 DRt IO e MR, —= s s s s s s s n m A R L 00 e e e

Que, en fecha 29 de septiembre de 2017 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
apelaciﬁ_n interpue—&tﬂ.l ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 06 de julio de 2018, la representante convencional de BACARD] & COMPANY LIMITED
expreso agravios, Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
rezolver en fecha 14 de diciembre de 2017, - ccrsmsmmmmmme m i s s s s b e g et £ £ e S S LSS b e AR R R R

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidn considera que: ..) Que la solicitud de registro de la marca “ROYAL
BRACKLA® ha sido presentada para amparar los productos de la clase 33 Que habiéndose realizado la
nisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca
"ROYAL CLUB, registrada con el niimero 334,008 en fecha 21 de junio de 2010 a favor de MOLINO
ASUNCENO HEILBRUNN SOCIEDAD ANONIMA (MAAHS5A ), Comentario: Que ambas denominaciones
son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear
riesgo de confiisidn entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 6% de [a Ley de Marcas,
o ha fug;r; Iey sniicitado {-*J-— ..................................................................................................

Que, entre oftros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: ..) Que tal resolucién no debe
considerarse vafida, ya que la solicitud de mi comitente cuenta con elementos diferencladores para con la
marca antecedente, como ser su conformacion gramatical, la fonética, la visidn de conjunto gue se tiene de
las mismas, como asf también la diferencia en relacion a los productos que amparan las marcas en pugna
wds En primer lugar, en lo gque respecta a su conformacién encontramos que la solicitud de mi comitente
cuenta con dos terminos que la conforman ROYAL - BRACKLA; y la marca base de rechazo se conforma de
la sigtiiente manera ROVAL- CLUB. De esta manera, claramente se evidencia la existencia de diferencias en
cuanto a su conformacian gramatical, dejando a la vista que las marcas en pugna no son idénticas entre si,
puesta gue cada una cuenta con un segundo término absolutamente diferente en su denominacion ../
Ademas, los productos que protegen las marcas en cuestion también fogran diferenciarse, ya que si bien
ambas fueron presentadas para la clase 33 la solicitud de mi mandante culbre especificamente “whisky
escocés”, encontrindose de esta manera ltimitada a ello; mientras que la marca base del presente rechazo
ampara “Todos los productos de la clase 33, con excepeidn de vino y licores™, por fo que fa
productos de la clase en cuestion de manera general, Debido a esta razan vislumbramao.
mi representada va dirigida a una bebida muy fspmf ca que es e.l' witisky escoces, Jﬂ
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 2,593 DE FECI-L*L 23 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ROYAL
BRACKLA", CLASE 33, EXPEDIENTE N* 1669069, SOLICITADO POR BACARDI & COMPANY LIMITED. =======-=

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto, evaluando el andlisis de confundibilidad y coexistencia marcaria entre los signos distintivos
"ROYAL BRACKLA® solicitada en la Clase 33 por BACARDI & COMPANY LIMITED y "ROYAL CLUB"
registrada en la Clase 33 a nombre de MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN SOCIEDAD ANONIMA
(MALAH.S.AL), conforme a los principios rectores del derecho marcanio y las disposiciones aplicables.--------

Que, al analizar los signos marcarios en conflicto, resulta imperativo aplicar el principio de
apreciacion de conjunto, el cual exige que el analisis se realice de manera global, evitando fraccionamientos
artificiales o desmembraciones innecesanas. Asimismo, dicho andlisis debe efectuarse bajo una percepcion
sucesiva y no simultanea, tal como lo haria un consumidor promedio al enfrentarse a las marcas en un
contexto comercial. El resultado que arroje esta vision global constituye el criterio esencial para determinar
si existe o no riesgo de confusion directa o indirecta entre 10s SIgN0s en PUENE, ---------eesmmmmmmmmme o

Que, si bien "ROYAL BRACKLA® (marca solicitada) y "ROYAL CLUB" (marca registrada) comparten
similitudes iniciales debido u la presencia de los mismos vocablos, es fundamental destacar que ¢l andlisis
comparativo de marcas no debe himitarse exclusivamente a un enfoque superficial basado en aspectos
unugrﬂﬁ{us ¥ 7T 8 2 0] g 7, pe b St P e e S SO

Que, el derecho marcario establece que la mera existencia de semejanzas ortograficas o fonéticas
entre dos signos distintivos no es suficiente para determinar la existencia de confusion o rnesgo de engafio
entre los consumidores, especialmente cuando existen diferencias conceptuales o ideoldgicas sustanciales
entre las marcas en cuestion, En este sentido, es fundamental considerar que el analisis marcario debe
abarcar una perspectiva mas amplia, que incluya la evaluacion de elementos como el significado de las
palabras, la impresion general que transmiten las marcas, el tipo de productos o servicios a los que se
asacian, y el publico objetivo al que se dirigen. Ademds, es importante tener en cuenta que el anélisis debe
realizarse desde la perspectiva del consumidor promedio, quien no suele prestar una atencion minuciosa a
los detalles ortograficos o tonéticos, sino que se basa en una impresion global de la marca. Por lo tanto, para
determinar si existe riesgo de confusion entre "ROYAL BRACKLA® y "ROYAL CLUR", es necesano llevar a
cabo un andlisis exhaustivo que considere no solo los aspectos ortogrificos y fonéticos, sino también los
elementos conceptuales, ideoltgicos y comerciales de ambas marcas, asi como la percepaon del
consumidar FI'DI!'I'[E‘d.iD. Y N S,

Que, esta Direccidon considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof, Dr.
Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro "Confusion de Marcas™ explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
cor otros elementos, en ofra marca, fo necesariamente implica gue esas marcas sean confundibles, ™ Por
consiguiente, vemos que el hecho de compartir un vocablo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, mis atn teniendo en cuenta los demds elementos analizados en conjunto en la
presente resolucion.

' Sanches Herrero, Andris. “Corfusien de Marcas™ Editoral La Ley, Asuncidm, 2013 Directora® ¥

Otamnendi, forge. Derecho de dMarcas, Editonal Abeledo Perrot, Tercera Edicitn, 999, . 152 Direccian Graral de Prigicdd Ill:-ll.'rﬂll
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 2,593 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROYAL
BRACKLA", CLASE 33, EXPEDIENTE N*® 1669069, SOLICITADO POR BACARDI] & COMPANY LIMITED.---------

caso que nos ocupa, las denominaciones en cuestion evocan ideas y asociaciones notablemente dispares,
Por un lada, la marca "ROYAL BRACKLA®™ puede ser interpretada como un término que evoca concepios
relacionados con la realeza britinica, una asociacion particularmente fuerte y arraigada en productos como
el whisky escocés, que a menudo se comercializa utilizando imagenes v terminologia vinculadas a la
monarguia y la tradicion. Sin embargo, a pesar de esta conexion con la realeza, la marca "ROYAL BRACKLA'
no genera por si misma una asociacion directa y univoca con un concepto claramente definido y especifico.
En otras palabras, aunque el término "ROYAL® evoca realeza y prestigio, el término "BRACKLA no tiene un
significado intrinseco que contribuya a una imagen mental concreta y coherente. Por otro lado, la marca
"ROYAL CLUB® sugiere de manera mucho mas clara y directa una senie de conceptos interrelacionados,
como nobleza, elegancia, exclusividad y un estatus premium. El término *CLUB® evoca inmediatamente la
idea de una sociedad o asociacion fundada por un grupo de personas con mtereses comunes, dedicada a
actividades principalmente recreativas, deportivas o culturales. Estos clubes a menudo se perciben como
exclusivos v elitistas, lo que refuerza la asociacion con un estatus social elevado y un estilo de vida
sofisticado. Por lo tanto, la combinacién de los términos "ROYAL® y “CLUB® crea una imagen mental
coherente y poderosa, que evoca un sentido de pertenencia a un grupo selecto y privilegiado.«ss=eesrreeneeesr

Que, en consecuencia, cada uno de los signos en disputa generara una representacién mental distinta
en la mente del consumidor. Mientras gue "ROYAL BRACKLA® puede evocar una vaga sensacion de realeza
y tradicion, "ROYAL CLUB" crea una imagen mucho mas definida y atractiva de exclusividad, sofisticacion y
pertenencia @ un grupo selecto. Esta diferencia en la representacion mental puede tener un impacto
significativo en la percepcion del consumidor y en su decision de compra, ya que es mas probable que se
sienta atraido PO LINA marca que evoca una imagen Cira ¥ POSHIE s e ——

Que, una prueba de la relevancia del significado conceptual como eriterio diferenciador entre marcas
es el caso de la marca “ROYAL SALUTE", registrada en la Clase 33 (N® 599.478) a nombre de Chivas Holdings
Limited. Si bien esta marca incluye el término “SALUTE", que comparte similitudes ortograficas con "ROYAL
CLUB" v "ROYAL BRACKLA®, las diferencias conceptuales son evidentes, evitando cualquier riesgo de
confusion para el consumidor. Este ejemplo refuerza la importancia de considerar el contenido conceptual
como un elemento determinante en el analisis comparativa, ---+«s=seressmmssmmmmsrmrrrm e en o s ot

Que, en virtud de las consideraciones expuestas, esta Direccion General concluye que la marca
solicitada “ROYAL BRACKLA" no genera riesgo de confusion, asociacion indebida o conexion competitiva
con la marca base del rechazo “ROYAL CLUB", ya que ambas denominaciones presentan diferencias
significativas en los planos conceptual, fonéticn y visual. Por consiguiente, la marca "ROYAL BRACKLA™ no
se encuentra incursa en las prohibiciones previstas en el Art, 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, lo cual

permite garantizar su registro sin afectar los derechos de terceros, —--------rroemsmmmsamsmsssnne
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD IND ——
RESUELVE: - N

.'.I- 5 s |
Art. 12 REVOCAR la Resolucion N* 2,593 de fecha 23 de agos }' de 2017 dictada por I3
Direccian de Marcas, ---------s-ssmmmmmamimrer oo 7.,-7--"“*---;1-9: 7, e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 2.593 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ROYAL

BRACKLA®, CLASE 33, EXPEDIENTE N° 1669069, SOLICITADO POR BACARDI & COMPANY LIMITED.

Art, 22

ATt 38

DISPONER la prosecucion de tramites de la mhcll

Hezegistro de marca "ROYAL
BRACKLA", clase 33, Expedjt-n:g N® 1669069, saficitad:

CGMPM qurEb T SRS A e ——— -mw T BasemEm - _.-—F'l'-'d'-'v-i_—_\; -------
NOTIFIQUESE ;== sessssmrmrespssssnsmmssosesiinioss : ,.,,.-..t:...._.f-;,'*'.---_.-l.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 685 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “ELECTROMONDIAL®, CLASE 11 EXPEDIENTE N* 47326/2023, SOLICITADA POR
ELECTROBRAS S.R.L. : s

Asuncion, 15 ABR S
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de MK

ELECTRODOMESTICOS MONDIAL 5.A. contra la Resolucion N°® 685 de fecha 09 de julio de 2024, dictada

por la Direccitn de Asuntos Marcarios LigIos0s, yi--«csssasmrrmmsrmmrmmonssmmsemisenasanssnssa s s

RESULTA:

Que, en fecha 23 de julio de 2024 se presenta la representante convencional de MK
ELECTRODOMESTICOS MONDIAL 5.A. a interponer recurso de apelacion contra la Resolucion N° 685 de
fecha 09 de julio de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcanos LITEIOS0s, -« «ssssssmsssmmammamrrosess

Que, en fecha 26 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso interpuesta, -

Que, en fecha 27 de agosto de 2024, la representante convencional de MK ELECTRODOMESTICOS
MONDIAL S.A. expresd agravios. En fecha 09 de diciembre de 2024, la representante convencional de la
firma solicitante presentd el escrito de contestacion de los agravios. En fecha 13 de diciembre de 2024 se
Hamd Autos para e 1T o) S —————————

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida considera: (..} Que, analizando el campo ortografico y fonético de la
solicitante ELECTROMONDIAL y la marca MONDIAL, se advierte que las marcas en pugna son muy
diferentes ya que la solicitada consta del prefijo ELECTRO (en general, se refiere a cualquier cosa
refacionada a con la electricidad y la electrénica). De dichas diferencias ortograficas se genera un distinhivo
fonético en el estudios en conjunte../.. Aungue se observa que existe una clerta similitud entre las marcas,
en términos fonéticos, ésta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusién en el piblico
consumidor, lo que nos da la pauta que la misma es muy diferenciable de la marca oponente.../.. Existen
varios registros con la denominacion MONDIAL en diferentes clases y diferentes titulares, como asf
también sefialar que existe registro N*® 508, 097 en la misma clase 1, con la denominacion MUNIIAL
(término en francés MONDIAL), coexistienda ya con la marca aponente, sin causar confusian alguna por lo
que no existen impedimentos para denegar la marca solicitada.../.. Se puede notar que la solicitud de
registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la maca oponente../... Esta Direccion considera
que podri coexistir pacificamente sin crear riesgo de confusidn, por lo que la oposicion deducida deviene
Impfﬂf'l?dlﬁ'ﬁlf'f..-.}" .................................................................................................................

Que, la representante de MK ELECTRODOMESTICOS MONDIAL S.A., presenta su escrito de
expresion de agravios, manifestando entre otras cuestiones “(..) Esta parte se ratifica que la marca
solicitada incurre en las causales de irregistrabilidad contempiadas en los incisos *f* e " del articulo de la
Ley N® [294/98 de Marcas, en vista de la semejanza ortogrifica y fonética existente entre la marca
previamente registrada por mi mandante y la marca solicitada../.. Si el estudio de la similitud fue realizado
teniendo en cuenta el conjunto, fa Directora debic haber tenido en cuenta todas las similitudes y suptiestas™,
diferencias en conjunto, para arribar & una decision una vez se hayan sopesado la suma e todas las |
similitudes y todas las diferencias.../.. La marca ELECTROMONDIAL cuyo registro se pide es m@:ﬁmma
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 685 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA "ELECTROMONDIAL", CLASE 11 EXPEDIENTE N* 47326/2023, SOLICITADA POR
ELECTROBRAS S.RL o = -

la marca MONDIAL propiedad de mi mandante../.. Efectivamente existe la alegada similitud ortografica y
fonética entre el signo solicitade y el del registro fundante de la presente oposicion../.. Resulta imposible
para el consumidor medio ¢l poder distinguir realmente el verdadero origen empresarial../.. No hemos
podida encontrar la forma en la que la presente solicitud logre diferenciarse suficientemente del nombre
comercial de mi mandante../.. En ménto de lo expuesto y lo dispuesto por la Ley 1294/98 de Marcas a la
Senora Directora solicito revocar 1a Resolucion N® 685/20247- -+ serrrsmsssstose e esss s s s sss s e eeeneen

Que, la representante convencional de la firma solicitante. presenta el escrito de contestacion de la
expresion de agravios y entre otros argumentos dice “(...)"La Resolucion N° 685/2024 debe ser confirmada
dado a que sus fundamentos son el resultado del analisis realizado por el a-quo respecto a los argumentos
presentados.../.. Expresa la oponente en su escrito que: y no ha lugar a la oposicién presentada por mi
mandante MK ELECTRODOMESTICOS MONDIAL S.A. en base a su marca MONDIAL en la misma clase 11,
pero lo que no menciona es que no esta registrada, sino que la marca base de esta Oposicion estd en trimite
de solicitud../.. No podemos evitar sefialar la marcada contradiccién en la que cae la oponente al asegurar
que [as marcas en conflicto en estos autos ELECTROMONDIAL- MONDIAL no pueden coexistir pero si
pueden coexistir las marcas MONDIAL-MUNDIAL dado que claramente lo dice en su escrito./. La
dponente No Menclana esds caractersticas propias que hacen gue fa renovacion de MUNDIAL no afecte a
la marca de su mandante...... La Directora de Asuntos Litigiosos analizd con buen criterio los antecedentes
que tenia a la vista../.. Por lo tanto, a la Sra Directora General solicito dictar resolucion confirmando en
todas sus partes 13 Resolucion N® 685/ 2024 - et rarn e et

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto contra la Resolucidn N® 685 de fecha 09 de julio de 2024, ——-—mrrermmmmmsmemses i

Que, unao de los criterios al analizar la posibilidad de confusion marcaria es evaluar a los signos en su
conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje |a
vision en conjunto es el eriterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion
entre ellos. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca ELECTROMONDIAL , solicitada en clase
11, con la oponente MONDIAL, solicitada en clase 11, «s-scereormmmirmerssmamsnssssesesss e e s emams e s rassmirns

Que, al respecto, expresa el Dr, Breuer en su libro “Tratado de marcas de fibrica y de comercio” que:
“Para apreciar la posibilidad de confisién no son determinantes los diversos detalles, sino las caracteristicas
tipicas, Ja impresidn general v 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

€N SU CONjunto. En un coteo en ConjuUnio VeMOs Qs -« s e e e e
ELECTROMONDIAL {marca solicitada)
MONDIAL {marca oponente)

—

%,
b}
!

Que, al realizar el cotejo de las marcas analizadas en el caso de autos, si bien es ciepto que las
denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no necesariamente causarin cenfusion en &l
seno del piblico consumidor, atendiendo que el propio solicitante ELECTROBRAS SR e ,_*d{:,[ﬂa.géel
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 685 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “ELECTROMONDIAL", CLASE 11 EXPEDIENTE N* 47326/2023, SOLICITADA POR
ELECTROBRAS 5.R.L.

registro previo Registro N° 592.28] de la marca MONDIAL,, en la misma clase 11, que fuera solicitado ya en el
afio 2012, lo que evidencia que la marca ya le pertenece, En ese sentido, el solicitante busca ampliar la
proteccitn de su marea registrada mediante la adicion del prefijo "ELECTRO" creando una diferencia en la
percepcidin fonética y visual de la marca, lo que le otorga un caricter distintivo a la presente solicitud. En
resumen, el solicitante intenta obtener un derecho exclusive sobre una denominacién que, en esencia, ya
estd protegida representanclu una eimtegla de expansién natural }r legitima del pnmfnlm marcario de la
BITUPIESA, --crnsnssassssssem s e R Sy s

Que, por tanto, la oposicién formulada por MK ELECTRODOMESTICOS MONDIAL S.A. carece de
legitimacién sustantiva suficiente para oponerse a una solicitud que se funda sobre un derecho previo del
propio solicitante, el cual no ha sido objeto de impugnacién alguna y permanece vigente.-----------------------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere ala coexistenciade la
marca oponente diciendo: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute
la confusién es Ia coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es I
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido.™, ----------=srssseee - “een

Que, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, para realizar dicha
confrontacién es necesario tomar a los signos marcarios en su conjunto. En ese sentido, la distintividad estd
demostrada en el analisis que no generaran confusion entre el piblico consumidor. —--eeesseesomeses

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca
solicitada “ELECTROMONDIAL® no causaria riesgo de confusion o de asociacién con la marca oponente
“MONDIAL", asi como tampoco menoscabaria los derechos de las firma oponente, p-m' lo que currespnnde

confirmar la resolucion recurnida, -----—---eeeresmmmmms s e
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 685 de fecha 09 de jullﬂ de 2024, dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios Litigiosos. cemmsssrsssssen e ——— S

Art. 22 DISPONER la prosecucion de trimites de la solicitud .de registro de marca
"ELECTROMONDIAL", Acta N* 47326/2023, clase 11, presen por Cl

Art.3*  NOTIFIQUESE por cédula.----=----s-- O f

i Patpela Cristadde |
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T *NERECHO DE MARCAS® = Jorge Otamendi. 9 Ed.. CABA, Absledn Perrot, 2007 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 227 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023,
DICTADA POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE
MODELO INDUSTRIAL DENOMINADO “CALZADO", ACTA N* 2330825 DE FECHA 26 DE ABRIL DE
2023, CLASE 02, SUB CLASE 04, SOLICITADA POR MARIA VIRGINIA LA BRUNA.

- E ap E
Asuncién, 1 ¥ AB J

VISTO: El Expediente N 2330825 de fecha 26 de abril de 2023 de solicitud de Registro de
Meodelo Industrial denominado *CALZADO” en la Clase 02 y Subclase 04, solicitado por MARIA
VIRGINIA LA BRUNA, ~------ e rmrmmr s s s s s s s m s mmmm m o s s 8 5 6 e e

RESULTA:

Que, en fecha 28 de diciembre del 2023 se presenta el representante convencional del
solicitante e interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N* 227 de fecha 22 de
diciembre de 2023 dictada por la Direccién de Dibujos y Modelos Industriales.

Que, por proveido de fecha 31 de enero de 2024 se concede el recurso interpuesto,
expresando agravios el apelante el 07 de febrero de 2024, En fecha 14 de junio del 2024 esta
Direccion lamé Autos para ReSOIVEr, ««----cse e

CONSIDERANDO:

Que, la resolucidn recurrida considera: *(.) Que, en fecha 26 de abril de 2023, se presenta
ante esta Direccion, la solicitud del registro de Modelo Industrial denominado “CALZADO", para
amparar su proteccién en la Clase 02, Sub-Clase 04. (..)" y que analizando el mismo el dictamen
técnico DDMI N* 49 de fecha 15 de diciembre de 2023 emitido por el examinador que recomienda
la concesion. Que, segun la busqueda realizada se encontro el Registro N* 101319 en el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial INPI de Argentina de fecha 08 de marzo de 2022. Cabe
manifestar que el registro corresponde al mismo solicitante (titular), sin embargo se cuestiona la
fecha de la presentacion en nuestro pais que es el 26 de abril de 2023, en contravencion a los
dispuesto en el Art. 8 El titular de un dibujo o modelo industrial registrado en el extranjero tiene
un plazo de seis meses a partir del registro en el pais de origen para hacer valer su derecho de
prioridad, presentando la correspondiente solicitud de registro, con sujecion a las preseripciones
de la presente Ley. A més de ello, del resultado de la biisqueda realizada en internet arrojé como
antecedente el disefio de CALZADO, correspondiente a la firma de CALZADOS ZARPAS. Que
realizando la comparacion de las caracteristicas estéticas y visuales la solicitud NO retine el
requisito de nuevo u ﬂl‘igil‘lﬂl-“"*"*'-'-------""""-"""'"""'"""""‘ .....

Que, se agravia el recurrente negando categoricamente que los antecedentes arrojados por
la busqueda en la base de datos extranjera podrian afectar la novedad de la solicitud presentada
por su mandante, dado que existen diferencias funcionales, estéticas, nrna.me.nl:a_.les entre el
mismo ¥ los antecedentes, y no meras diferencias secundanas.-- a:-' =L S

Que, corresponde a ésta Direccion General resolver sobre la prucedennan "f, del TEEIJI'EI:&
tntE[‘pL,L-Eﬂﬂ ----- memmmsrsrrrrrEmasaas A S — - S J.,.'J
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 227 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023,
DICTADA POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE
MODELO INDUSTRIAL DENOMINADO *CALZADO", ACTA N* 2330825 DE FECHA 26 DE ABRIL DE
2023, CLASE 02, SUB CLASE 04, SOLICITADA POR MARIA VIRGINIA LA BRUNA.

Que, la Ley N° 868/81 establece los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo
Industrial en su Art. 2 el cual dice: *Podrin ser registrados los dibujos o modelos industriales que
sean nuevos, que no sirvan dnicamente a la obtencidn de efecto técnico, ni sean contrarios al
orden piiblico, a la moral y a las buenas costumbres™---------

Que, a su vez, el Inc. b) del Art. 3 de la ley citada expresa que: "Se considera que un dibujo o
modelo industrial ne es nuevo... b) si antes de la fecha de su pedido de registro, o de la fecha de
prioridad vilidamente reivindicada, se ha hecho accesible al publico en cualquier pais, y en
cualquier momento, mediante su descripcion, utilizacion o por cualguier otro medio... ===

Que, el A-Quo ha tenido por rechazada la solicitud de registro de modelo industrial por una
supuesta falta de novedad, fundamentada en que el mismo ya aparece como conocido con
anterioridad a su presentacién. Que, cabe destacar que la titularidad del modelo en Argentina y
Paraguay coincide (Maria Virginia La Bruna), y que si bien la solicitud paraguaya fue presentada
fuera del plazo de prioridad de seis meses establecido en el Art. 8 de la Ley N.% 868/198] —el cual
permite al titular de un modelo industrial registrado en el extranjero solicitar el mismo registro
en el pais dentro de dicho plazo—, este incumplimiento no constituye en si una causal de
rechazo de la solicitud. La consecuencia juridica de no presentar la solicitud dentro del plazo
indicado es la pérdida del derecho de prioridad, es decir, el solicitante no podra reclamar la fecha
de presentaci6n en el pais de origen como vilida en Paraguay. Sin embargo, esto no implica la
pérdida del requisito de novedad ni impide, per se. Por tanto, la evaluacion de la novedad debe
realizarse de forma independiente al derecho de prionidad, atendiendo a los parametros
establecidos en los articulos 2 y 3 de la ley.-eeeesmmmmmmmrrrrrrrenoceeeeeeeaeees

Que, conforme lo expresa la propia disposicion legal, el dibujo o modelo industrial
constituye el aspecto ornamental o estético de un articulo; en el caso analizado se desprende que
el modelo “CALZADO" presenta una configuracién visual distinta. con particularidades en su
disefio que le otorgan una apariencia singular y diferenciada respecto del antecedente citado
considerando las caracteristicas morfolbgicas, pmpumnnﬂ. lineas, relieves y detalles
omamentales de los modelos confrontados.- e o e L s

Que, en efecto, aun cuando existan coincidencias en la categoria de producto —como
ocurre en todo modelo de calzado—, la ley exige la comparacion en u‘:rmin::s de apariencia
general, no en cuanto a su funcidn, material o uso. En este caso, las difepefivias; eta, los
elementos decorativos, y la disposicion de los cortes y costuras permifen ¢l modelo
industrial solicitado genera en el piblico consumidor una impresién distinta, superando el
estindar de novedad exigido por el marco normativo nacional.-- - q._;"vf'-:‘
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Nf 227 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023,
DICTADA POR LA DIRECCION DE DIBUJOS ¥ MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE
MODELO INDUSTRIAL DENOMINADO *CALZADO", ACTA N* 2330825 DE FECHA 26 DE ABRIL DE
2023, CLASE 02, SUB CLASE 04, SOLICITADA POR MARIA VIRGINIA LA BRUNA.

MODELO SOLICITADO ANTECEDENTE

Que, cotejando el modelo industrial solicitado "CALZADO" con el antecedente encontrado,
se concluye que el modelo solicitado no es idéntico ni sustancialmente similar al antecedente
citado, y que las particularidades de su disefio justifican su registrabilidad como medelo
i T PR oot e e o M o s o Sl s it

Que, en virtud a las consideraciones expuestas, esta Direccion General concluye que el
modelo industrial solicitado redne los requisitos legales para ser considerado nuevo y, en
consecuencia, debe revocarse la resolucidn jmpugnada_ ....................................................

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

Art. 1° REVOCAR la Resolucién N* 227 de fecha 22 DE DICIEMBRE DE 2023, dictada por
la Direccién de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de Renovacidn
del registro del Modelo Indusirial denominado "CALZADO", Acta N* 2330825
de fecha 26 DE ABRIL DE 2023, Clase 02, Sub Clase 04, presemarin por la firma
MARIA VIRGINIA LA BRUNA-----------mmmmemeees -

Art. 2* DISPONER la prosecucion de trimites de la solicitud de Renovacion del registro
del Modelo Industrial denominado *CALZADO", Acta N® 2330825 de fecha 02
de marzo de 2022, Clase 02, Sub Clase 04, pre or la firma MARIA

MEMMBRUNA-"""""'-------- I - e _'_';n:_ p— 1-:_“\- ------ - .
Art. 3° r'-I'li‘-"I'IIF[‘-'J'E-I’E-"-'w‘f-I-'l‘f:'rt:~\!~||:|u]a|_---------m-...........-....,.'..':'_::-_.1[{r ..... ;;-".'r"':f: ______________ \
™ : J#a Pamela Cristaldo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 219 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N*" 840422022,
SOLICITADA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION]), -=-=-ssremmmmrmnes

15 ABR 2025

Asuncian,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GRUPO BIMBO
S.A.B. DE C.V. contra la Resolucion N° 219 de fecha 19 de marzo de 2024, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcarios Lil'IErDE-DS. et thoh oottt ettt ittt e etttk et

RESULTA:

Que, en fecha 08 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de GRUPO BIMBO S.A.B.
DE C.V. e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N 219 de fecha 19 de marzo de 2024,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LITEIOS0S, ------ssssssssssmsmssimmmms s oo

Que, en fecha 12 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedia el recurso de apelacidn
|"terpuestul e

Que, en fecha 16 de agosto de 2024, el representante convencional de GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V,
expresd agravios: y en fecha 28 de octubre de 2024, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccion
llamé autos para resolver en fecha 04 de noviembre de 2024, -----cccsessimimmmmmmmmrre s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurnda considera: Al realizar el cotejo de las marcas en pugna DORITOS
DINAMITA FLAMIN' HOT ¥ ETIQUETA (solicitada) vs TAKIS FUEGO Y ETIQUETA (oponente), en conjunto,
encontrames que entre las marcas en pugna no existe identidad en el aspecto visual, se puede constatar
que son diferentes v pueden coexistir pacificamente. los elementos figurativos v la denominaciin de las
marcas no son directamente asociables y la marca solicitada consta de suficiente diferencia para que pueda
distinguirse de la etigueta de las marcas del oponente _/.. la mareca solicitada posee un disefio distintivo y
ariginal que la diferencia de la marca oponente ../.. esta Direccion considera que la marca soficitada no se
halla incursa en las causales prohibitivas, por lo que corresponde no hacer lugar a la oposicidn deducida”. -

Que. se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: “Mi mandante es propietaria, segun
numerosos registros concedidos tanto en su pais de origen como en otros mias, del paquete de color
morado (lfa) con la denominacion principal en la forma regular sino un frazo que aparenta ser una
pincelada, caracteristicas que son también reproducidas en la etiqueta de la marca DORITOS DINAMITA
FLAMIN' HOT _./.. a ratz de gue fa marca peticionada utiliza el color morado (lifa) en su paquete y otras
caracterfsticas v elementos que son comunes a las marcas invocadas como base de la aposicidn que el
consumidor caerd en una irremediable confusion /. la parte figurativa de [a marca pedida no es distintiva
ni original pues, segin puede ser visto en la base de datos de la Dinapi, las poquisimas etiquetas de color
morado (lila) que en la clase 29 existen son o bien pmpfed.id de mi mandante o bien distinguen productas
diferentes a los productos distinguidos por las marcas TAKIS, TAKIS FUEGO Y ETIQUETA y otras variantes
de ellas ../.. las marcas TAKIS, TAKIS FUEGO Y ETIQUETA son ﬂgnus que gazan de los caracteres de fama y
D e e h gl el 1 T e R SRR S S

Que, contesta la expresion de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: “El envase de
color lila ya es ampliamente utilizado en el rubro de snac‘ks y nadie pum'-.* ATOLATse derechcrs abm’utm (&
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marca solicitada con la de la r.rpanenrf' se puede notar claramente que a'mbdk' pos leman
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 219 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° B4042/2022,
SOLICITADA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION).

hacen distinguibles una de la otra /.. el estilo o fuente de letra utilizado en las palabras DORITOS y
DINAMITA que se diferencia totalmente del estilo o filente utilizado para la denominacion TAKIS /. la
palabra DORITOS se presenta con un disefio especial que incluye la figura geométrica de un triangulo de
fondo, con colores particulares, y se trata de una marca mixta ya registrada N* 587594 y 587594 en clase 29 y
30 /.. DINAMITA también se presenta con un disefio especial en el que las letras “I" se representan con
unas barras de dinamita /.. es una practica usual que algunos tipos de productos sean identificados con un
colo especifico en su empaque o presentacion, como por efemplo los refrescos de sabor cola con el color

rofo /.. ya existe junisprudencia sobre el caso en andlisis en otros pafses, tales como Perd y Ecuador .../.. mi
mandante ya es legitimo propietario de las marcas DORITO y DORITOS DINAMITA en nuestro pais /.. o
gue mi mandante pretende es ampliar su familia de Marcas”, ---=-+-=sreress st

Que, corresponde a ésta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, -—----—-

Que, el recurso interpuesto por el apelante centra sus agravios principalmente en la imitacion de un
conjunto de elementos y colores que distingue a su marca *TAKIS FUEGO Y ETIQUETA”. En materia de
propiedad intelectual, el trade dress, o imagen comercial, puede ser definida como: “(..) la apaniencia
exterior del producto o del servicio, que también merece la proteccion del ordenamiento juridico en la
medida que esto sirva para distinguirlos de los productos o servicios de otras personas o empresas'(...)". Para
evaluar si la apariencia general de un producto puede inducir a error sobre su origen empresarial, se debe
analizar este conjunto de elementos en su totalidad. oo

Que, al analizar detenidamente las eniquetas de las marcas en pugna, se advierte que, si bien
comparten ciertos elementos, estos corresponden a recursos visuales de uso comin dentro de la clase 29,
propios del segmento de snacks picantes, y no resultan suficientes para generar una evocacion indebida ni
inducen a confusién respecto del conjunte de signos distintives e imagen comercial de cada producto. Por
tanto, es habitual en el rubro el uso de colores llamativos como el morado {lila}, el rojo, el naranja o el
amarillo, asi coma la incorporacion de efectos grificos que aluden al fuego, llamas o explosiones. Estos
elementos buscan transmitir, de forma visual e impactante, la intensidad del sabor, especialmente en
productos orientados a un publico juvenil. Su funcion es. por tanto, mas descriptiva y funcional que
distintiva o exclusiva, ya que comunican una caracteristica esencial del producta: su sabor picante y su
Pf_-rf“ B L T U mrmrmrom o s el o b e o e e

Que, ¢l uso en conjunto de tales elementos, constituye una prictica generalizada en el sector , y no
puede considerarse patrimonio exclusivo de una sola marca. Por ende, su presencia en ambas etiquetas no
implica riesgo de confusion, sino que responde a convenciones propias del disefio en este tipo de
producto. De ello se desprende que no existe apropiacion indebida ni infraceion marcaria, sino una
coexistencia pacifica en el mercado. En consecuencia, mal podria ¢ titular de la marca oponente pretender
monopolizar elementos visuales que ya forman parte del lenguaje comiin de la categoria, y con los cuales ha
coexistido previamente de manera egiima, - -« - e e

Que, si bien el apelante manifiesta expresamente que no pretende apropiarse de un color
determinado, sin embargo, en distintas partes de su escrito insiste en senalar el color moraggila) come un
elemento distintivo central, afirmando, por ejemplo: “_lo primero que capta la atept
maoradoe (lila}."% ".la presencia de elementos no comunes es totalmente insuficient .
atencién del paquete de color morade (lia)..% y “.las poquisimas etiquetas de e

existen en la clase 29 son, o bien, propiedad de mi mandante..". Al respecto, cabe Sefialar qhefis Ly de/
L e
i i . Die :-J:II.I.I:'E; T
Lamas, Mario Daniel [199%) Derecho de Marcas en el Uruguay Montevideo - Uniguay. Barbat & Cikato. irecxbin Gesersl de Progicd i ladsmmial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 219 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT ¥ ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N°® 84042/2022,
SOLICITADA POR PEPSICO, INC, (NORTH CAROLINA CORPORATION). -

distintivo, debe aplicarse tanto la pauta de la visidn de conjunto como la ulterior pauta a saber: la de [a
supremacia del elemento dominante que impregna la visidn de conjunto de la correspondiente marca. Por
consiguiente, (..} en el caso de que en la comparacion entre signos distintives intervenga una marca mixts,
hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la pertinente marca mixta. De ordinario, el
elemento dominante de una marca mixta esta constituido por el componente denominativo de la misma.
Esta pauta primordial deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el
elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo. La primacia del
elemento denominativo se basa en que a la hora de adquinir productos revestidos con una marca grifico
denominativa, el publico demanda los productos en el comercio sefialandolos por su denommacién’., " -

Que, en ese orden de ideas, analizando el campo ortogrifico y fonético de las marcas en pugna, se
observa que la marca solicitante *DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA" estd compuesta por
cuatro vocablos, mientras que la marca oponente *TAKIS FUEGO Y ETIQUETA", se compone de solo dos
vocablos. Este contraste ya indica una diferencia en su estructura. Al pronunciarlas de forma sucesiva, se
evidencia que la impresion auditiva que generan ambas es claramente distinta, dado que no comparten
similitudes fonéticas significativas, Ademas, ambas marcas presentan una extension visual notablemente
diferente, lo que refuerza la idea de que, a nivel fonético y ortogrifico, no existen similitudes que pudieran
) BT gl ] o S B S P L NS SRSteoRt o oy e T PN S g e o e o i S e

DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA  (solicitada), y
TAKIS FUEGO Y ETIQUETA (oponente)

Que, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta
con las marcas registradas FLAMIN' HOT, clase 29, Registro N° 502516: DORITOS, clase 29, Registro N°
387594; y en clase 30 (clase relacionada) DORITOS DINAMITA, clase 30, Registro N°® 590218, DORITOS...
HACE LA DIFERENCIA, clase 30, Registro N® 432535, DORITOS RULETA RUSA, clase 30, Registro N* 546445;
entre otras. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo
denominaciones similares, con el mismo vocablo preponderante “DORITOS", en la misma clase 29 asi como
también en clase 30 (clase relacionada y en donde se encuentra la marca oponente); por lo que la solicitud
en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece con la
incorporacion de otros vocablos de uso comin y otros elementos que no modifican sustancialmente su
identidad visual ¥ FOHBHICE 5+ v s s e i B B B i . 2

Que, el apelante afirma que la marca “TAKIS FUEGO Y ETIQUETA® es un signo que posee un
posicionamiento solido y notorio ante el piblico consumidor, En relacién a eso, esta dependencia
administrativa considera que tanto la solicitud de registro como la marca oponente, corresponden a marcas
notorias a nivel mundial, lider en sus rubros v cuyos logos son facilmente reconocidos v asociados a los
productos y servicios de las mismas, tanto por su consumidores, asi como también por aquellos que no lo
son. Por lo tanto, el riesgo de confusion entre la marca solicitada y la marca oponente alegado es minimo,
pues los consumidores identifican facilmente a la figura salicitada y de la registrada.---------—--rrrrsreraee

destacandose por su innovacion en productos y su capacidad para captar la atench
consumidor, que abarca desde javenes hasta adultos. Su logo, su EMpPaUe ¥, 50

' FERNANDEZ-KOVOA, Cardns: Tratady sobve Derechis de Marcas, Ediional Marcial Pons, Mudrid, 20607, . 254, 248
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 219 DE FECH.A 19 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA"®, CLASE 29, EXPEDIENTE N* 84042/2022,
SOLICITADA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION), --=ssss==- e

Marcas N2 1294/98, en su articuln 2°, inciso d), prohibe expresamente el registro de un color en forma
aislada. Por tanto, no es juridicamente procedente reivindicar exclusividad sobre un color por si solo, ya
que no constituye, por si mismo, un signo distintive susceptible de proteccion marcaria. En consecuencia,
el color morado (lila), considerado de forma aislada o predominante, deviene irrelevante para el cotejo
marcario y debe ser desechado en el analisis, Se trata de un elemento de usa comin dentro del rubro de los
snacks picantes, empleado con frecuencia por diversas marcas con el fin de captar la atencién visual del
N TR i A e B i i b ST s i S i it

Que, ademas, los elementos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopelizarlos, tal y como lo expresa claramente también el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de
Marcas que textualmente expresa: *Cuando la marca consista en una etiqueta U ofro signo compuesto por
un comjunto de elementos, la proteccion de exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos en
ella que fuesen de uso comiin o necesano en el comercio”. En consecuencia, el uso del color morado (lila),
responde a una practica extendida en el sector, y su reivindicacion exclusiva no resulta compatible con el
marco normativo vigente ni con los principios de libre competencia y coexistencia marcara, ------------------ -

Que, visto en conjunto, ¥ descartando los elementos de uso comun, ambas etiquetas presentan
diferencias claras: La etiqueta de “DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT" se distingue por su caracteristico
logotipo triangular de color negro con bordes naranjas que simulan fuego, el cual atraviesa la palabra
“Doritos”, escrita con la primera letra en mayiscula, en color blanco con sombreado negro. Debajo de esta,
se encuentra la palabra “DINAMITA" en mayusculas, también en blanco con sombreado negro. Destaca el
disefio grafico de las dos letras “i", que han sido reemplazadas por imdgenes de dinamitas con las mechas
encendidas. En la parte inferior de la etiqueta, hay una franja de color naranja con efecto de llamas, que
contiene la frase “"FLAMIN' HOT", escrita con tipograffa moderna en color amarillo, utilizando maydsculas al
inicio de cada palabra. Por su parte, la etiqueta de “TAKIS FUEGO" presenta un disefio mas descriptive, con
imagenes de limones y chiles ubicadas en la parte inferior del empaque. En la parte superior se encuentra la
palabra “TAKIS", en tipografia dindmica de color amarillo, destacindose el punto de la letra *i” en forma de
espiral. Debajo, se ubica la palabra “FUEGO", escrita en maytsculas de color pirpura y contenida dentro de
una franja amarilla. En conclusion, ni las tipografias, ni los colores, ni la disposicion de los elementos
utilizados en ambas etiquetas presentan similitud alguna, Por lo tanto, se puede afirmar que ambas
presentaciones son completamente diferenciables, tal como se observa en el siguiente cotejoissss=s==s=ss-=----

marca solicitada marca oponente

Que, adicionalmente, esta Direccion General considera oportuno traer a col#
doctrinarios del Prof. Dr. Carlos Fernandez Novea, quien en su libro “Tratado sob
explica respecto a las marcas mixtas cuanto sigue: .. a Ja hora de comparar una marca

ﬂue:‘:‘ft‘i al lmietina
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 219 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N® 84042/2022,
SOLICITADA POR PEFSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION), ---------

sus sabores son ficilmente identificables, lo que les ha permitido generar un vinculo cercano y memorable
con sus consumidores. Esta notoriedad ha sido consolidada a lo largo del tiempo, convirtiéndolas en
referentes dentro de su categoria y garantizando que tanto consumidores habituales como ocasionales
reconozcan inmediatamEnte ESIAS INANCAS. === s s e oo eSS e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion considera que es un signo con caracteristicas
propias, y que no existe riesgo de confusion ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolucion
e s S e o PR S B R

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucidén N® 219 de fecha 19 de marzo de 2024 dictada por la Direccidn
de Asuntos Marcarios LitIIOs0s., -« s cese e mimmmsm s oo st e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca “DORITOS
DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA®, clase 29,4 212022, solicitada a nombre
de PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CO

Art. 30 NOTIFIQUESE por Cédula. -------s=remmreeees -

——

SR 1T H.El'l_l;.lll.l.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 218 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 84041/2022,
SOLICITADA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION), --------s-nssssese- —

Asuncion, zft ABR U3

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GRUPO BIMBO
S.AB. DE C.V. contra la Resolucidn N° 218 de fecha 19 de marzo de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos
Marcarios LIBigiosns, iy ssmmormmri st et e e e e T

RESULTA:

Que, en fecha 08 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de GRUPO BIMBO S.A.B.
DE C.V. e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N* 218 de fecha 19 de marzo de 2024,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LIEIGIosos, «««--sesesssremermmsssommmmo s sssssansssssnen s

Que, en fecha 12 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
int&rpueﬁtn_ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 16 de agosto de 2024, el representante convencional de GRUPO BIMBO S.AB. DECV.
expreso agravios; y en fecha 28 de octubre de 2024, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccion
llamé autos para resolver en fecha 04 de noviembre de 2024, ---ctersssnsmsmsrrmrmramsomne s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: (.. Jpodemas apreciar que no existe identidad en la figura, la
solicitante demostrd originalidad y novedad a la marca requenda, por ello cabe afirmar que las mismas no
podrin ser confundidas o asociadas entre si por el publico consumidor../.. en un analisis en conjunto
encontramos que entre las marcas en pugna no existen identidad en el aspecto visual, se puede constatar
que son diferentes y por la cual pueden coexistir pacificamente, los elementos figurativos y la
denominacién de las marcas en pugna no son directamente asociables y li marca solicitada consta de
suficiente diferencia para que pueda distinguirse de la etiqueta de las marcas del oponente. Por lo tanto,
estamos delante de una marca que retine los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de
Marcas../..Que. la marca solicitada posee un disefio distintivo y original que la diferencia de la marca
aponente. Asi podemos hacer énfasis al visualizar los colores, tipografia u otros aspectos gréficos que hacen
gue la etiqueta sea tnica y haga la diferencia con la marca del oponente. Por Jo tanto la demanda deviene
rmpmc[tdgnre {-'.J N e e o o o A LA e L S R e s

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: (.} mi mandante es propietaria, seguin
numerosos registras concedidos tanto en su pais de orgen como en otros mis, del paquete de color
morade (lila) con la denominacion principal en la parte supenior y una franja con una levenda, estando ésta
en un plano inclinado y presentando no una forma regular sino un trazo que aparenta ser una pincelada,
caracteristicas que son también reproducidas en la etiqueta DORITOS DINAMITA FLAMIN® HOT, cuyo
registro es solicitado en estos autos./.. Es precisamente a rafz de que la marca peticionada utiliza el color
maorado (lifa) en su paquete y otras caracterfsticas y elementos que son comunes a fas marcas invocadas
como base de la opasicion que el consumidor caerd en una irremediable confusicn, que probablemente lo
llevard a tomar una marca por la otra, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que ellas se encuentran en
la clase 30, una clase que ampara productos de consumo masivo y de compras por impulso, en la que se
recomienda poner una necesaria diferenciacion entre dos marcas../. las mismas poseen similitudes tan
netorias que fas vuelven sumamente confundibles entre si, ya que ambas estin conformadas, en su parte
figurativa, por un paguete de color morado (fila), en el cual se ubica la denominacion principal en fa parte
superior...)..Es precisamente lo contrario de lo afirmade por la Inferior pues Ja parte figurativa de | Amiarca
pedia no es distintiva ni onginal pues, segin puede ser visto en la base de datos de laDinapi, 4 uispnas
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 218 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024, DICTADA FOR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 84041/2022,
SOLICITADA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION). ---====ssssssas srmsnass

etigueras de color morado (lila) que en Ja clase 30 existen son o bien propiedad de mi mandante, GRUPO
BIMBO, SA.B. DE C.V,, o bien distinguen productos diferentes a los productos distinguidos por las marcas
TAKIS, TAKIS FUEGO Y ETIQUETA y otras variantes de ellas..... A este respecto, debe ser especialmente
terido en cuenta que las marcas TAKIS, TAKIS FUEGO Y ETIQUETA y otras variantes de ellas, son signos
que gozan de los caracteres de fama y notoriedad, tal como ya fuera manifestado en el escrito de opasicion,
y en virtud de ello gozan de una proteccion especial (.. ) - ==

Que, contesta la expresion de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: ..} Lo
expuesto por la adversa es completamente ajeno a s verdad. La misma intenta disimular su verdadera
intencion, que es el monapoho del envase de color lila, lo cual esti prohibide por la Ley de Marcas N¢
1294/98, que establece en su articulo nre. 2, inciso d). que no podri registrarse como marca un color
aislado../.. En efecto, ademis del hecho de que el envase de color lila ya es ampliamente utilizado en el
rubro de snacks y nadie puede arrogarse derechos absolutos o una intencion de monopolio sobre el mismo,
la franja citada por la adversa en plano inclinado es utilizida en un sin numero de envases ¥ la evocacion a
la idea de ARDOR mediante el FUEGO o a la LLAMA, que provoca el comer productos picantes, es algo
tatalmente comun a todos los productos de este tipo, tratandose de elemento debiles y no distintivas de la
marca oponente ../.. En efecto, al enfrentar la etiqueta de la marca solicitada con la de la oponente, se
puede notar claramente que ambas poseen elementos que las hacen distinguibles una de la otra ./ ¢l
estilo o fuente de letra utilizado en las palabras DORITOS y DINAMITA que se diferencia totalmente del
estilo o fuente utthzado para la denominacién TAKIS /.. la palabra DORITOS se presenta con un disefio
especial que incluye la figura geométrica de un triangulo de fondo, con colores particulares, v se trata de
una marca mixta ya registrada N* 587594 y 587594 en clase 29 y 30 _./.. DINAMITA también se presenta con
un disefio especial en el gue las letras “I* se representan con unas barras de dinamita ./ es una practica
usual que algunes tipos de productos sean identificados con un colo especifico en su empague o
presentacian, como por gjeimplo los refrescos de sabor cola con el color rojo /.. ya existe jurisprudencia
sobre el caso en analisis en otros paises. tales como Peri y Ecuador ../.. mi mandante va es legitimo
propietario de las marcas DORITO y DORITOS DINAMITA en nuestro pais ../... lo que mi mandante pretende
con esta nueva solicitud de registros de Jla marca “DORITOS DINAMITA FLAMIN HOT & efigueta’, CLASE
30, ACTA N® 2284041, es tan solo ampliar su familia de marcas (.., )% -=-=----==-cererersrrmssssmssssmmmnnnsssssssssanas

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

Que, el recurso interpuesto por el apelante centra sus agravios principalmente en la imitacién de un
conjunto de elementos y colores que distingue a su marca *TAKIS FUEGO Y ETIQUETA®. En materia de
propiedad intelectual, el trade dress, o imagen comercial, puede ser definida como: *(..) /3 apariencia
exterior del producto o del servicio, que también merece la proteccion del ordenamiento Juridico en la
medida gue esto sirva para distinguirios de los productos o servicios de otras personas o em presas’(.. )" Para
evaluar si la apariencia general de un producto puede inducir a error sobre su origen empresarial, se debe
analizar este conjunto de elementos en su totalidad. - semmms oo v aaaaaa

Que, al analizar detenidamente las etiquetas de las marcas en pugna, se advierte que, si bien
comparten ciertos elementos, estos corresponden a recursos visuales de uso comin dentro de la clase 30,
propios del segmento de snacks picantes, y no resultan suficientes para generar una evocacion indebida ni
inducen a confusidn respecto del conjunto de signos distintivos e imagen comercial de cada productao
tanto, es habitual en el rubro el uso de colores llamativos como el morado (lila). el rojo, el napdnja o el
amarillo, asi como la incorporacién de efectos grificos que aluden al fuego, llamas o ex

elementos buscan transmitir, de forma visual e impactante, la intensidad d:]}?ﬁﬁ-?és Crmente e

' Lamas, Mario Daniel (19%9) Derecho de Marcas en of Uruguay, Montevideo - Uruguay. Barbat & Cikatey y
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 218 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA", CLASE 30, EIPE]][EI‘-ITE N* Hﬂlﬂﬂﬂﬂ
SOLICITADA POR PEPSICO, INC, (NORTH CAROLINA CORPORATION). -

productos orientados a un piblico juvenil. Su funcion es, por tanto, mas descriptiva y funcional que
distintiva o exclusiva, ya que comunican una caracteristica esencial del producto: su sabor picante y su
perfﬂ T T U B 18 Lok £ o T TR PP e TP CER TR

Que, el uso en conjunto de tales elementos, constituye una practica generalizada en el sector, y no
puede considerarse patrimonio exclusivo de una sola marca. Por ende, su presencia en ambas etiquetas no
implica riesgo de confusion, sino que responde a convenciones propias del disenio en este tipo de
producto. De ello se desprende que no existe apropiacion indebida m nfraccion marcaria, sino una
coexistencia pacifica en el mercado, En consecuencia, mal podria el titular de la marca oponente pretender
monopalizar elementos visuales que ya forman parr-: del tenguaie comun de la categufid }I‘ con los cuales ha
coexistido previamente de manera legllima,----=-—-=rrrmoremresme s st e e oo

Que, si bien el apelante manifiesta expresamente que no pretende apropiarse de un color
determinado, sin embargo, en distintas partes de su escrito insiste en senalar el color morado {lila) como un
elemento distintivo central, afirmando, por ejemplo: ".mi mandante es propiefaria, Segun nNUMerosos
registros concedidos tanto en su pais de origen como en otros mds, del paquete de color morado (lila)...";
“..Es precisamente a raiz de que la marca peticionada utiliza el color morado (lila) en su paquete y otras
caracteristicas v elementos que son comunes a las marcas invocadas como base de la oposicidn que el
consumidor caerd en una irremediable confusién..”; “.El simple hecho de que ellas posean
denominaciones diferentes no es suficiente como para desviar la atencion del consurmidor del paquete
morado (lila) con muy similares caracteristicas..”: ~.las poquisimas enquetas de color morado (lila) que en
la clase 30 existen son o bien propiedad de mi mandante, GRUPO BIMBQ...". Al respecto, cabe sefialar que la
Ley de Marcas N2 1294/98, en su articulo 2°, inciso d), prohibe expresamente el registro de un color en
forma aislada. Por tanto, no es juridicamente procedente reivindicar exclusividad sobre un color por si solo,
ya que no constituye, por s/ mismo, un signo distintivo susceptible de proteccion marcaria. En
consecuencia, el color morado (lila), considerado de forma aislada o predominante, deviene irrelevante
para el cotejo marcano y debe ser desechado en el andlisis. Se trata de un elemento de uso comun dentro
del rubro de los snacks picantes, empleado con frecuencia por diversas marcas con el fin de captar la
atencitn visual del ConSUMIGOE, «-oommrrrrr e

Que, ademas, los elementos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente también el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de
Marcas que textualmente expresa: “Cuando fa marca consista en una etigueta U otro signo compuesto por
un conjunto de elementas, la proteceion de exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos en
ella que fuesen de uso comiin o necesario en el comercio”. En consecuencia, el uso del color morado (lila),
responde a una practica extendida en el sector, y su reivindicacion exclusiva no resulta compatible con el
marco normative vigente ni con los principios de libre competencia y coexistencia marcaria, -=---==---r--------

(jue, visto en conjunto, ¥ descartando los elementos de uso comun, ambas etiquetas presentan
diferencias claras: La etiqueta de “DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT™ se distingue por su caracteristico
logotipo triangular de color negro con bordes naranjas que simulan fuego, el cual atraviesa la palabra
“Doritos”, escrita con la primera letra en maydscula, en color blanco con sombreado negro. Debajo de esta,
se encuentra la palabra "DINAMITA" en maytsculas, también en blanco con sombreado negro. Destaca el
dIE-Eﬁ.ﬂ gtﬁﬁm de las dm lq:"t!ras “I", que han sido reemplazadas por 1'mégen=_=5 de dmamitas con las mechas
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 218 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 84041/2022,
SOLICITADA FOR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION). -+--sremssessssmnsmaeee e carr e

imagenes de limones y chiles ubicadas en la parte inferior del empaque. En la parte superior se encuentra la
palabra “TAKIS", en tipogratia dinimica de color amarillo, destacindose el punto de la letra “i® en forma de
espiral. Debajo, se ubica la palabra "FUEGO", escrita en maytsculas de color pirpura y contenida dentro de
una franja amarilla. En conclusion, ni las upografias, ni los colores, ni la disposicion de los elementos
utilizados en ambas etiquetas presentan similitud alguna. Por lo tanto, se puede afirmar que ambas
presentaciones son completamente diferenciables, tal como se observa en el siguiente cotejos-----<--------

marca solicitada marca oponente

[y

Dioritas

a‘“dﬁifn

Que, adicionalmente, esta Direccidn General considera oportuno traer a colacion los argumentos
doctrinanos del Prof. Dr. Carlos Ferndndez Novoa, quien en su libro “Tratado sobre derecho de Marcas®
explica respecto a las marcas mixtas cuanto sigue: "..  la hora de comparar una marca mixta con otro sighice
distintiva, debe aplicarse tanto la pauta de fa vision de conjunto como la ulterior pauta a saber: la de la
supremacia del elemento dominante que impregna fa vision de conjunto de la correspondiente marca. Por
consigwiente, (.} en el caso de que en la COMPAracion entre signos distintivos intervenga Una marca mixta,
hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la pertinente marca mixta, De ordinario, el
elemento dominante de una marca mixta esti constituido por el componente denominative de la misma,
Esta pauta primordial deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el
elemento figurative de una marca mixta predomina sobre su componente denominative. La primacta del
elemento denominative se basa en que a la hora de adguinir productos revestidos con una marca grifico
denominativa, el piiblico demanda los productos en el comercio sefialandolos por su denominacion’.. % -

Que, en ese orden de |deas, analizando el campo ortografico y fonético de las marcas en pugna, se
abserva que la marca solicitante “DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA" esta compuesta por
cuatro vocablos, mientras que la marca oponente *“TAKIS FUEGO Y ETIQUETA®, se compone de solo dos
vocablos. Este contraste ya indica una diferencia en su estructura, Al pronunciarlas de forma sucesiva, se
evidencia que la impresion auditiva que generan ambas es claramente distinta, dado que no arten
similitudes fonéticas significativas, Ademas, ambas marcas presentan una extension visual 1ihtdhle§nente
diferente, lo que refuerza la idea de que, a nivel fonético y ortografico, no existen similitydes que pudieran

DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA  (solicitada), y
TAKIS FUEGO Y ETIQUETA (oponente)

" FERMANDEZ-NOVOA, Carlos: Trabiks sobre Derecko de Mascus, Edisneial Marcial Pone. Maidrd, 2001 Py 254, 255
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 218 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA", CLASE 30, E:{PEDIEH]"E N® E-IIIHIE‘DII

SOLICITADA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION). -

Que, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante ya cuenta con las
siguientes marcas registradas; FLAMIN' HOT, clase 30, Registro N® 502517 v clase 29, Registro N® 502516;
DORITOS, clase 30, Registro N° 397562 y clase 29, Registro N° 397561, DORITOS, clase 30, Registro N® 431568 y
clase 29, Registro N® 491567, DORITOS, clase 30, Registro N° 518888 y clase 29, Registro N® 518889, DORITOS,
clase 30, Registro N* 587593 y clase 29, Registro N° 587594; DORITOS POWER, clase 30, Registro N® 412683;
DORITOS DINAMITA, clase 30, Registro N° 399269; DORITOS... HACE LA DIFERENCIA, clase 30, Registro N*
432535: DORITOS RULETA RUSA, clase 30, Registro N® 546445; entre otras. Es decir el titular de la solicitud
de autos va cuenta con varios registros concedidos bajo denominaciones similares, con el mismeo vocablo
prependerante *DORITOS", en la misma clase 30 asi como también en clase 29 (clase relacionada y en
donde se encuentra la marca oponente); por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la
proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece, con la incorporacion de otros vocablos de uso
comiin y otros elementos que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.----ss-eeeeeeseeeaee

Que, el apelante afirma que la marca "TAKIS FUEGO Y ETIQUETA® es un signo que posee un
posicionamiento sélido y notorio ante el pablico consumidor. En relacion a eso, esta dependencia
administrativa considera que tanto la solicitud de registro como la marca oponente, corresponden a marcas
notorias a nivel mundial, lider en sus rubros y cuyes loges son facilmente reconocidos y asociados a los
productos y servicios de las mismas, tanto por su consumidores, asi como también por aquellos que no lo
son, Por lo tanto, el nesgo de confusion entre la marca solicitada y la marca oponente alegado es minimo,
pues los consumidores identifican facilmente a la figura solicitada y de la registrada, «--o--eeerssesssmomeeees g

Que, en conclusién, tanto la marca "DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA® como "TAKIS
FUEGO Y ETIQUETA" son marcas notorias a mivel mundial, reconocidas por su alta calidad y sabor
distintivo en el sector de los snacks picantes. Ambas han logrado una fuerte presencia en el mercado,
destacandose por su innovacion en productos y su capacidad para captar la atencién de un amplio publico
consumidor, que abarca desde jdvenes hasta adultos. Su logo, su empagque y, sobre todo, la intensidad de
sus sabores son ficilmente identificables, lo que les ha permitido generar un vinculo cercano y memorable
con sus consumidores. Esta notoriedad ha sido consolidada a lo largo del tiempo, convirtiéndolas en
referentes dentro de su categoria y garantizando que tanto consumidores habituales como ocasionales
reconozcan iNMediatamente BStas MR aS, === = et b s e oo oo io oot s st

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion considera que es un signo con caracteristicas
propias, ¥ que no existe riesgo de confusion ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolucion
. . T T——

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

Art. 18 CONFIRMAR la Resolucion N® 218 de fecha 19 de marzo de 2024 dictada por la Direccion
de Aguntos Matcarios LIgIosos: s ot et ettt sss st sesaasassananaranes

Art, 22 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca "DORITOS
DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA", clase 30, Acta N° 84041/2022, solicitada a nombre
de PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION).

At.32  NOTIFIQUESE por Cédula, eoessrssmemmsmmmem s, i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 134 DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
"ELEMENTOS REGULADORES DE LA PLANTA Y USOS DEL MISMO", EXPEDIENTE N*® 22262/2012, DE
FECHA 11 DE MAYO DEL 2012, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY, LLC.

Asuncion, 1 B ABR 02

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma
MONSANTO TECHNOLOGY, LCC., contra la Resolucian NY 134 de fecha 04 de marzo del 2021, dictada
por la Direccifin de Patentes, y; --r----—-srsssammenmmees s s oo e

RESULTA:

Que, en fecha 25 de marzo del 2021 se presenta el representante convencional de la firma
MONSANTO TECHNOLOGY, LCC., a interponer recurso de apelacion contri la Resalucian N2 134 de
fecha 01 de febrero del 2022, dictada por la Direccion de Patentes,«--------rrmssssemrmeeessssssssnremenns

Que, en fecha 26 de abril de 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevindose los aUtos al SUPETiOr. --«tstsssmmmrrrrimessmn s omemssssastasnnnrs s e

Que, en fecha 23 de agosto del 2024 expresa agravios el apelante, En fecha 20 de noviembre del
2024 se |lama Autos para resolver, Esta Direccion General, como medida de mejor proveer. remitio el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios.s«----=---

CONSIDERANDO

Que, la Resolucién recurrida reza: * ()" Que, ef dictamen final de la Asesoria Técnica de
Patentes DP-DEF N* 58/2021 entre otras cosas dice: *Dado que ¢l solicitante, mediante su escrito de
Mesa de Entrada N® 2080100 de fecha 30/11/2020, no ha salvado las obyeciones sefialadas en la Vista
de Fondo N°1 DP-ATP N° 216/2020 de fecha 19/08/2020, y en base a los antecedentes encontrados y las
nuevas reivindicaciones presentadas, se dictamina que la solicitud N* 22262/2012, desde el punto de
vista técnico del examinador, NO CUMPLE con lo dispuesto en los articulos 37, 47, 5%, 8% y 17" de la Ley
1630/00 "De Patentes de Invenciones. ) -sssem e e s s sttt s r e st b s e s s s e e

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: (- JEn ef dictamen final de
fondo se objeta la patentabilidad de la materia renvindicada, en virtud de los articulos 4° y 5% de la Ley
1630/2000. Especificamente, las reivindicaciones 1-7 fueron rechazadas por referirse supuestamente a
materia no protegible por la Ley de Patentes, en respuesta, el solicitante elimind la reivindicacion 7.
FPor otra parte, con relacidn a las reivindicaciones 1.2.5 y 6. el examinador alega que el efecto tecrniico
se deriva de las secuencias mencionadas y que no hay un efecto sinérgico debido a que estin unidas
de manera operable & una molécula de polinuclestido transcribible heterdlogo, que no esta definida
por el identificador de secuencia. Por lo tanto, afirma que las reivindicaciones corresponden a un
“usn” de las secuencias mencionadas (SEQ ID NOs: 168,29, 167, 156, | v 212) y que estas sectiencias
preexisten en la naturaleza y simplemente han sido aisladas o identificadas. El solicitante discrepa
respetuosamente en base a los siguientes argumentos: Debido a que las secuencias mencionadas en
las refvindicaciones solo podrian ser creadas mediante intervencion humana para unir de manera
operable dos secuencias heterdlogas, la secuencia no podrfa, por definicion, ser de origen
natural(..)" () El examinador rechaza las reivindicaciones 1-7 por carecer de actividad inventiva en
vista de los documentas DI (LS 2004/0055039) y D2 (US 2010/0058495) v fundado en las reg




EHHECLISN HACEESN AL DT %
PROPIEDALD { g GOBLERNG nia | PARAGLIAL
INTELECTUAL S PARAGUAY | REKUAI

o Hﬂulun:iﬁnhl'm 9 4

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 134 DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“ELEMENTOS REGULADORES DE LA PLANTA Y USOS DEL MISMO", EXPEDIENTE N° 22262/2012, DE
FECHA 11 DE MAYO DEL 2012, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY, LLC.

dictamen final de fondo, el examinador afirma que el patron de expresion iinico solo se ha
demostrado para algunas secuencias. Asimismo, afirma que el patron de expresion Gnico no se
demuestra para las secuencias mencionadas por identidad porcentual o para fragmentos, v por lo
tanto, no se puede reconocer la inventiva Como se demuestra en el pliego reivindicatorio
maodificade, las renindicacianes fueron modificadas para incluir SEQ ID NOs: 168, 29, 167, 156, 1 y2i2

B ———————— S S 8 8 3 e i e e e

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N* 1630/2000, reza: “Articulo 13- De a
solicitud de patente. El solicitante de una patente podri ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invencidn seri presentada a la Direccion de la
Propiedad Industrnial. que le asignari nimero, fecha v hora de presentacion, e incluiri o siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor: b) la denominacién atribuida a la in vencian v su descripeidn;
¢} una o mis reivindicaciones; o) los dibujos que correspondieran; v ) un resumen. La solicitud de
patente deberd indicar la fecha, el mimero y la aficina de presentacion de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccion que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluva un examen de fonde de la solicitud de la patente y gue se
refiera total o parcialmente a fa misma invencidn reivindicada en la solicitud presentada a la
Direccian de fa P.l'iJPJ["lilldl;F}ﬂi]rHSfﬂ.ﬂ.lr_ B T R

Que, revisacas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N© 22262/2012 basindose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 23
de febrero del 202], elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de 07 (siete)
resvindicaciones, presentado en el expediente NY 2080100 de fecha 30 de noviembre del 2020 como
contestacion a la vista de Fondo NO | DP-ATP N* 216/2020 de fecha 19 de agosto del 2020, notificada al
solicitante el 04 de septiembre del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las reivindicaciones contienen materia excluida de proteccion por patentes;
materia no patentable y carecen de nivel inventivo; c) El solicitante, en su escrito de expresion de
dagravios, nuevamente. presenta un nuevo pliego rewvindicatorio argumentando que las mismas
cumplen con los criterios de patentabilidad y fueron adaptadas en base a las observaciones hechas en
el Dictamen final de Fondo DP-DEF N® 58/202].xxxscccismscmsrrrrsssnsmssssmmmisesnsmessses semmmmsmnmmmeresseses

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccién General de Propiedad Industrial
remite ¢l Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacion de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 09 de abril del 2025, determina que las
reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mis clara y que las objeciones hechas en
dictamenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabalidad
exigidos por la Ley 1630/2000 de “Patentes de Invenciones” en sus ATt 3y %, B®, —-—oomeeececnene

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacion, entre
otras cosas dice: “En base a la argumentacion y las nuevas reivindicaciones presentadas, se considera
que esta solicitud no reivindica solo una secuencia aislada, sino una molécula de ADN recombinante
la cual es un constructo artificial modificado que implica una intervencion hu _
una secuencia heterdloga y la creacion de un perfil de expresion nueve convighe la

Waf. i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 134 DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“ELEMENTOS REGULADORES DE LA PLANTA Y USOS DEL MISMO", EXPEDIENTE N® 22262/2012, DE
FECHA 11 DE MAYO DEL 2012, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY, LLC.

producte no presente en la naturaleza.” *Es por eflo que, aunqgue las secuencias detalladas se tratan de
elementas transcripcionales o las secuencias del grupo de elementos de la expresion reguladores
transcripcionales identificadas y aisladas a partir de ADN genomico de plantas del Cocumis melo, se
considera que la solicitud no reivindica una planta m una parte de ella, sino una molécula de ADN
recombinante. Por lo tanto, se considera que esta solicitud  cumple con el requisito de materia
patentable (Art. §° de la Ley 1630/2000)", "Para salvar las objeciones respecto al nivel inventivo el
solicitante argumenta que ‘como se describe en la memona descriptiva, las secuencias
recombinantes reivindicadas exhiben patrones de expresion espaciales y temporales tinicos gue no
son ensefados ni sugenidos por las referencias citadas ni son conocidos en la técnica. En particular,
una persona experta en la materia no habria podido predecir el perfil de expresion novedoso y
especifico que se produce cuando uno de los SEQ 1D NOs: 168,29, 167, 156, 1 ¥ 212 se une de manera
operable con una secuencia de polinucleotido transcribible heterdlogo.” "En base al nuevo plego de
reivindicaciones, el mismo especifica secuencias concretas (SEQ 1D NOs: 168, 167, 156, 1 y 212, ademis
de una variante de SEQ 1D 29 con una mutacidn puntual) y proporciona datos experimentales con
constructos especificos que respaldan sus perfiles de expresion. El hecho de reivindicar secuencias
especificas con sus respectivas evidencias experimentales diferencia la invencion de un simple
aislamiento de secuencias naturales y le confiere un caricter técnico venficable que va mis alla de
una simple recopilacion de secuencias.” "En base al nuevo pliego reivindicatorie, puede verse que el
solicitante no solo ha aislado secuencias regulatorias, sino gue ha selecaonado secuencias especificas
con funcionalidad comprobada en la regulacion de la transcripeion en plantas, La modificacion de
SEQ ID NO: 29 con un cambio puntual (T — A) en el nucleotido 890, introduce un ajuste que puede
alterar fa afimdad por factores de transcripcion o mejorar la eficiencia de expresion, fo que representa
urta mejora técnica y no un simple aisfamiento natural.” "Ante la resolucion N* 134/2021 de techa 04 de
marzo del 2021 donde se RECHAZA la solicitud de patente, ¢l solicitante, mediante su escrito de Mesa
de Entrada 2473027 de fecha 23/08/2024 ha presentado una solicitud de reconsideracidn ademas de
presentar modificaciones del pliego refvindicatorio. Luego de la evaluaciion técnica realizada por este
Departamento se considera que las evaluaciones anteriores (Vista de Fondo N°1 DP-ATP N* 216/2020;
Dictamen Final de Fondo DP-DEF N*® 58/2021), presentaron argumentos vilidos para el rechazo de fa
solicitud, pero el solicitante le fue otorgando mds claridad, especificidad y sustento a su solicitud,
salvando las objeciones dadas y dando argumentos mas silidos,  por lo que este departamento
considera que el nueve pliego reivindicatorio cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos
por la Ley 1630/2000 "De Patentes de Invenciones”™ en sus Art. 3°, 7° y 87"

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Patentes es
permitir que los inventores puedan recuperar su inversion otorgandoles una reserva de mercado, lo
que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en tiltima instancia, redunda en un
claro beneficio a la economia nacional’,«ser=esemrmmerrmrre e s s

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, REVOCAR la Resolucion N° 134/2021
dictada por la Direccién de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invencion
22262/2012 de fecha 11 de may del 2O12.ssrrrermrsrarrammrm s

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD
RESUELVE

F s
Rapela, Miguel A, Innovacion y Proptedad Intelectual en el mejoramiento vegetal yhvnenki‘ﬂ-::#j:gii:_mﬂlli I
Buenos Aires, Argentina 2006, p. 74, 3 Rata -

irecciin Genpral de Pragiedid Induarisl
Dirtcriée Nacineal de Propiedid bnichnime



DIRECCION mAaCIOmMAL i

(-‘ PROPIEDDAL .‘L B GOBIERNG v | PARAGLIAL

INTELECTUAL
P Gilia T

# PARAGUAY | REKUAI

Remlu:::iﬁnl‘«l'o 1 g 4

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 134 DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“ELEMENTOS REGULADORES DE LA PLANTA Y USOS DEL MISMO", EXPEDIENTE N* 22262/2012, DE
FECHA 11 DE MAYO DEL 2012, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY, LLC, ~=---=s=-smmmemarrres

Art, 19

Art2e

Artie

Art3e

REVOCAR la Resolucion N* 134 de fecha 04 de mayo del 2021, dictada por la
Direccion de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°1222262 DE FECHA 11 DE MAYO
DEL 2012, SOLICITADA POR LA FIRMA MONSANTO TECHNOLOGY LLC,
BAJO LA DENOMINACION “ELEMENTOS REGULADORES DE LA PLANTA Y
L L B i e e e e e aial i

ADECUAR el resumen de la solicitud, ajustindose al dltimo pliego
reivindicatorio presentado por el solicitante debiendo quedar: "La invencién
proparciona moléculas y constructos de ADN, incluyendo sus secuencias de
nucledtidos, Gtiles para modular la expresién de genes en células vegetales y
en las plantas. La misma comprende moléculas de ADN unidas de manera
operable a los polinucledtidos transcribibles heterdlogos y los métodos de su
usa®

ORDENAR la prosecucién de trimites en la solicitud de patente
"ELEMENTOS REGULADORES DE LA PLANTA Y USOS DEL MISMO", N¢
22262/2012 de fecha 11 de mayo del 2012.---ssssmreseonsnmeme s

NOTIFIQUESE por cédula.------ssessmsrmmmmpmgeesansas et
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“FORMULACIONES HERBICIDAS LIQUIDAS DE SULFONILUREA®, EXPEDIENTE N° 07418/2008 DE FECHA 06 DE
MARZO DEL 2008, SOLICITADA POR E.L DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY-- - =

Gt
As:mnﬁn.?- E' rI"J'f

VISTC: Elinforme de la Actuaria de fecha 23 de abril del 2025 e coeeimasn it

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 23 de abril de 2025 en su parte pertinente, teza : *(..) También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Nimeros 12 a 17 conforme lo establece el Art. 30 de
la Ley N® 1630400 “DE PATENTES DE INVENCIONES®, por o que se recomienda declarar s caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de SofiCitu.f, . ) r-sas s sttt s s s e en e s s b e s

Que, el Articule 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION® establece: * De las tasas anuales, Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trimite deberin pagarse tasas anuales. Los pagos se
harin antes de comenzar el perfode anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de eada tasa anual
serd el aniversario de la fecha de presentacién de la solicitud de patente, La primera tasa anual se pagard antes de
comenzar el tercer afio, contade desde la fecha de presentacian de la solicitud de patente. Podrin pagarse varias
tasas anuales por anficipado. La tasa anual podrd pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del perfodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente ef recargo establecido, Durante

el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrd su plena vigencia, 1
fasds anuales conforme al presente Articulo producird fs caducidad de la patente o_de la solicitud de
Eﬂ{:}!fﬂ_' --------------------------------------------------------------------------------------------- i e e N N B A

De acuerdo al informe de la actuana y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informitico de la Direccion General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efoctivamente, en la solicitud N2
07418/2008 DE 06 DE MARZO DEL 2008, “FORMULACIONES HERBICIDAS LIQUIDAS DE SULFONILUREA®, no se
registra pago de las anualidades N 12 a 17 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos
en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con
vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo, - mmerrnneee

(ue, en ese sentido, habiendo transcurnido el plazo previsto en la legislacian vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N2 07418/2008 DE 06 DE MARZO DEL 2008,
“FORMULACIONES HERBICIDAS LIQUIDAS DE SULFOMILUREA™ -~ ooeeeemmem oo omeemeseameeset e eea e

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
Interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,

corresponde declarar la caducidad en 1a solicitud NP OT418/2008. -« -ceeermomeem e e e ieemaie oo e ere e essane
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art, 12 ORDENAR la caducidad en la salicitud de Patente de Invencidn N 0741772008 de fecha 06
de mareo del 2008 “FORMULACIONES HERBICIDAS LIQ'UE]AE DE SULFOMILUREA",
solicitada por EL DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY |, ----cczcecasssmememmneazmrenerons

Art. 22 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR.
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“DERIVADOS DE 1, 2, 4, S-TETRAHIDRO -3-H- BENZAZEPINAS, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y LAS
COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LAS CONTIENEN®, EXPEDIENTE Nf 34070/2008 DE FECHA 11 DE
SEFTIEMBRE DEL 2008, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER. wuns

Asuncion, 2 5 #ER EDEE

VISTO: Elinforme de la Actuaria de fecha 23 de abril del 2025 e e

COMNSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 23 de abnil de 2025 en su parte pertinente, reza : *(..)Tambign se
abserva que ha vencida el plazo para el pago de las anualidades Nimeros 14 a 17 conforme lo establece of Art. 30 de
la Ley N® 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la cadueidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de Soleitut (.. ) e e s smatss s emes

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION" establece: * De las tasas anuales. Para
midntener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trimite deberin pagarse tasas anuales. Los pagos se
harin antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el aniversatio de la fecha de presentacion de la solicitud de patente, La primera tasa anual se jpagard antes de
comenzar el tercer ana, contade desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente. Podrin pagarse varias
fasas anuales por anticipado. La tasa anual podrd pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contadas desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente ef recarge establecido, Durante

el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendri su plena vigencia. La falta de pago de alouna de fas

anuial e al presente Articulp producird la caducidad de la patente o de la solicitud de

MEELE_"--- S — ¥ e

De acuerdo al informe de la actuana y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informatico de la Direccion General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la salicitud N2
34070/2008 DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, “DERIVADOS DE 1, 2, 4, S-TETRAHIDRO -3-H- BENZAZEPINAS, SU
PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y LAS COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LAS CONTIEMEN", no se
registra pago de las anualidades N? 14 a 17 estando vencidos los plazos, tanto ordinano como el de gracia, previstos
en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto Ia falta de interés del solicitante en mantener con
vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del empo, - --seeeeen

Que, en ese sentido, hablendo transcurrido el plazo previsto en |a legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N¢ 34070/2008 DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL
2008, "DERIVADOS DE 1, 2, 4, 5-TETRAHIDRO -3-H- BENZAZEPINAS, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y LAS
COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LAS CONTIENEN"-----+---+sssstssastsntsn s smmmsesersssmaasssssssssssesoeesan

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N 340T0/2008 - ressemrere e s san e

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

Art 12 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencidn N2 34070/2008 de fecha 11
de septiembre del 2008 “DERIVADOS DE 1, 2, 4, STETRAHIDRO -3-H- BENZAZEPINAS, SU
PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y LAS COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE
LAS CONTIENEN", salicitada por LES LABORATOIRES SERVIER. =< reeeeeresmines

Art. 22 NUT[FIQUESE}rcumphdn BARTHITVRR e sosamn s s s wsme s s e i ki

||:|J- . i II vrrriiafurpetal ""lF:‘1dli‘|l\illlF‘-l
I £ wn et Pesaid el Taedeein



DERECCIOM MACIDMAL DE

% PROPIEDAD . GOBIERNO ver | PARAGUAIL
INTELECTUAL (,.- PARAGUAY ' REKUAI

Resolucién w9_1 9 ;

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“PLANTAS DE GIRASOL CON RESISTENCIA A HERBICIDAS CON MULTIPLES ALELOS DE AHASL 1 CON
RESISTENCIA A HERBICIDA Y METODOS DE USO", EXPEDIENTE N® 010811/2008 DE FECHA 03 DE ABRIL DEL
2008, SOLICITADA POR BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS B.V,; NIDERA S.A.---sevssrerasas .

Asuncién, 2 4 ARD

VISTO: El informe de la Actuaria de fecha 23 de abril del 2025.----rvessreromermssmsosscssinsseiecsseeneeensonencns
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 23 de abnl de 2025 en su parte pertinente, reza : *(...) Tambidn se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Niimeros 17 conforme lo establece e Art. 30 de Ja
Ley N2 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES™, por lo que se recomienda declarar la ra'd'und'ad de p}enﬂ
derecho y posterior archivamiento de solfcitad (L)oo - srmmmnanana

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION" establece; * De /as tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trimite deberin pagarse tasas anuales. Los pagos se
haran antes de comenzar el perfodo anwal correspondiente, La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el aniversario de la fecha de presentacion de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagard antes de
comenzar el tercer afio, contado desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente. Podrin pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tass anual podrd pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del perfodo anual correspondiente. abonande también conjuntamente ef recargo establecido, Durante
E'J'pfazu de grﬂ:l.l fa P.nlfﬂ‘n.ft' o la solicitud de patente mantendrd su plena vigencia, La falta de pago de alguna de (as

Lr‘Enh'TnII |'E A UL

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informatico de la Direccion General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Ne
Ol0811/2008 DE 03 DE ABRIL DEL 2008, "PLANTAS DE GIRASOL CON RESISTENCIA A HERBICIDAS CON
MULTIPLES ALELDS DE AHASL 1 CON RESISTENCIA A HERBICIDA Y METODOS DE USO”", no se registra pago de las
anualidades N2 17 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo citado
precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud
¥ ka nexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-—- -

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N® 010811/2008 DE 03 DE ABRIL DEL 2008,
"FLANTAS DE GIRASOL COM RESISTENCIA A HERBICIDAS CON MGI:HPLESMQSD’EMLICDN
RESISTENCIA A HERBICIDA ¥ METODOS DE US0O™ - --nm e hmrekre s ALy

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatade la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N? O10SLL 2008, - e et s et

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

Art, 12 ORDEMNAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencion N2 01081172008 de fecha 0%
de abril del 2008 “PLANTAS DE GIRASOL CON RESISTENCIA A HERBICIDAS CON
MULTIPLES ALELOS DE AHASL 1 CON RESISTENCIA A HERBICIDA Y METODOS DE UsD",
solicitada por BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS BV, NTDEH_A. SA.

Art, 22
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"ARILSULFONAMIDAS SUSTITUIDAS COMO AGENTES ANTIVIRALES CONTRA EL CITOMEGALOVIRUS®,
EXPEDIENTE N® 05508/2007 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2007, SOLICITADA POR AICURIS ANTI-INFECTIVE

As.unclénr-e 3 ABR 202
VISTO: Elinforme de la Actuarfa de fecha 11 de abril del 2025,----swsrssssescmmmrcmmmremsroraressaessnsasaraees
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 11 de abril de 2025 en su parte pertinente, reza : *(..) También se
observa que ha vencido ef plazo para el pago de las anualidades Numeras 15 a 18 conforme lo establece ef Art. 30 de
fa Ley N* 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCIONES”, por lo que se recomiends declarar la caducidad de pleno
derecho y postenor archivamento de SolciaL{.. e oo s

Que, ¢l Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION® establece: * De las tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trimite deberin pagarse tasas anuales, Los pagos se
harin antes de comenzar el perfodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para ef pago de cada tasa anual
serd el aniversario de la fecha de presentacion de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagari antes de
comenzar el tercer afio. contado desde la fecha de presentacidn de la soficitud de patente. Podrin pagarse varias
tasas anuales por anticipado, La tasa anual podrd pagarse dentro de un plazo de gracea de seis meses, contados desde
el comienzo del perfodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente f recargo establecido. Durante
el plazo de gracia fa patente o la solicitud de patente mantendrd su plena vigencia. de pago de algun
fi nuales conforme al presente A i L ] 0 : i i

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informitico de la Direccién General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N2
05508/2007 DE 28 DE FEBRERO DEL 2007, "ARILSULFONAMIDAS SUSTITUIDAS COMO AGENTES ANTIVIRALES
CONTRA EL CITOMEGALOVIRUS", no se registra pago de las anualidades N® 15 a 18 estando vencidos los plazos,
tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo citado precedentemente, |o cual pone de manifiesto la
falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud v la inexorable caducidad de la solicitud por el
transcurso del B T s s e e e e e e e e ——————a

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, carresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N2 05508/2007 DE 28 DE FEBRERO DEL 2007,
"ARILSULFONAMIDAS SUSTITUIDAS COMO AGENTES ANTIVIRALES CONTRA EL CTTOMEGALOVIRUS -+« csuveaiaes

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesade en manténer en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,

corresponde declarar la caducidad en la solicitud N2 0550812007, smmins s racns s ssssss e iae
POR TANTO,
LA MRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art, 12 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencian N® 05508/2007 de fecha 28

de febrero del 2007 *ARILSULFONAMIDAS SUSTITUIDAS COMO AGENTES ANTIVIRALES
CONTRA EL CITOMEGALOVIRUS", solicitada por AICURIS ANTI-INFECTIVE CURES

Art. 20 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR.
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DE UNA CARGA ENCIMA DE UNA CUBA DE ELECTROLISIS®, EXPEDIENTE
N2 02263/2015 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2015, SOLICITADA POR RIO TINTO ALCAN INTERNATIONMAL
LIMITED. SN s B

Ammmf:ru.E J ABR 2075

VISTO: El informe de la Actuaria de fecha 11 de abril del 2025, ceeimnni e ressaaaas
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 11 de abril 2025 en su parte pertinente, reza : *(..) También se observa
gue ha vencide el plazo para el pago de las anualidades Numeros 9 y 10 confarme Jo establece ef Art. 30 de la Ley N2
1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por o que se recomienda declarar la caducidad de plene derecho v
posterior archivamiento de solleitidl (. ) e e e

Que, el Articulo 30 de |a Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION" establece: * De las tasas anuales. Para
mantener en vigencra una patente o una solicitud de patente en trimite deberin pagarse tasas anuales. Los pagos se
harin antes de comenzar el perfodo anual correspondiente, La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el aniversario de la fecha de presentacidn de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagari antes de
comenzar el tercer ano, contade desde la fecha de presentacién de la solicitud de patente. Podrin pagarse varias
fasas anuales por anticipado. La tasa anual podrd pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente ef recarge establecido, Durante

el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrd su plena vigencia. |3 falta de pago de alguna de las
fi Arti 1 caducr g patente o Wi
pafenie. e B 55 L et 9 0 A e e B e

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asi también el Sisterna
Informatico de la Direccion General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N
02263/2015 DE 27 DE ENERO DEL 2015, “DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DE UNA CARGA ENCIMA DE UNA
CUBA DE ELECTROLISIS®, no se registra pago de las anualidades N2 9 y 10 estando vencidos los plazos, tanto
ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de
nterés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexarable caducidad de la solicitud por el
transcursa del T e e A 2 .8 S B L K 5 e R R s

Que. en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en Ja legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N® 02263/2015 DE FECHA 27 DE ENERO DEL
2015, "DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DE UNA CARGA ENCIMA DE UNA CUBA DE ELECTROLISIS - --<seevemeee

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado fa falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, hablendo transcurride en exceso el plazo legal previsto,

corresponde declarar la caducidad en la solicitud N® 02263/2005.--rrrrmmssee s eae
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art 12 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencion N® 02263/2015 de fecha 27
de enero del 2015 “DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DE UNA CARGA ENCIMA DE
UNA CUBA DE ELECTROLISIS®, solicitads por RIO TINTO ALCAN INTERMATIOMAL

Art, 22 NOTIFIQUESE y cumpliclo ARCHIVAR. ----«x+ssssesmeeoeiemmmomiormreennas
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“PROTECTOR ELECTROATMOSFERICO DE GRAFENO", EXPEDIENTE N¥ 73818/2015 DE FECHA 30 DE NOVIEMERE
DEL 2015, SOLICITADA POR ARMANDO FRANCISCQ CHIFARELLL~---—------rrseserenn.

10N

Asunciarn, E 5 Ao
VISTO: El informe de la Actuaria de fechs 11 de abril del 2025, cesersorsrrrsas samsmstinssnionmm sms it s imars
CONSIDERANDO

Quie, el informe de |a Actuaria de fecha 11 de abnl de 2025 en su parte pertinente, reza | "(...)También se
abserva que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Niimeros 8 y 9 conforme Jo establece el Art. 30 de |a
Ley N® 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", p:u— fex que se recomienda declarar la :d-dundad de pfenn
derecho y posterior archivamiento de solfcitud. (... ) =-v-seeeeeeeeiaaae b i “us s

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION™ establece; * De las tasas anuales. Para
Mmantener en vigenca und patente o una solicitud de patente en trimite deberdn pagarse tasas anuales. Los pagos se
hardn antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el aniversario de la fecha de presentacion de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagard antes de
comenzar el tercer ano, contado desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente. Podrdn pagarse varias
fasas anuales por anticipado. 13 tasa anual podrd pagarse dentro de un plazo de gracta de seis meses, contados desde
el comienzo del perfodo anual correspondiente, abanando también confuntamente ef recargo establecido, Durante

el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrd su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las
tagas anugles conforme al presente Articulo p rd 13 caducidad de | o de la solici
mm ........................................................................................................................................

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informatico de la Direccion General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N2
73818/2015 DE 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015, "PROTECTOR ELECTROATMOSFERICO DE GRAFENO®, no se registra
pago de las anuahdades N® 8 y 9 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el
Articule citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con
vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del Hempo,-——-—-srereers s

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N2 T:‘-Elsﬂmi DE FECHA 30 DE Nm-'IEMBE.E
DEL 2015, “PROTECTOR ELECTROATMOSFERICO DE GRAFENO"-- PRSP —

Que, en virtud 3 las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo Iu-g-al previsto,

corresponde declarar la caducidad en la solicitud N2 73818/2015.- et AL TIET DRST PRSP
PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art, 12 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencion N 7381812015 de fecha 30
de noviembre del 2015 “PROTECTOR ELECTROATMOSFERICO DE GRAFENO", solicitada
por ARMANDO FRANCISCO CHIFARELLL - s R

Art. 2¢ NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR. -++«-++ceeeeas

-‘-\_‘—f_ P
ja Pameia mstaldl

e sl Inietind
|.-r"|r'|| Lt |-|!JI| F
Tide Pzl L




DieftoitN SACIONAL DF

(:} PROPIEDAD % GOBIERNO oni | PARAG Al
INTELECTUAL PARAGUAY  REKUAI

ﬁ. 'f
Resolucion N* ;0_-'_; v

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “VENTURA™, CLASE 36, EXPEDIENTE N* 1514654, ----cvcerre corememeemeammmn

Asuncion, o it 0

M

R e L ——

CONSIDERANDC:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente, la Direccion General de

Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 25 de
marzo de 2025, dispuso la intimacion a las partes por el plazo de cinco dias para que PrE.ﬁEl!Iﬂ'l las cupla& de
los escritos, documentos y diligencias que s¢ enCONTTATEn en U POET. -~----rorrsrrermrrrss i i i e

Que, una vez presentadas las copias aute.nﬂcada.s se dispuso el EIHIHEESIII por 5 dias a fin de que las
partes impugnen o no los documentos presentados -----scesemsrrrnesniioins mmrrr e i

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se ap]h:ara en forma mhsuhana las d.:spmi-:hm del
o O e O oo s G O

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 120 del Codigo Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitucion de un expediente extraviado, y reza: “Comprobada la pérdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitucion, la que se efectuard en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la
providencia que disponga la reconstitucion; b) que el juez intimard a las partes para dentro del plazo de cinco dias presenten las
copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ) De ellas se dard vista a las partes, por el mismo
plazn, a fin de que se expidan acerca de su uulmrmd'ud, yd) el jucz podra dispmn-. sin sustanciacidn ni recurso ::Igum: las medidas
U COMSIAETE MMECESAT TS, < - e s i e bt s e e e i

Que, en la fecha se han realizado rodas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca
“VENTURA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N' 1514654, solicitada a nombre de Claudia Maria Fadul Gonzalez ¥
darcnnnnuﬂadzsu D A . s e e e e e et ot i 4 i o o

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las d.is[muiunncs legales
citadas, la Directora General de Propiedad Industrial (Intering); -«-sesesoscomsssmmsomsimiincncisrscsrrer s corssone

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca **VENTURA™,
CLASE 36, EXPEDIENTE N" 1514654, solicitada a nombre de Claudia Maria Fadul Gonzalez. -=-==-=-==rsrerrs -

2) DAR. continuidad a los trimites procesales en el punto en el que se ha interrumpido, —-coeeeememmmmiacaan

3) NOTIFIQUESE POF CEQulaL -+ -----revermecacscescresccnirecsmenaraesmsememomsnsbomnmr s

'
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PARAGUAY
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 203 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE DIBUJOS ¥ MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICTTUD DE MODELO INDUSTRIAL
“PERFIL EXTRUIDO", ACTA N® 1892878 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER S.A.

ASUMCION, E L'

VISTO: El Expediente N2 [892878 de fecha 19 de Octubre de 2018 de solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado “PERFIL EXTRUIDO® en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma ALUKLER

B e e e e ARt e e — T e

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER 5.A., e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N® 203 de fecha 6 de octubre de 2021, dictada por la
Direccifn de Dibujoz y Modelos Industriales, e e

Que, por proveido de fecha 19 de julio de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el
apelante en fecha 20 de abril de 2021. El 4 de octubre de 2021 esta Direccion General llamé Autos para Resolver.---

CONSIDERANDO

Que, la resolucién recurrida considera: “(..) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta
Direccidn el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 23, Sub = Clase 3 y
analizando el mismo aparece come conocido con anterioridad a su presentacion. Cque, la Ley 868/8] establece en
su Art. 3% Se considera que la solicitad NO es nueva y dispone en su inc. a) 5i no se diferencia de sus similares.
Esta Direccion considera que la solicitud NO redne el requisito de nuevo u oniginal para ampararse en la
proteccidn por esta figura juridica. Que del resultado de la biisqueda realizada arrojé como antecedente el disefio
de PERFIL al Catalogo de la Firma Perfiles y Herrajes de Queretaro. Que. realizando la mmparar:ibn de las
caracteristicas estéticas y visuales resultan similares a la presente solicitud (.. )" - emm

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resoluciin
carece de argumentos validos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la blsqueda GOOGLE
carece de fecha y fuente cierta. |gualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.{...).----cee-eeees

Que, expresa el recurrente “la decisidn de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede
determinar si el supuesto antecedente inclusive pasé a domimo piblico antes de la fecha de presentaﬂfvn de la
solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 20087 --++wrssmmresrmisssmmr s

Que, corresponde a esta Direccién General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----—-

Que, la normativa establecida en la Ley N® 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial! "Podrin ser registrados los dibujos 0 modelos industriales que sean ntevos.
que no sirva drucamente a la obtencidn de efecto técnico, ni sean comtrarios al orden puablice, a la moral y a las
buenas costumbres, Art. 32- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nueve;: a) 51 no se diferencia
de sus similares.” Que, del andlisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente
encontrado en el catilogo v la solicitud presentada; se puede observar que el modelo soligedto N8 redne el
requisito de nuevo debido a que las caracteristicas estéticas y visuales resultan similares z«:-

Abavuia Bameis Cogealdo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 203 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELD INDUSTRIAL
“PERFIL EXTRUIDO", ACTA N® 1892878 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER 5.A.

Arntecedente Modelo solicitada

— ETx  JrT~Trrer T2
L | r
_qJ [ — I—u
= e

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente sera determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de proteccién no haya sido accesible al piblico por descripciones,
usos, comercializacion u otro medio, sino también porque no deberd corresponderse con formas usuales de los
productos sobre jos cuales serd aplicado y de igual forma no deberd ser confundible con otros signos distintivos
previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberd ir acompafiado de la

distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como s capacidad mntrinseca y extrinseca del modelo
industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o signos distintivos del mercado® -+ -zrrssrrnssee

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de |a Ley
868/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N® 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCION
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL®, que modifica varios Articulos de la Ley B&8/Bl; esta Direcciéin
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolucion recurrida.ss- e

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

Art 1® CONFIRMAR la Resolucion W* 209 de fechas & DE OCTUBRRE DE 2021, dictada por la
Direccidin de Dibujos y Modelos Industniales, en la solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado “PERFIL EXTRUIDO", Acta N® 1892878 de fecha 19 de octubre de
2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.AL-—rr-errrsmmessasannmasass

Art, 2° DISPONER el archive de la solicitud de registro de Modelo Industnal denominado
“PERFIL EXTRUIDO", Acta N® 1892878 de fecha 19 de bre de 2018, Clase 25, Sub Clase
03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-- s

Are, 3 NOTIFIQUESE, por cédula, —-sseeseeessinan
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Resolucibn N*

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N@ 163 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL
“PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892763 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER S.A.

Asuncion,

VISTO: El Expediente N2 1892763 de fecha 19 de Octubre de 2018 de solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado *PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma ALUKLER

T L ——

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e
‘nterpone recurso de apelacion contra la Resolucién N* 163 de fecha 25 de agosto de 2021, dictada por la Direccitn
de Dibuiug}l Modelos Indisiriales - sessamsmsiinrsas e ——— LR P L A

Que, par proveido de fecha 23 de marzo 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el
apelante en fecha 7 de junio de 2022, El 21 de junio de 2022 esta Direccién General llamd Autos para Resolver, —--

CONSIDERANDO:

Que, la resolucién recurrida considera: *(..) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta
Direccién el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub — Clase 3 ¥
analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentacién. Que, la Ley 868/81 establece en
su Art. 3% Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares,
Esta Direccion considera que la solicitud NO retne el requisito de nuevo u original para ampararse en la
proteccion por esta figura juridica. Que del resultado de la bisqueda realizada arrojé como antecedente el disefio
de PERFIL de la firma FOSHAN NAYILIAN ALUMINIUM CO., LTD. MARCA Y1 LIAN. Que, realizando la
comparacién de las caracteristicas estéticas y visuales resultan similares a la presente solicitud ()" «-<------sesseu

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolucién
carece de argumentos vilidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la bisqueda GOOGLE
carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(..),-----c-e-mee-

Que, expresa el recurrente “/a decision de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede

determinar si el supuesto antecedente inclusive pasé a dominio publico antes de la fecha de presentacian de la
solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018%----==-vx+- ceermr e -

Que, corresponde a esta Direccién General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto,-------

Que, la normativa establecida en la Ley N2 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial: *Podrin ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos,
que no sirva tnicamente a la obtencién de efecto técnico, ni sean contrarios al orden publico, a fa moral y a las
buenas costumbres, Art. ¥%.- Se considera que un modelo o dibujo industrial ne es nuevo: a) 5i na se diferencia
de sus similares.” Que, del anilisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente
encontrado en el catilogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitado

requisito de nuevo debido a que las caracteristicas estéticas y visuales resultan similares.--------- g I i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 163 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL
“PERFIL EXTRUIDO", ACTA N® 1892763 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER S.A.

Antecedente Modelo solicitado

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente seri determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de proteccin no haya sido accesible al publico por descripciones,
usos, comercializacién u otro medio, sino también porque no debera corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales sera aplicado y de igual forma no debera ser confundible con otros signos distintivos
previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberd ir acompafiado de la
distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como %a capacidad intrinseca y extrinseca del modelo
industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o signos distintivos del mercado’,--—----s-s-s=s=rses

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley
868/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N° 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCION
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Articulos de la Ley 868/81; esta Direccion
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolucion recuUrrida.-----sss-esssssssnnsamnamreas

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

Art1* CONFIRMAR la Resolucion N® 163 de fecha 25 DE AGOSTO DE 202, dictada por la
Direccién de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo
industrial denominado *PERFIL EXTRUIDO", Acta N* 1892763 de fecha 19 de octubre de
2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER 8.A.----------rmroresssssnmmmmsnss

Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
“PERFIL EXTRUIDO", Acta N* 1892761 de fecha 19 de. 25, Sub Clase
03, presentado por la firma ALUKLER S.A.------sssmsmseeees

Art.3* NOTIFIQUESE, por cédula. _f-;}j S FEEE— :
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 92 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL
“PERFIL EXTRUIDO", ACTA N* 1892860 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03
SOLICITADA POR ALUKLER S.A.

Asuncion,

VISTO: El Expediente N2 1892860 de fecha 19 de Octubre de 2018 de solicitud de registro de Modelo
industrial denominado “PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma ALUKLER
B o e e A A s i o 2 S e

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e
iterpone recurso de apelacién contra la Resolucién N® 92 de fecha 10 de mayo de 2021, dictada por la Direccién
de Dlhl.l.]m ¥ Modslon Tndimtrialie =i i s i fe, f DT SR T e e

Que, por proveido de fecha 19 de julio de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el
apelante en fecha 20 de abril de 2021. E1 10 de mayo de 2021 esta Direccion General llamé Autos para Resolver, —-

CONSIDERANDO:

Que, la resolucién recurrida considera: *(...) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta
Direccién el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub — Clase 3 ¥
analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentacién. Que, la Ley 868/8] establece en
su Art. 3%, Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares.
Esta Direccién considera que la solicitud NO retine el requisito de nuevo u original para ampararse en la
proteccion por esta figura juridica, Que del resultado de la blisqueda realizada arrojé como antecedente el disefio
de PERFIL de la firma ARAGON ALUMINIO. Que, realizando la comparacién de las caracteristicas estéticas ¥
visuales resultan similares a la presente solicitud (... )" -=ssssesmseseessann e Emanase TN

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolucién
carece de argumentos vélidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la buasqueda GOOGLE
carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(..).—---------

Que, expresa el recurrente “/a decisién de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede
determinar si el supuesto antecedente inclusive pasé a dominio piblico antes de la fecha de presentacién de la
solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018" ---======ss

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-------

Que, la normativa establecida en la Ley N 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial: *Podrdn ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos,
que no sirva Unicamente a la obtencién de efecto técnico, ni sean contrarios al orden publico, a la moral y a las
buenas costumbres, Art. 3%.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) §i no se diferencia
de sus similares.” Que, del analisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente

et el Cristaliy

Direrriret

1o H Inieeing
TCErarn isfipil] d; 3,

A i LT
VEr dr Pramind g baiel:



DIRECCION MACIOMAL DE

.4 PROPIEDAD % GOBIERNO i | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI
PARAGLIAY

ResolucionN*

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 92 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL
*PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892860 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICTTADA POR ALUKLER S.A.

Antecedente Modelo solicitado

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente seré determinada por la novedad del mismo, en
sentido de que la forma y apariencia objeto de proteccién no haya sido accesible al piblico por descripciones,
usos, comercializacién u otro medio, sino también porque no deberi corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales serd aplicado y de igual forma no debera ser confundible con otros signos distintivos
previamente regjstrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberd ir acompafiado de la
distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como "a capacidad intrinseca y extrinseca del modelo
industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o signos distintivos del mereado” ——-------s---rmmmenneees

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley
868/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N® 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCION
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Articulos de la Ley 868/8]; esta Direccion
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolucion recurrida.-------s-escsssserrres

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

Art 1* CONFIRMAR la Resolucién N° 92 de fecha 10 DE MAYO DE 2021, dictada por la Direccion
de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industral
denominado “PERFIL EXTRUIDO", Acta N* 1892860 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase

25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.----s-ssssssssssnnnasoonnoomnoasaaassinmns
Art.2* DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
“PERFIL EXTRUIDO", Acta N® 1892860 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase
03, presentado por la firma hLU]ﬂ..ERSJL;{_“} s
Art. 3° HDTIF[QUESEpnrl:édl_lla.—-u------------ t“—\"T_ ......... b R R
= _(-——\
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 121 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL
“PERFIL EXTRUIDO®, ACTA N* IS‘?!BEEDEFEEHAI?DEDEHJBREIEL&MZS SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR ALUKI.EEI‘. S.A.

Asuncidn, 7 1

VISTO: El Expediente N® 1892828 de fecha 19 de Octubre de 20218 de solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado “PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado pnr la firma ALUKLER

RESULTA:

Que, en fecha 8 de Febrero de 2021 se presenta el representante convencional de |a firma ALUKLER S.A., e
interpone recurso de apelacidn contra |a Resolucién N* 121 de fecha 19 de agosto de 2020, dictada por la
Direccitn de Dibujos y Modelos INAustriales, - e

CQue, por proveido de fecha 4 de marzo de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el
apelante en fecha 20 de abnl de 2021. EI 10 de mayo de 2021 esta Direccidn General llamé Autos para Resolver. —-

CONSIDERAND Ot

Que, la resolucion recurrida considera: *(..) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta
Direcciton el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub = Clase 3 v
analizande el mismo aparece como conocide con anterioridad a su presentacion. Que, la Ley 868/81 establece en
st Art. 3% Se considera que la solicitud NO es nueva v dispone en su inc. a) 5i no se diferencia de sus similares.
Esta Direccién considera que la solicitud NO reine el requisito de nuevo u oniginal para ampararse en la
proteccidn por esta figura juridica, Que del resultado de la busqueda realizada arroj6 como antecedente el disefio
de PERFIL de la firma INDALUM, Catalogo 20121. Que, realizando la comparacion de las caracteristicas estéticas y
visuales resultan similares a la presente SO ICHEIEL L. e m e e e s

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resclucién
carece de argumentos vilidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la bisqueda GOOGLE
carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).-------------

Que, expresa el recurrente “/a decision de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede
deterrminar si el supuesto antecedente inclusive pasd a dominio piblico antes de la fecha de presenrandn de la
salicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 20087 e LR PP

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, -«-««-

Que, la normanva establecida en la Ley N2 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo industrial: “Podrdn ser registrados las dibujos 0 modelos industniales que sean nuevos,
que no sirva Unicamente a fa obtencidn de efecto técnico, ni sean contrarios al orden pablica, a fa moral v a Jas

buenas costumbres, Art. 32.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nueva: a) 8i no se dJ.l":-nncra
de sus simifares.” Que. del anéi:su realizado en el pmmt:- casn, haciendo el cotejo entre _@ i
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Resolucitn N* L T ;_u
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 121 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL
PERFIL EXTRUIDO", ACTA N 1892828 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER S.A.-+-+--sreseerssessessessesassmnsnsanmermsinransrmssmsssess

Antecedente Muodelo solicitado

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente sera determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de proteccitn no haya sido accesible al piblico por descripciones,
usos, comercializacidn u otro medio, sino también porque no debera corresponderse con formas usuales de los
productas sobre los cuales serd aplicado y de igual forma no debera ser confundible con atros signos distintivas
previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberd ir acompaniado de la
distmtividad o de fuerza diferenciadora, entendida como Ya capacidad intrinseca y extrinseca del modelo
industrial para diferenciarse de otros modelos industniales o signos distintivos del mencado” - esemeeees

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley
B6B/El y en base a las facultades que le otorga el Art 37 de la Ley N2 4798/2012 “QUE CREA LA DIRECCION
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL®, que modifica varios Articulos de la Ley 868/81; esta Direccidn
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolucitn recurnda,-«-ceeceemm e

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

Art 1 CONFIRMAR la Resolucion N° 121 de fecha 19 DE AGOSTO DE 2020, dictada por la
Direccidn de Dibujos v Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo
Industral denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N* 1892828 de fecha 19 de octubre de
2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER §.A - -sesssomsmmmannececon

Are. 2* DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
“PERFIL EXTRUIDO", Acta N* 1892828 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase
0%, presentado por |a firma ALUKLER S.A.---

Art. 3° HDT[F[QLFF&E, por cadula, —-—ee e e
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Resolucién N® Y

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 236 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N” 1892666 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB
CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.---cseserenssnannes rre————ssssseesss

Astncion, '

VISTO: El Expediente N* 1892666 de fecha 19 de Octubre de 2018 de solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado “PERFIL EXTRUIDO”® en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado pur ta firma ALUKLER

- e e B £33 S A e e e e S e N S S

RESULT A:

Que, en fecha § de febrero de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N® 236 de fecha 16 de diciembre de 2020, dictada por la
Direccidn de Dibujos y Modelos Industriales. - s-srrrrsrmm s s e s s s st et e e e

Que, por proveido de fecha 4 de marzo de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el
apelanite en fecha 20 de abril de 2021 E1 10 de mayo de 2021 esta Direccidn General llamé Autos para Resolver.---

CONSIDERANDO:

Que, la resolucidn recurrida considera: *(_) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta
Direccion el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub = Clase 3 y
analizando el mismo aparece como conocido con antenionidad a su presentacitn. Que, la Ley 868/8] establece en
su Art. 3% Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares.
Esta Direccién considera que [a solicitud NO redne el requisito de nuevo u original para ampararse en la
proteccion por esta figura juridica. Que del resultado de la bisqueda realizada arrojé como antecedente el disefio
de PERFIL de la Firma METALIFE. Que, realizando la comparacion de las caracteristicas estéticas y visuales
resultan similares a la presente solicitud ()" -reemmsmmmeniinnnnn. e e

Que, se agravia el recurrente y expresa entre oiras cosas gque: se considera gue la mencionada resolucidn
carece de argumentos validos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la bisqueda GOOGLE
carece de fecha y fuente cierta, Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(,. J.--------v-

Que, expresa el recurrente “la decision de la Directora no se ajusta a derecho dado gue no se puede
determinar st el supuesto antecedente inclusive pasé a dominio publico antes de [a fecha de Presenm.-:mn de la
solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 20157 -- st e

Que, corresponde a esta Direccion General resalver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. - -«

Que, la normativa establecida en |a Ley N® 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial: “Podrin ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos.
que no sirva iinicamente a Iz obtencidn de efecto técndco, ni sean contrarios al orden publico, a la moral y a las
buenas costumbres, Art. 32- Se considera que un modelo o dibujo industnial no es nuevo: a) 5i no se diferencia
de sus stmilares.” Que, del andlisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente
encontrado en el carilogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitag
requisito de nuevo debido a que las caracteristicas estéticas vy visuales resultan similares,----—---=
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Resolucion N®

POR LA CUAL SE COMFIRMA LA RESOLUCION N2 236 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS ¥ MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N* 1892666 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB
CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.+-s--ssssesenn- U

Antecedente Modelo solicitada

T E

b i

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente serid determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apanencia objeto de proteccién no haya sido accesible al pdblico por descripciones,
usos, comercializacion u otro medio, sino también porque no debera corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales serd aplicado y de jgual forma no deberd ser confundible con otros signos distintivos
previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial debera ir acompafiado de la
distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como Ya capacidad intrinseca v extrinseca del modelo
industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o signas distintivos del mercado” -« -eeesicinninicen.

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley
868/81 v en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N® 4798/2012 *QUE CREA LA DIRECCION
MNACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL®, que modifica varios Articulos de la Ley 868/8]; esta Direccitn
General considera que existen lundamentos legales para confirmar la resolucién recurmida,-—-———-—mmerememsrerreees

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

Art. 1* CONFIRMAR la Resolucion N 236 de fecha 16 DE DICIEMBRE DE 2020, dictada por la
Direccion de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado *PERFIL EXTRUIDO”, Acta N* 1892666 de fecha 19 de octubre de
2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.—---—-----smresmeemeereeeeee

Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industnal denominado
*PERFIL EXTRUIDO", Acta N* 1892666 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase
03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-- .

Art. 3 NOTIFIQUESE, por cédula, — - ---rerrerrm e 0

ki dp Propiedad eeelennia



arnﬁﬁﬁﬂiﬁL“ %, GOBIERNO ni | PARAG A:
A INTELECTUAL (J PARAGUAY | REKU

PAREDUAY

ResolucionN* |
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 9 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2021, DICTADA POR LA
DMRECCION DE DIBUIOS ¥ MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL

"PERFIL EXTRUIDO", ACTA N* 1892824 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICITADA PGRA.U.MERM"“ e

Asuncidn, 70

VISTO: El Expediente N 1892824 de fecha 19 de octubre de 2018 de solicitud de registro de Modelo
Industnal denominado "PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma
ALUKLER 5.4 .- e e A i e A e A U I E————

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER
S.A., ¢ interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N* 9 de fecha 28 de enero de 2021, dictada por
la Direccidn de Dibujos y Modelos Industriales.—- e

Que, por proveido de fecha 19 de julio de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 20 de abril de 2021. El 3 de Noviembre de 2021 esta Direccion General llamé
i’ﬁl..l.tm Pﬁﬂ HES.DI‘.‘E'[’, e e R R N R 0 0 e i e e e - e i i e e - e e

CONSIDERANDO:

Que, la resolucién recurrida considera: *(..) Que, en fecha |9 de Octubre de 2018, se presenta ante
esta Direccidn el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub —
Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anteriondad a su presentacion. Que, la Ley
B68/81 establece en su Art 3°; Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) 8i no se
diferencta de sus similares. Esta Direccion considera que la solicitud NO retne el requisito de nuevo u
onginal para ampararse en la proteccion por esta figura juridica, Que del resultado de la bisqueda
realizada arrojd como antecedente el disefio de PERFIL de la firma ALAR, Catilogo 2011, Que, realizando
la comparacidn de las caracteristicas estéticas y visuales resultan similares a la presente solicitud {_)" -

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada
resolucion carece de argumentos validos debido a que el antecedente encontrado en el motor de
bisqueda de GOOGLE carece de fecha y fuente cierta. lgualmente el antecedente encontrado difiere al
de mi Nprfﬂmtﬂdﬂ.{...}.'""““"'""""""""""'""’"'"' T P SR e eSS S

Que, expresa el recurrente; */a decisidn de /a Directora no se ajusta a derecho dade gue no se puede
derermminar st ef supuesto antecedente inclusive pasé a dominio piblico antes de la fecha delprﬁenrarrﬂn
de lz selioimud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018 - wearenn

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. —--

Que, la normativa establecida en la Ley N® 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de
registrabilidad de un Modelo o Dibuje Industrial: “Podrdn ser registrados los dibujos o modelos
industriales que sean nueves, que no sirva dncamente a la obtencidn de efecte téonice, ni sean
contrarios al orden piblico, a la moral y a las buenas costumbres, Art. 32.- Se considera que un modelo o
dibujo industrial no es nuevo: a) 8i no se diferencia de sus similares.”. Que del analisis realizado en el
presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente encontrado en el catalogo y la solicitud
presentada; se puede observar que el modelo solicitado NO redne el requisito de nuevg debidps
Caracteristicas estetcas ¥ ViSUales Tesultan SImilares. - -rsrmmmre e
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Resolucibn N® __

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 9 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL
“PERFIL EXTRUIDO", ACTA N* 1892824 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER S.A.

Antecedente Modelosolicitado

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente serd determinada por la novedad del mismo,
en el sentide de que la forma y apanencia objeto de proteccién no haya sido accesible al pablico por
descripciones, usos, comercializacién u otro medio, sino también porgue no deberd corresponderse con
formas usuales de los productos sobre los cuales serd aplicado y de igual forma no deberd ser confundible
con otros signos distintivos previamente registrados, Por lo que, €l requisito de novedad de un modelo
industrial deberd ir acompanado de la distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como *fa
capacidad intrinseca y extrinseca del modelo industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o
signos distintivas del mercadd”, -

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de
la Ley 868/81, al Art. 10 bus Competencia Desleal 3.1 de la Ley N* 300/94 y en base a las facultades que le
otorga el Art 37 de la Ley N® 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL®, que modifica varios Articulos de |a Lev 868/81; esta Direccion General considera qu?
existen fundamentos legales para confirmar la resolucian recummida, —-—-=--=-====-rrrrssrmrm e e

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

Art 1° CONFIRMAR la Resolucion N* 9 de fecha 28 DE ENERD DE 2021, dictada por la
Direccidn de Dibujos y Modelos Industriales, en la salicitud de registro de Modelo
Industrial dencminado “PERFIL EXTRUIDO®, Acta N® 1892824 de fecha 19 de
octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A. -

Art. 2* DISPONER ¢l archuvo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
“PERFIL EXTRUIDO", Acta N* 1892824 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25,
Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER SeAcsrrgzemmmmeeenes ———.

Art.3° NOTIFIQUESE, por cdula, —-«+sssenscssensommemmeiossosigurane g ioeee
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 762 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA FOR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA'W 365 WJ'LLLEI'TEFIQUEI'&" CLASE 09, EXPEDIENTE N° 43?91!"1[110 A NOMBRE DE Dﬂl'lh
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Asuncion, 9 175
VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por los representantes convencionales de THE
COCA-COLA COMPANY y FINTECH INVERSIONES S.A. en contra de la Resolucion N° 762 de fecha 24 de
agosto de 2022, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LIIgIosos, ¥; «<«--sssessmrmmmmrmmmmrmas e

RESULTA:

Que, en fecha 12 de agosto de 202 se presenta el representante convencional de THE COCA-COLA
COMPANY. ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 762 de fecha 24 de dg-:lim ce
2022, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios LIZIOS0S, «===rr-r=ssrrrrrrrmm it ecnees

Que, en fecha 19 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de FINTECH
INVERSIONES S.A. e interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucion N° 762 de fecha 24 de
agosto de 2022, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarnos LIHZIOSos, ««ccesesmmemmmme e

Que, en fecha 06 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedid el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 06 de diciembre de 2022, el representante convencional de THE COCA-COLA
COMPANY.. en fecha 11 de abnl de 2023 el representante convencional de DOHA 5.A. contesta el traslado
de expresion de agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 19 de mayo i IR it o g e e S e e s S et

Que, en fecha 11 de abril de 2023 el representante del solicitante ha solicitado se declare desierto el
recurso de apelacion, siendo dictada la providencia de fecha 30 de marzo 2022 por la cual ésta Direccion
General resalvid declarar desierto el recurso INTErPUBSHD. -------rmrmmmsm s oottt ntninnaas

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: ¥..) Fintech Inversiones S.A. promueve oposicidn
contra fa solicitud de registro W 365 WALLET Y ETIQUETA ../. The Coca Cola Company promueve
oposicion contra la solicitud de registro W 365 WALLET Y ETIQUETA./.. En cuanto a la oposicidn
presentada por la firma The Coca Cola Company, una vez realizado el cotejo marcario entre la
denominacién solicitada W 365 WALLET Y ETIQUETA v las marcas bases de la oposicion WABI CASA. WABI
PAY y WABL se observa que entre la denominacion solicitada y fas marcas base de la oposicién, no habra
riesgo de confusion o asociacidn teniendo en cuenta que poseen estructuras gramaticales distintas, siendo
los vocables que la componen disimiles y diferenciables entre si./.. No hay pesibilidad algtin tipo de
relacionaimiento en el aspecto grafico de las marcas en pugna puesto que existen MUMErosas marcas
registradas en la clase 09 que contienen una W como parte preponderante del logotipo y aun asi son lo
suficientemente novedosas../.. En relacion a la segunda oposicion presentada por la firma  Fintech
Inversiones 5.A. se da la misma situacion queen la primera oposicién, es decir, la posibilidad demm»;n
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 762 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA W 365 WALLET Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N* 43791/2020 A NOMBRE DE DOHA
i e et i it - -

grande../.. Las oposiciones deducidas por THE COCA-COLA COMPANY y FINTECH INVERSIONES S.A.
devienen J.mPFﬂf't'ﬂlt'nfE'b'. 003 b 1 e e e i

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante THE COCA-COLA COMPANY. y manifiesta: ...}
Mi representada posee una famiha de marcas que se distinguen en su parte figurativa por una figura
zigzagueante de la letra Wy al estar la marca pedida constituida por una etiqueta extremadamente similar,
los consumidores indefectiblemente creerin que todas ellas proceden de un mismo propietario,
produciéndose asf un elevado niesgo de asociacion indeseable../.. Por debajo del disefio de Ja letra W y en
plano inferior se encuentra la denominacidon de las marcas enfrentadas, las cuales, si bien son distintas, de
una vision de conjunto, que en todas es extremadamente similar, y por ende, confundibles, el consumidor
terminard relaciondndolas entre si. /.. La mera presencia del signo 365 y de la palabra WALLET en la marca
pedida es totalmente irrelevante, pues, aparte de que estan ubicados en la parte inferior y con caracteres
reducidos en cuanto al tamafio, su uso no aporta distintividad ni novedad suficientes como para
distinguirlas de las marcas invocadas como base./. En consecuencia, la marca W 365 WALLET Y
ETIQUETA es directamente evocativa de las marcas WABI CASA, WABI PAY, WABI y MARCA
FIGURATIVA../.. Por lo tanto, ruego a la Sefiora Directora General dicte resolucion revocando en todas sus
partes la Resolucion N° FEZ/2027(_ ) -rerrrrrrmsmmnrssaniitss ssitis e s ten s bm st re e s s mnm ma e mtm et b inbm e m s

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y manifiesta: (. )La primera contradiccién y
equivocacion de la firma oponente, ya que manifiesta en su fundamentacion de apelacién que no se
opusieron en base a las supuestas semejanzas gramaticales, sino solamente en base a los elementos
figurativos que poseen en sus marcas../.. La adversa miente al decir que no se opuso en base a las supuestas
semejanzas gramaticales, consideramos gue la oponente al no tener una resolucion favorable a sus
intereses pretende hacer ver otra realidad, otra situacién totalmente paralela, cuando claramente ya se ha
juzgado conforme a la oposicion presentada../.. Las marcas W 365 WALLET Y ETIQUETA (solicitada) y
WABI CASA, WAB! PAY, WABI y MARCA FIGURATIVA (marcas base de oposicion) no puede ser
confundidas, asociadas o relacionadas unas con otras, va que entre las mismas existen diferencias graficas,
ortogrificas y fonéticas, que las vuelven disimiles../.. La construccion gramatical de las denominaciones en
pugna es completamente disimil, el hecho de que las denominaciones llevan en comiin Ja silaba WA no
significa de ninguna manera que exista entre ellas algun tipo de identidad o similitud que impida la
coexistencia pacifica de las mismas../.. El hecho de que ambos logotipos posean un disefio que ciertamente
hace alusion a fa letra W no significa para nada que los logotipos sean casi dénticos, tanto es asi gie existen
un gran numero de marcas registradas en nuestro pais en la misma clase 09 que poseen la letra W como
etiquetas, por lo que es totalemnete absurdo lo manifestado por la adversa en ese sentido.../.. Ruego a fa
Sefiora Directora confirmar la resolucion apefada N 762/2022(.. )" ----=-ss=ssssresmmmsmssrrarmrasasrsmsssssassasssenas

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: “W 365 WALLET Y ETIQUETA”" (solicitada en clase 09) y "WABI
CASA, WABI PAY, WABI y MARCA FIGURATIVA" (registrada en la clase 36),---=r=resrermrsmsms s

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas W 365 WALLET Y ETIQUETA (solicitada) y
WABI CASA, WABI PAY, WABI y MARCA FIGURATIVA (marca base de oposicion), vemos que al inici
andlisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una pisi
conjunto, como es regla general en el derecho marcano, sin artificiales desmembraciones v cuy

=
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 762 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA W 365 WALLET Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N” 43791/2020 A NOMBRE DE DOHA
S.JiL"" - —-— anan == smamsmrmmmsmen

es advertir si la percepeion de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera,
corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion pueden o no ser
confundidas en el mercado, tras un analisis desde la dptica de los eventuales consumidores. En ese orden
de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "WA®, no
necesariamente causaran confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, son muy
diferentes una de la otra. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-—---------- o

W 365 WALLET y ETIQUETA {marca solicitada), y
WABI CASA, WABI PAY, WABI y MARCA FIGURATIVA {marca oponente)

Que, la marca solicitada “W 365 WALLET™ estd compuesta por una combinacion alfanumérica que
sugiere un servicio financiero o billetera digital disponible todo el afe ("365%) y que se enfoca en laidea de
almacenamiento o gestion de activos digitales ("WALLET"), en cambio, WABI CASA y WABI PAY, WABI, son
marcas que parten de un denominador comin ("WABI"), pero anaden sufijos que modifican su significado y
no sugiere directamente una funcionalidad financiera o relacionada con billeteras digitales -

Que, las marcas en pugna no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas
marcas, por ende tampoco tendran pronunciacién semejante, ni representan la misma idea conceptual.
Analizande la marca come un todo, noe existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar
que existe algin riesga de confusin, === s e e et adna s

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 fal 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 piblico consumidor podra recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejard llevar por otras similitudes graficas 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 confusion en el consumidor, «---ccsmmmmrrrm oot

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. 51 bien es cierto que entre las denominaciones URBAN
W 365 WALLET y ETIQUETA (solicitada), y WABI CASA, WABI PAY, WABI y MARCA FIGURATIVA
(oponente), se comparte el vocablo "WA”, existe otra marca registrada que cuentan con denominaciones
similares. En ese sentido, segin la bisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucidn, también
se encuentran registradas las marcas: W WALETO. Registro N® 58(L174 a nombre de INNOVAMED 5A., W
WALKMAN, Registro N* 525376 a nombre de SONY GROUP CORPORATION; W. Registro N° 599351 a
nombre de World Wrestling Entertainment, LLC., WAVE, Registro N* 512991 a nombre de BOSE
CORPORATION; WABI, Registro N* 481721 a nombre de THE COCA-COLA COMPANY, W, Registro N° 557707
a nombre de ITTI S.A.ECA., W, Registro N° 441039 a nombre de DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP
ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK, extremo que demuestra la
coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el ttular de la marca op
pretender utilizar con exclusividad un vocable con el cual ya coexisten previamente, —--------cseeeeeefoope
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 762 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA W 345 WﬁLLET"t" ET'IQUETA" CLASE 09, EXPEDIENTE N® 43?‘5‘1."11}20 A NOMBRE DE DDHA
e e e

Que, siendo asi, el vocablo "W/WA" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado
en el andlisis ya que los vocablos de uso comiin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N* 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa *Cuando la marca consista en una etiqueta u otro SIgno compuesto Por un conjunto
de elementos, la proteccidn de exclusividad no se extenderi a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso comin o necesario en el comercio”. Por lo tanto, en el caso de revocar la resolucion rec arrida, ello
implicaria permitir el monopolio de dicho vocablo, violando asi la libre competencia en el mercado
dispuesto en la Constitucion Nacional, Art. BT, e e e s e s s m e

Que, ahondando en el analisis 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 Billeterg digital, mientras que Ia marca upr,-n ente cubrewmw

EHPuEStEI se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nnmenclddnr, los pru-du-:ms. de uno
¥ otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusitn para el
consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas, - -seessemmes e

Que, no hay relacion entre los productos de la empresa solicitada, y los de la marca oponente. No
existe ninguna posibilidad de confusion debido a la diferente naturaleza de los productos protegidos por
las marcas enfrentadas, existen diferencias, y no se puede soslayar que el publico consumidor es diferente
porque por las razones antedichas es obvio que estan dirigidas a consumidores diferentes.----------eereseuee-

Que, desechando el analisis fonénco-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente mi mucho menecs de considerable o significativa
magnitud, ya que la pnmera (marca solicitada) cuenta una figura tipo trapecio, generando una imagen
simétrica que puede parecer una "W* de en colores azul y anaranjado, debajo de la misma el signo
solicitado con una tipografia particular con los mismos colores citados anteriormente, mientras que la
segunda (marca base de oposicion) si bien también usa un disefio abstracto que forma una "W, pero con
un enfoque mucho mas dindmico, tiene curvas y formas redondeadas, incluyendo un circulo
ser una vocal *i” en movimiento, debajo de ella se encuentra la marca registrada, --------=-merrreree e, :

N
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 762 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA W 365 WALLET Y EHQLTEI'A' CLASE 09, EXPEDIENTE N*® 43?911'21]2!] A NOMBRE DE DOHA
R G A T AR

En sintesis, 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 comparacion, Por tanto,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacifica en el registro marcario nacional.--

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion General
considera que la marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, ¥y que no existe riesgo de
confusion ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna.
Conforme a lo antenormente expuesto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida, --------ermemeeenanaens

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucidn N° 762 de fecha 24 de agosto de 2022 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItigiosos, ------- - sees s oo

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de regisiro de la marca "W 365
WALLET Y ETIQUETA", clase 09, thvdlentt' N® 43791/2020, solicitada a nombre de

EOVETA R s s e iat i s f}_“ﬂ ....................

Art, 32 mfmﬂ por L s L] I F‘“—n.i‘l_‘. .......
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1728 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BLACK
RHINO", CLASE 12, EXPEDIENTE N* 95566/2023 A NOMBRE DE WHEEL PROS LLC.

ASUNCION, t

VISTO: el recurso de apelacion interpuestn por el representante convencional de WHEEL PROS
LLC, en contra de la Resolucion N® 1728 de fecha 08 de noviembre de 2024, dictada por la Direccién de

RESULTA:

Que, en fecha 20 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de WHEEL PROS
LLC. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1728 de fecha 08 de noviembre de
2024, dictada por la Direccitin de Marcas, ------s-sstsssssmusmmsnms s st

Que, en fecha 24 de enero de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso
intprpun-g,[g.---1-------_.___........____._._._____....-.....u.u............._............-.......-.----........------.-.----uu....

Que, en fecha 20 de febrero de 2025, el representante convencional de WHEEL PROS LLC. expreso
agravios. Que, esta Direccion tiene por presentado la expresion de agravios y llama autos para resolver en
foicha 75 de Folirere dle D25, -- = ecmem e e e e et h s e S T et ns

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(.) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de fa marca RHING, registrada
con el nimero 403892 en fecha 22 de septiembre de 2014 a favor de RHINO EQUIPMENT GROUP INC.:
Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia
pacifica en una misma clase sin crear riesgo de confusion entre los consumidores; ademds la marca
solicitada se reproduce integramente en [a marca registrada, por lo que de conformidad al articulo 6° de Ja
Ley N* 1294/98 de Marcas. no ha lugar a lo solieitadn, ™ -=-««=----seeeemmmmmr oo

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante WHEEL PROS LLC. y manifiesta: “(..}) Tal
resolucion estd basada en premisas incorrectas por lo gue debe ser revocada, ya que la solicitud de mi de mi
comitentte cuenta con numerosos elementos diferenciadores para con la marca antecedente, como ser en
su conformacién, el plano fonético-auditive y plane visual./_ La marca antecedente se conforma de Ia
siguiente manera: RHINO, se compone un término, constituyéndose asi en una denominacion simple,
mientras gue la marca solicitada BLACK RHING, se constituye en una denominacidn compuesta estd
conformada por la palabra BLACK junto con el término RHINO../... La raiz es lo que primero impacta dentro
de la mente del consumidor, este constituve en otro elemento diferenciador entre las marcas en estudio.../..
Por tode lo expuesto, solicito a la Sefiora Directora oportunamente dicte resolucion revocando
integramente la Resoluciéin N® 1728/2024(... ). ~---—reeeeesesmrmnnnmmmmams s s s e 0

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interp (fiemane
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1728 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BLACK
RHINO", CLASE 12, EXPEDIENTE N* 95566/2023 A NOMBRE DE WHEEL PROS LLC.- weeveren

Que, en primer lugar, corresponde analizar s1 la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, segiin la base de datos de la DINAPI, el Registro N* 403892 de la marca “RHINO" a
nombre de RHINO EQUIPMENT GROUP INC,, vencid el 22 de septiembre de 2024, venciendo a su vez el
plaze de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo,
tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N* 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: *(...)
Podri solicitarse la renovacion dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento

n
I o e e e B e S e

Consecuentemnente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucion recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del

registro de la marca "BLACK RHINO", solicitada por WHEEL PROS LLC. «+-==r=sr=rsrsserarssrsramsmmnssssassssans
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art, ]2 REVOCAR la Resolucion N® 1728 de fecha 08 de noviembre de 2024 dictada por la
Direccion de Marcas. <o sccssm e

Art. 28 ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca
"BLACK RHINO”, clase 12, Expediente N® 95566/2023, solicitada a nombre de WHEEL
PR LI s s s <osmts s s ety i B A g AR i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1.064 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DOLCE
VITA", CLASE 25, EXPEDIENTE N” 38315/2022, A NOMBRE DE FENICIA IMPORT & EXPORT.

Asuncion, J 0 AR LU

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Fenicia
Import & Export en contra de la Resolucidn N* 1.064 de fecha 29 de junio de 2023, dictada por la Direccion
dEMHfCEE-. l-’.-:------------"-1-1-”......------.-................_.______..-----1--.--.--.-1-......--.-......u....uu..................-.--......

RESULTA:

Que, en fecha 06 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de Fenicia Import &
Export e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1.064 de fecha 29 de junio de 2023,
dictada por la Direccion de Marcas, -=-=r--==seesmss s e

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedit el recurso de
gP{‘n[g Cifmn il'ltEl']JUE-‘itﬂ‘ ............................................................................................................

Que, en fecha 06 de octubre de 2023, el representante convencional de Fenicia Import & Export
expreso agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver
e fecka 14 deactubre de P srrrrrresmnesmmmn s s s sl s o o L T e S

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: () Que la solicitud de registro de la marca DOLCE
VITA ha sido presentada para amparar los prodhictos de fa clase 25. Que habiendose realizado la bisqueda
de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente:
2012-1219548 Denominacion DV DOLCE LA DOLCE VITA Clase 35 Registro 358558 Titular Fenicia Import &
Export (PY) Comentanio: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semefantes, no podran tener
coexistencia pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusian entre los consumideres.-, por fo
que de conformidad al articulo 67 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitada, ™ -~---~-~-—=-22221

Que, entre otros argumentos, se agravia el HFI!'IEI'I[L' y manifiesta: ..} Que, en primer Iugar, sepuede
constatar a simple vista que la marca base de rechazo se encuentra a nombre de mi representada, es decir la
firma FENICIA IMPORT & EXPORT, ya que ambas solicitudes fueron presentadas por mi comitente. Y es asi
que no existe riesgoe alguno puesto que ambas solicitudes pertenecen a una sola firma . Igualmente nos
podemos percatar que fueron solicitadas en distintas clases del nomenclador. Asimismo, al observar los
conjuntos evidencramos lo siguiente: Las marcas en pugna NO se encuentran confrontadas en la misma

rfa.h-eﬂ”}"l._.______._...._.____...._____...... ...........................................................................

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
IHT.E'TFJLI.E'EID. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Jue, antes de entrar a analizar ¢l fondo de la cuestion, corresponde analizar si la marca registrada,
base del rechazo, se encuentra vigente, En ese sentido, segin la base de datos de la DINAPL, el Re

388858 de la marca "DV LA DOLCE VITA", Clase 35 a nombre de Fenicia Import & Export, ven
i,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1064 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DOLCE
VITA", CLASE 25, EXPEDIENTE N* 38315/2022, A NOMBRE DE FENICIA IMPORT & EXPORT.-

poviembre de 2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, ¥ la musma no ha sido renovada de nuevo,
habiendo fenecido el plazo para poder NRCETl0.-—-- - scssrormmsre st trncserenssaa o sttassa s annincciaias

Consecuentemente, habendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio y no encontrandose la soliotud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los
Art, 2¢ y 62 de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucidn recurnda  y autonzar la
prosecucion de tramites para el registro de la marca hoy solicitada, == reemeimmenmmme e,

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 1.064 de fecha 29 de junio de 2023 dictada pnr la
l]ll'f:"kl.'ll‘]l‘] dE parcas. - R R 0 0 D e o

Art, 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de |a solicitud de registro de la marca *“DOLCE
VITA, clase 25, Expediente N® 38315/2022, solicitada a nombre de FENICIA IMPORT

& EXPORT. oo licads s ombre de FENICIA MPOR
Vv, st “recia LS 4]
Dires1n Ly r_|".'-'-- :
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1.065 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DOLCE
VITA®, CLASE 18, EXPEDIENTE N* 38319/2022, A NOMBRE DE FENICIA IMPORT & EXPORT,

Asuncion, 3 [] Lip |

VISTO: el recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de Fenicia
Import & Export en contra de |a Resolucion N2 1.065 de fecha 29 de junio de 2023, dictada por la Direccitn
dEME!’EEﬁ,}': 0 0 000 5 e B SR L L L T T ———

RESULTA:

Que, en fecha 06 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de Fenicia Import &
Export e interpone Recurso de Apelacin en contra de la Resolucidn NY 1.065 de fecha 29 de junio de 2023,
dictida por 1a DIreccin de Marcas, «---------==sesem ittt s s e ne e ens

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
g]-_-,f-]acj{]ﬂ L L

Que, en fecha 06 de octubre de 2023, el representante convencional de Fenicia Import & Export
expreso agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y [lama autos para resolver
A0 FecTuE 1408 Dt IR DU ren s crniinnin s s e ST e A B B M e s o

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca DOLCE
VITA ha sido presentada para amparar los productos de la clase 18. Que habiéndose realizado Ja biisquedsa
de antecedentes de la citada marea, se ha constatade la existencia en dicha clase de la marca: Expediente:
2e42-1219548 Denominacién DV DOLCE LA DOLCE VITA Clase 35 Registro 388558 Titular Fenicia Import &
Expart (PY) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener
coexistencid pacifica, en clases relacionadas, sin crear niesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo
que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado,” ----------<-ea-rv

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: %) Que, en primer lugar, se puede
constatar a simple vista que la marca base de rechazo se encuentra a nombre de mi representada, es decir la
firma FENICIA IMPORT & EXPORT, ya que ambas solicitudes fueron presentadas por mi comitente. Y es asf
que no existe riesgo alguno puesto que ambas solicitudes pertenecen a una sola firma . Igualmente nos
podemos percatar que fueron solicitadas en distintas clases del nomenclador, Asimismo, al observar los
conjuntos evidenciamos lo siguiente: Las marcas en pugna NO se encuentran confrontadas en Ja misma
Elfﬂsl{"l:'..r_,'-:"““"""“"“""""""““"""""““'""""'““"""""'“““""""'“'"""'""‘""'“““""""""

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
in!E‘rpllEStﬂ.-----""'"""""""'""“"“"""'"““""""""*'-"""""““""""""""""“"-""“"“'""“"

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, corresponde analizar si la marca registrada,
base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, segin la base de datos de la DINAPL el RegistraNo.
388858 de la marca "DV LA DOLCE VITA", Clase 35 a nombre de Fenicia Import & Export, vencid

[Hideiagd fe I Interima
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1.065 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ml-{.'E
VITA", CLASE 18, EXPEDIENTE N® 38319/2022, A NOMBRE DE FENICIA IMPORT & EXPORT.--------s-=snomeoes

L

poviembre de 2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo,
habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----s--sermssmmimimmnissnna s s s e oeee

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficiosoe el estudio del
agravio y no encontrindose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los
Art. 22 y &7 de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida  y autorizar la
prosecucion de tramites para el registro de la marca hoy solicitada.-----s-rsremmmmrm e ceeeeeeicneceaiaes

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

Art. ¢ REVOCAR la Resolucion N* L065 de fecha 29 de jumo de 2023 dictada por la
Direccion de Marcas, -« ssssssrmrmmmrsmmnnnisssssrem e s st s oo o e s o s o

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “DOLCE
VITA", clase 18, Expediente N* 38319/2022, solicitada a ru:rmbrE de FENICIA IMPORT

ARR3E  NOTIFIQUESE , —rmsssmsssmsssfiremeemeen S
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1350 DE FECHA 13 DE NOVIEMERE DE 2013, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA®, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 33783/2012, A NOMBRE DE MICROSOFT CORPORATION «=sessneas

Asuncion, 9 ()
VISTO: el recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de Microsoft

{:urpurahun en contra de la Resolucion N? 1350 de fecha 13 de noviembre de 2013, dictada por la Direccién
dE Mar{as o o e b e e AR S  E a

RESULTA:

Que, en fecha 12 de octubre de 2015, se presenta el representante convencional de Microsoft
Corporation e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1350 de fecha 13 de
noviembre de 2013, dictada por la Direccitin de Marcas, ----------==-ss-ssssssrre s e

Que, en fecha 10 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
'iT"I[El'P'I.J'l'.‘E-Tﬂ. .......................................................................................................

Que, en fecha 30 de julio de 2018, el representante convencional de Microsoft Corporation expreso
agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
08 de julio de 2020.---+=+=-=mrmm e rrn e s e s s s e e s r e —n e e naa s e man s nann

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (.} Que la solicitud de registro de la marca “(marca
figurativa)” ha sido presentada para amparar los productos de la clase 42. Que habiéndose realizado la
biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca ™
registrada con el ntimero 300878 en fecha 26 de Julio de 2007 a favor de HUTCHISON WHAMPOA
ENTERPRISES LIMITED, Comentano: Que ambas etiquetas son casi idénticas, muy semejantes, no podran
tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confiision entre los consumidores.-, por
lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado, * --eeveseeeeeeeee

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: ... ) Que, sobre el particular, al Sefior
Director, informamaos que la marca "FIGURATIVA®, Clase 42, registrada con el No. 300878 ha vencido en
fecha 26 de jufio de 2017, y sin que su propietario haya realizado los trimites tendientes a su renovacion,
hecho que torna aplicable la regla del articulo 53 inciso b) de la ley 1294/98 que establece: “el derecho de
propiedad de una marca se extingue:.b) por vencimiento del término de vigencia si gue se renueve ef
e g e S e 3 50 o S o S Ol o MBS

Que, corresponde a esta Direccidn General resolver sobre la procedencia o no del recurso
Ly L T R

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestitn, corresponde analizar si la marca registrada,
base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, segiin la base de datos de la DINAPI, el Registro No,
300878 de la marca “FIGURATIVA®, Clase 42 a nombre de Hutchison Whampaoa Enterprises Limited, vencio

el 26 de julio de 2017, venciendo a su vez el p-lam de gracia, v la m|5ma no ha sido renova
habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.-- e SEC TV
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1350 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA
FIGURATIVA", CLASE 42, EXPEDIENTE N® 33783/2012, A NOMBRE DE MICROSOFT CORPORATION.--------=-

Consecuentemente, halwendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio y no encontrandose la sohoitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los
Art. 22 y &2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar |a resolucion recurrida vy autorizar la
prosecucion de tramites para el registro de la marca hoy solicitada.-—-------mmrmmsrrrree s cccinicee

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

Art. 19 REVOCAR la Resolucion N2 1350 de fecha 13 de noviembre de 2013 dictada por la
U!J"I:.'L'Ctl:}tl d.'_a Martas_ ...............................................................................

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
"MARCA FIGURATIVA", clase 42, Ex pedlente N® 35?33!2012 solicitada a nombre de
Microsoft Corporation. -- et - -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 657 DE FECHA 13 DE ULIO DE 2012, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GRID", CLASE
05, EXPEDIENTE N* 03415/2011, A NOMBRE DE AGROTEC 5.A.

i 7T

Asuncion, 'EIF | ]

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de AGROTEC
S.A. en contra de la Resolucion N® 657 de fecha 13 de julio de 2012, dictada por la Direccion de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de agosto de 2012, se presenta el representante convencional de AGROTEC SA. ¢
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N# 657 de fecha 13 de julio de 2012, dictada por
la Direcc1tn de MAarCas. «—----r-s-mersrm o s R AT E s Ea s sas e narn

Que, en fecha 05 de octubre de 2012 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
L

Que, en fecha 18 de septiembre de 2013, el representante convencional de AGROTEC 5.A. expresid
agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios v llama autos para resolver en fecha
B 3 [T o] R 7 L S

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (.. ) Que [a solicitud de registro de la marca "GRID" ha
sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado [a bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “RID", registrada
con el niimero 274752 en fecha 23 de Diciembre de 2004 4 favor de BAYER HEALTHCARE LLC, Comentario;
Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear nesgo de confusién entre fos mn-:um:dnn-w , por o :,:u:v de conformidad al artfculo
62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar @ 1o solieitaco, ™ -« - seoesmsm i

(Jue, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta; %) procede a continuacidn mi parte
a fimitar su solicitud & fin de cubrr tinica v exclusivamente: PRODUCTOS AGROQUIMICOS, HERBICIDAS
FUNGICIDAS. Que, con esto queda ampliamente demostrado Sefior Director que fa intencién de nuestro
mandante no es usurpar UnNa marca registrada es mas brata de apartarse completamente en el plano
comercial dado que el mismo excluye completamente lso pmdm tos de la I:mrre del cual considera la
Secretarta de Marcas como antecedente.f., ) st s ma e e e

Que, corresponde a esta Direccidn General resolver sobre la procedencia o no del recurso
e b | e e e

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, corresponde analizar si la marca registrada,
base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido. segtin la base de datos de |a DINAFI el Registro No.
274752 de la marca “RID", Clase 05 a nombre de Bayer Healthcare Llc.. vencid el
venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, hablEndu fenecidprel plazo
para peder hacerlo.————————r—r————— e R e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 657 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2012, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GRID", CLASE

05, EXPEDIENTE N" 03415/2011, A NOMBRE DE AGROTEC S.A.

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio y no encontrandaose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los
Art, 2% y 62 de |a Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucidn recurrida y autorizar la
prosecucion de tramites para el registro de la marca hoy solicitada.-===rsssesemessse el

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Art ]2

Art. 29

Art. 32

RESUELVE

REVOCAR la Resolucion N2 657 de fecha 13 de ]ulm de 2012 dictada pur la Direccion
e MarCas, —----mrmrmmmmsss s SR

ORDENAR la prosecucion de trdmites de la solicitud de registro de la marca “GRID",
clase 05, Expediente N® 03415/2011, solicitada a rom

Mgﬂﬁquﬁsﬂ------------..
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1,272 DE FECHA 8 DE SETIEMBRE DE 2014, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BEA Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 51074/2012, A NOMBRE DE TEXCO INDUSTRIES S RL --=scssseceses -

Asuncion, 10 ! .

0 LU
VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de TEXCO
INDUSTRIES S.R.L. en contra de la Resoluciin N® 1.272 de fecha 8 de setiembre de 2014, dictada pur la
Direccin de Mancas, ¥; «==-cassmmmm i b et s S e S s m s mm S m et e am e

RESULTA:

Que, en fecha 27 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de TEXCO INDUSTRIES
SR.L ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N 1.272 de fecha 8 de setiembre de
2014, dictada por la Direccion de Marcas. -« s s s s e

Que, en fecha 28 de mayo de 2018 fue dictada la providencia que concedia el recurso de apelacion
in“}rpuﬁm_..........___-.....------...------.......---._.-.-----..-.-.-.-.-_..------.-;._uu.-.....__..-.....---—-—-—----"-".--...1."..

Que, en fecha 12 de julio de 2018, el representante convencional de TEXCO INDUSTRIES S.R.L.
expreso agravios: Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 17 de julio de 2019, -mrrermrrrremirmr e et et e s e s e s e e e r s ma st s senb e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: %(.) Que la solicitud de registro de la marca "BEA y
etiqueta” ha sido presentada para amparar los productos de la clase 35. Que habiéndose realizado [a
biisgueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marea
“BEA", registrada con el numero 360601 en fecha 2 de Abril de 2012 a favor de CAROLINA BEATRIZ
BENITEZ ALDAN, Comentario: Que las denomnaciones son casi idénticas, muy semeantes, no pedran
tener coexistencia pacifica, en clases relacionadas, sin crear nesgo de confusion entre los consumidores.-,
porlo que de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado, " -------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: %..) A quo ebvié por completo el
hecho de we la marca base del rechazo es una marca denominativa registrada en clase 14, mientras que una
marca solicitada para amparar servicios en clase 35 por mi mandante, es una marca mixta, es decir
denominacién va acompafada de una etiqueta caracteristica, lo cual le ororga suficiente novedad y
distintividad, alejandola de cualquier riesgo de confusion con la marca citada como
oy oy | 1 R

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
iTI-[EI'PUES-tﬂ, .................................................................................. A

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, corresponde analizar si la marca registrada,
base del rechazo, se encuentra vigente, En ese sentido, segiin la base de datos de la DINAPL, el Registro No.
360601 de la marca "BEA", Clase 14 a nombre de Carolina Beatriz Benitez Aldan, vencio el ( :
2042, venciendo a su vez el plazo de gracia, ¥ la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecidh el
F]azﬂ para F‘ﬂdEF T ] I o o i o et mimim i e o A e e R
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1.272 DE FECHA 8 DE SETIEMBRE DE 2014, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BEA Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 51074/2012, A NOMBRE DE TEXCO INDUSTRIES §.R.L.-----------=-----

:Jl.l-:.I

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio y no encontrandose la solhcitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los
Art. 28 y 62 de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida y autorizar la
prosecucion de tramites para el registro de la marca hoy solicitada,----«sseeememememn s

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N2 1272 de fecha § de setiembre de 2014 dictada por la
DirLIL L'il;l'ln dEl Mar{:""\"l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Art, 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “BEAY
ETIQUETA", clase 35, F_'upudlenra N® 51074/2012, snllctuda a nombre de TEXCO
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 89 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MOIRU - JUGUETES DIDACTICOS Y ETIQUETA®, CLASE 28, EXPEDIENTE N* 51487/2020,
SOLICITADO POR MARIA CAMILA CASAMADA MALUFF, -

Asuncion, 7 o i ]

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por Maria Camila Casamada Maluff, en contra de la
Resolucion N* 89 de fecha 09 de marzo de 2022, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 22 de agosto de 2022 se presenta por dereche propio y bajo patrocinio profesional
Maria Camila Casamada Maluff e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 89 de fecha
09 de marzo de 2022, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LIIosos. -----——-----ssmemceesaiccaemaoe

Que, en fecha 06 de setiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedié el recurso
jnterpuegrﬂ_—"-------.u-L.....____._---—-----”............--u....-.-----------.-..-..-..........-u--...._.-.---,..........."....

Que, en fecha 17 de febrero de 2023, Maria Camila Casamada Maluff por derecho propio y bajo
patrocinio profesional exprest agravios. ==« s

Que, en fecha 28 de julio de 2023, se presenta la representante convencional de Patricia Eulerich y
Lujan Halley, contesta el traslado de expresion de agravios. Esta Direccién tiene por contestada la
expresitn de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de septiembre de 2023 --sresersssensscnnnns

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: %..) Que, haciendo un andlisis no se puede negar que
la relacién entre ambas clases es evidente e inevitablemente se confundird v se asociard a la marca
solicitada../..La relacién radica en que los servicios de la educacion, recreo, diversion y entretenimiento de
personas, por ejemplo, nifios pueden estar basados fundamentalmente en juguetes diddcticos, existiendo
de esta manera una relacion mds que evidente entre el servicio ofrecido y ¢f producto../..Que existiendo
una clara y evidente relacion conceptual entre las marcas en pugna. los consumidores podrin caer en la
confusion respecto al producto propiamente dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, en
razin de que la marca pretendida por ef solicitante es una copia, y que también son muy relacionados los
productos/servicios protegidos por la marca 0ponente ()% == - et

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta; “(.)La resolucidn recurrida
menciona que existe vinculacién entre una institucion educativa v la fabricacion de juguetes.
Mencionamos que son campos y dreas muy distintas, sin vinculacion entre i, diferente serfa si se tratase de
una jugueteria./l.Al divisarse las palabras agregadas. por un lado *EMOCIONARTE ESPACEARTE
AIREARTE” y por otro “fuguetes Didicticos” se denotan denominaciones muy diferentes y kﬁlﬂ’rﬁﬁaﬂmm
sf. las cuales les dan personalidades muy distintivas a ambas denominaciones v eso face Hegaf ala

3 i
conclusion de que son marcas muy diferentes ()7« s aes praredeeegueinanasdonoaans
- x I'
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 89 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MOIRU - JUGUETES DIDACTICOS Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° ﬂ#ﬂ?ﬂﬂ!ﬂ
SOLICITADO POR MARIA CAMILA CASAMADA MALUFE -

Que, contesta la expresion de agravios la representante convencional de las oponentes: ..) La
Resolucion N2 89 de fecha 09 de marzo de 2022 ha verificado y confirmado lo que a simple vista es evidente.
La marca solicitada MOIRU-JUGUETES DIDACTICOS reproduce integramente a la denominacion MOIRU fa
cual es la palabra principal, Nlamativa y de fantasia de la marca registrada MOIRU EMOCIONARTE
ESPACEARTE AIREARTE Y ETIQUETA. Ademis de reproducir a la marca registrada existe entre las dos
marcas una evidente relacion entre fos servicios y productos protegidos.../... En efecto, como acertadamente
se sostiene en la Resolucion recurrida la marca pretendida por el solicitante es una copia de la marca
registrada, porque es evidente que al reproducir la palabra MOIRU parte principal y de fantasia de la marca
registrada, el solicitante no ha hecho otra cosa sino reproducir e imitar a la marca ya registrada../.. Con
respecto a la clase 35 la relacion radica que, por un lado, existird en el mercado un producto denominado
MOIRU, juguetes didicticos, y por otro lado existird la misma marca MOIRU para distinguir la
comercializacion de juguetes artesanales y juguetes decorativos(.. ).-

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
jntﬂ-muesml e e e L R R NN N RN EEETEEEEEETETETeT—m—rm s

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusidn entre las mismas.
Analizando el campo ortogrifico y fonétco de las marcas en pugna, se advierte que el elemento
predominante de la marca oponente es la palabra "MOIRU", la cual ha sido reproducida en su totalidad por
la marca solicitante, En el siguiente cotejo se pu&:i& corroborar la similitud grifica y fonética entre ambas

rlia_rcas o e e 5 S e S e - e i 885 525 5 2 5 2 B 0 0 0 00 0 A 0

“MOIRU - JUGUETES DIDACTICOS" (marca salicitada)
“MOIRU EMOCIONARTE ESPACRARTE AIREARTE" (marca oponente)

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que no existen suficientes elementos diferentes
entre si, v que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresion
auditiva que generan ambas es similar y esto podria causar confusion en el piblico consumidor,----=--=-+-----

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una sohcitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, la marca oponente
posee una etiqueta con la palabra “moird” en mindsculas, utilizando una tipografia espectal de formas
redondeadas de color negro. La letra *u” incorpora una diéresis. Debajo de esta denominacién, se incluye la
frase "EMOCIONARTE « ESPACEARTE- AIREARTE", todo sobre un fondo blanco. Por su parte, la marca
solicitante presenta una etiqueta que contiene la palabra “moirii"en mintsculas en color gris y lila, con una
tipografia muy similar a la anterior. A la letra “u” se le agrega una virgulilla por encima de la diéresis. Por
debajo de la denominacién, en un tamafio menor, se encuentra la frase “juguetes didicticos™ en
mintsculas, todo esto dentro de un fondo blanco. Esta coincidencia tipogrifica, junto con la identidad
textual, incrementa la percepcién de similitud visual entre ambas marcas, lo que podria inducir jom
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 89 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MOIRU - JUGUETES DIDACTICOS Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N* 5148772020,
SOLICITADO POR MARIA CAMILA CASAMADA MALUFF.------

marca oponente marca solicitada

MOiry MOIiry

ATis&EBTE = FadihdEnf= PRETI

Que, debe sumarse el hecho de que las marcas en pugna se encuentran en clases relacionadas del
nomenclador internacional. En ese sentido, al realizar ¢l cotejo de las coberturas de las marcas analizadas
en el caso de autos, vemos que la marca oponente posee registrada en la glase 35 la siguiente cobertura de
semviclox “..Servicios prestados por personas u organizaciones consistentes en prestar asistencia,
consultorfa, organizacién y asesoramiento en la explotacion o direccién de una empresa comercial o
industrial, o la asistencia, consultorfa, organizacion, asesoramiento y direccion de negocios o actividades
comerciales de una empresa industrial o comercial, organizaciones de exposiciones con fines comerciales o
publicitarios, indagaciones y valoraciones de negocios comerciales; informacién y asesoramiento
comerciales al consumidor, marketing: servicios publicitarios, publicacin por cualquier medio de difusicn,
comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con todo tipe de productos o servicios.
distribucion directa o por correo de muestras y folletos, promocion de venta para terceros; importacion,
exportacian y venta de articulos de decoracién, articulos artesanales, obras de arte, muebles, cuadros,
alfornbras, instrumentos de miisica, prendas de vestir, zapatos, sombreros, bolsos, carteras, art..", Asimismo,
la oponente posee registrada en la clase 4] los siguientes gervicios: *..Servicios consistentes en Ja
educacidn, recreo, diversion y entretenimiento de personas; planificacion de recepciones; organizacion y
direccion de coloquios, de desfiles, de conciertos, de concursos, de seminarios, de exposiciones y talleres
de farmacidn; organizacidn y direccidn de eventos con fines culturales, educativos, deportivos y sociales; y
cualguier tipa de entretenimiento y diversiones para nifios ¥ adultos..” Mientras, que la marca solicitada
pretende cobertura de los siguientes productos comprendidos en la glase 28: *. Juguetes..”. Facilmente se
colige que hay una relacidn directa y conceptual entre los servicios que ofrece la marca oponente,
particularmente aquellos ligados a la educacion, el entretenimiento, las actividades recreativas para nifios y
los productos que busca proteger la marca solicitada, es decir, los juguetes. Esta coincidencia puede llevar
facilmente al piblico a pensar que ambas marcas tienen un mismo origen empresarial o que estin
vinculadas de alguna manera, generando asi un riesgo real de confusion - - —rermss s

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusitn mas
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, fa
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos gue aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos”. Fundamenta esta regla, en que
en la mayorfa de los casos, *la confusion no es un hecho de la casualidad, sino de la intencién de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputacion de una marca existente y la inclusion de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, rﬂ;ﬂdsﬁn el
fondo la segunda puede ser una imitacion de la primera®.

! Compendio de Doctring de Propiedad Industriel, Superntendencia de Industria y Comercla, Colembia, 2005
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 89 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MOIRU - JUGUETES DIDACTICOS Y ETIQUETA", E.ASE 28, E)EP-[ENTE N* 51487/2020,
SOLICITADO POR MARIA CAMILA CASAMADA MALUFF,

Adicionalmente, se debe evitar la dilucidon de marcas como la de autos. En efecto. el Dr. jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: */a feoria de fa dilucién ha sido creada para

defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. 5i se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el piblico consumidor ya no sabrd el origen de los
F;m’ufrm 1"'_",}.'] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se
puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, 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 confusion o de asociacién con esa marca, situacion que
acontece en el caso de autos. ¥ 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
nesgo de confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal que el
consumidor pueda creer que tienen un ongen comun, resulta inviable la coexistencia pacifica entre las
PR o i L o S A SN e it 8 W -

Que, en conclusion, tras el anilisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa
magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Ademas, de la relacion de
clases existentes entre las mismas. Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho
expuestas, ésta Direccion arriba a la conclusion de que no es viable la coexistencia pacifica entre las marcas
en pugna, por tanto, corresponde confirmar ia resolucidn recurrida.----«« - mememenr e

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

Art. 19 CONFIRMAR la Resolucidn N* 89 de fecha 09 de marzo de 2022 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItIgIosos, «««sssssemmmmmmmmmomamasssassssssams

Art, 22 DISPONER el archive de la solicitud de registro de la marca *MOIRU - JUGUETES
DIDACTICOS Y ETIQUETA", clase 28, Acta N* 51487/2020, solicitada a nombre de la
firma MARIA CAMILA CASAMADA MALUFF. -----

Art.3®  NOTIFIQUESE por Cédula.---------s--

T UTAMENDI, jorge. DERECHD DE MARCAS, Busnos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexts, Argentma. 2002, Bva, Ed. Pag. 458,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 686 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “LGZ RANCHO L CARNES Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N* 14943/2022,
SOLICITADO POR LUIS FEDERICO GONZALEZ GOMEZ,

Asunicidn, J [ PRI (LD

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de Upisa contra la
Resolucion N¢ 686 de fecha 21 de setiembre de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
I_ihgj..};gng_ T e e e L 2 2 1 S e e e e e i

RESULTA:

Que, en fecha 12 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de Upisa e interpone
recurso de apelacion contra la Resolucion N2 686 de fecha 21 de setiembre de 2023, dictada por la Direccidn
de Asuntos Marcarios B LT Y

Que, en fecha 24 de actubre de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
I]"ltE'fPUESTﬂ B e R 5 8 0 0 B L 8 S S S e o

Que, en fecha 14 de noviembre de 2023, el representante convencional de Upisa expresé agravios;
dictindose en fecha 20 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito
de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el términa de ley, -------seemrrsssrrasannas

Que, en fecha 22 de enero de 2024, fue contestada la e:n:‘presmn de agrawas Esta Direccion llamo
autos para resolver en fecha 30 de enero de 2024, - L

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera %..) en conjunto encontramos que se puede concluir
vilidamente que las marcas en cuestion ne podrin de manera alguna causar confusién directa ni indirecta
o inducir en error al publico consumidar, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de
los consumidores, reuniendo la marca selicitada LGZ RANCHO CARNES L Y ETIQUETA los elementos
necesarios para su registro que son novedosidad y especialidad, por lo que las mismas pueden coexistir
pacificamente, constatindose de esta forma que las maras no producen ninguna confundibilidad. Que, si
bien es cierto que las marcas en pugna tienen en comiin la expresion RANCHO no es menos cierto quie, en
términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueds generar confusién en el publico
consumidor, va que dicha expresion RANCHO es de uso comiin que se utiliza (para describir una propiedad
rural o granja que puede ser utilizada para una variedad de propdsitos relacionados con la vida en el
campa). con lo cual se denota que de ninguna manera el solicitante se quiera aprovechar de la marca o la
notorfedad de fa marca RANCHO.../.Ja marca LGZ RANCHO L CARNES Y ETIQUETA no ha realizado actos
de competencia desleal, la misma tiene limitado su producto para carnes, y también cabe sefialar que la
misima cuenta con una etiqueta que posee un disefio distintivo y original que la diferencia de la marca
ElPﬂH-E‘HtE‘. {:-uj e e e e e B e e i i e B e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) habida cuenta que la parte mds
importante y esencial de la marea cuestionada es "RANCHO", debido a lo siguiente: Que la dena cion
oponente, integra ¢ "RANCHO DE UPISA", la desinencia de cual se encuentra integrada
“UPISA" - Union de productores de ltapiia S.A. por ello, no es esencial en la marca, s
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 686 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “LGZ RANCHO L CARNES Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N* 14943/2022,

SOLICITADO POR LUIS FEDERICO GONZALEZ GOMEZ,

L1

RANCHO, y la segunda marca base de oposicion de mi representada es "RANCHO DE UPISA”, Estos hechos
no fueron dirimides en la resofucidn que nos ocupa, y de una forma muy convemiente para la
adversa.../..Que, primeramente, no es un "CONJUNTO", es una "RAIZ". Y EN EL CASO DE LA MARCA DE Ml
REPRESENTADA, ES LA TOTALIDAD DE LA DENOMINACION y bien sabemos que ella es la parte mds
importante y crucial de una marca, y en este caso, no es solo LA RAIZ, ES LA PRIMERA DENOMINACION
INTEGRA DE LA MARCA, siendo su desinencia las siglas UPISA, (1.)7 —--ssrmrmsrmmmems s

Que, contesta la expresion el oponente, y entre otros argumentos expresa: *(... ) Que deben ser tenidas
como falsas las afirmaciones hechas por la adversa que sostienen la existencia de similitudes entre las
marcas en pugna en autos. En efecto decimos que entre las marcas en pugna no existe confundibilidad
alguna que amerite hacer lugar a esta oposicion.../..Algunos de los puntos gue ha expuesto, son asi como
menciona y los mismos favorecen de alta manera a la solicitante;.../...Por tanto, sacando la palabra “Rancho”,
no hay similitud alguna, ni siquiera lejana entre “De Upisa™ y “L- LGZ"../..8e da entonces que, cotejando
ambas marcas en su dimension visual, auditiva e ideoldgica, no da lugar a posibilidad alguna de confusidn
por parte del pithlico consumidor relevante, ya que el aponente intenta obstaculizar el registro de la marca
de autos igualmente en base a registros pertenecientes a otras clases, y viende que se encuentran muchas
marcas registradas con la denominacién “Rancho”, como mencionamos antes, en diferentes clases(...)"---

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
iﬁl‘l-."l‘leEStﬂ. e e e A R S A AR

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro y las MArcas OPONENtes, =-=ssssassisssssmemiasssssisssssssssssssssssasssssssnsssanssassses

Que, realizando el cotejo ortogrifico y fonético entre la solicitud de registro *LGZ RANCHO L
CARNES Y ETIQUETA" (Clase 29) v la oponente "RANCHO DE UPISA” (Clase 29), cabe resaltar que aunque
comcidan en uno de sus elementos, especificamente la palabra “RANCHO”, no necesariamente causaran
confusién en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes entre si. La
inclusion de las siglas “LGZ", “L" y el término "CARNES®, constituyen elementos diferenciadores en la
denominacién de la marca solicitante. De dichas particularidades ortogrificas se genera una diferencia
fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva y
visual que generan, no es similar. En el siguiente cnl‘.f_'jn se puede corroborar las diferencias grafica y
fonietica entre las marcas L T T

LGZ BANCHO 1. CARNES Y ETIQUETA (solicitada), y

BANCHO DE UPISA (oponente)

Que, otro criteno a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es s1 e
coexistencia previa en el nomenclador solicitado, 51 bien es cierto que entre las denominacio
RANCHO L CARNES Y ETIQUETA" (Clase 29) (solicitada), ¥ “RANCHO DE UPISA” (Clase 29) (op
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 686 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “LGZ RANCHO L CARNES Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N* 14943/2022,
SOLICITADO POR LUIS FEDERICO GONZALEZ GOMEZ ---=------

comparten la palabra *RANCHO", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones
similares. En ese sentido, segiin la busqueda realizada en el sistema informético de la Institucion, ademas de
la marca solicitante y la marca oponente, también se encuentran registradas las siguientes marcas: DEL
RANCHO, clase 29, Registro N® 468116 a nombre de Maria Concepcién Martinez Ramirez; RANCHO TUPA
RENDA, clase 29, Registro N* 535700 a nombre de Tupa Renda Agroganadera S.r.l.; RANCHO TACUATY FAN
DE BUENA LECHE (SLOGAN), clase 29, Registro N° 443250 a nombre de Maria Inés Berkemeyer; extremo
que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado vy que mal podria el titular de la
marca oponente pretender utilizar con exclusividad una palabra con la cual ya coexisten previamente,------ -

Que, siendo asi, la palabra "RANCHO" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser
desechado en el analisis, ya que los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie
pueda intentar monopohzarlos, tal ¥ como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N® 1294/1998 de Marcas
que textualmente expresa “Cuando fa marca consista en una etigueta u olro Signo compuesto por un
conjunto de elementos, la protecodn de exclusividad no se extenderi a los elementos contenidos en ella
que fuesen de uso comiin 0 NECesario en el COMErCIn”, ---— e

Que, adicionalmente, esta Direccidn considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizario
en conjunto con otros elementos, en olra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles”. Por ende, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso el término
“RANCHO", no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, mis adn teniendo en
cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la presente resoluCion, ------------ssssserrmer e

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca
oponente es denominativa mientras que la solicitada posee una etiqueta diferenciadora que contiene la
imagen de un circulo mas las iniciales "LGZ" y las palabras "RANCHO L" y por debajo la palabra *“CARNES”
con tamanos, tipografias similar y de color negro, todo dentro de un fondo color blanco. En sintesis, la
marca solicitada contiene elementos de fantasia y al compararlas en su conjunto con la marca oponente,
son diferentes, disimiles, originales y distintivas una de |a otra, en toedos los planos de comparacion, ----------

marca solicitada marcas oponentes

RANCHO ]_ “dencminativa®

son disimiles, originales y distintivas en todos los planos de comparacion, pudiendo eve

LAl S0

' Bancher Herrero, Andrds. “Confieden de Adarees” Editonal La Ley. Asuncidr. 2018 peelon B
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 686 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “LGZ RANCHO L CARNES Y ETIQUETA”, CLASE 29, EXPEDIENTE N® 14943/2022,
SOLICITADO POR LUIS FEDERICO GONZALEZ GOMEZ. -------=---

coexistr pacificamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa concuerda con
la decision final a la que ha ambado el A-quo, de tener por rechazada la oposicion deducida. «-----------oeeee

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

confirmar Ia N Y AT, ==s5= 5 5= -ttt im0 e e et
POR TANTO,
LA DIRECTORA GEMERAL INTERIMA DE LA PROPIEDAD INDUSTRILAL
RESUELYE

Art 19 CONFIRMAR la Resolucion N 686 de fecha 21 de septiembre de 2023 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LitIgiosns, —-=«weesssesem

Art. 29 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca "LGZ
RANCHO L CARNES Y ETIQUETA", clase 29, Expediente N° 14943/2022, solicitada a
nombre de LUIS FEDERICO GONZALEZ GOMEZ.-—--+-s-s-s-s-rserososeremmrsrsrssassssasas

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula,--s--s-ssemmssmmrrmsaacnrazzcas
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA * |.C. CONSTRUCCIONES S.A.", EXPEDIENTE
2324797, SOLICITADA POR ].C. CONSTRUCCIONES S.A.

Asuncién, 4 | 1

(1}

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolucidn N°610 de fecha 28 de junio de 2024, dictada pm’ la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos,

Yt Al 0 0 B P P e e L O
¥

RESULTA:

Que, en fecha 12 de julio de 2024 se presenta el representante convencional del oponente interpone
recurso de apelacién contra la Resolucion N°610 de fecha 28 de junio de 2024, dictada por la Direccion de
Aszuntos Marcarios ]..Il:lglﬂﬂﬂﬁ. ssssssssssEETETEEEEEssses ——- B T e P

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia “Exprese
agravios el apelante. Notifiguese por cédufa."en fecha 01 de agosto de 2024, -=========-

Que, en fecha 23 de abril de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. memmmmmanaa
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos Jos asuntos litigiosos se producira
de plenc derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efertuada ningun acto de
procedimiento a partir de Jos seis meses de la tltima actuacion” msmam e ———aae

Que, la segunda instancia se activa con la concesion del recurso de apelacién, por lo que desde ese
momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que le causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelacitn, --------oeososssimnnnnmnrs e

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la dltima actuacién del recurrente ha sido la
interposicién del recurso de apelacion en fecha 12 de julio de 2024, ---------soeeressmsmoncsanmsssnansrnsnnnon e

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emision de la
providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 01 de agosto de 2024, ha transcurrido con creces el
plazo de seis meses establecido en la ley marcana, sin que se evidencie lrnpu]:m procesal por parte del
T L R T N i e B T e e e e e e e B e T mmeeemees

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 asi en derecho. ------------oeee-

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

Art. 12 DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicion en
la solicitud de registro de marca ].C. CONSTRUCCIONES S.A., Expediente N¢
2324797, clase 35, solicitada por |.C. CONSTRUCCIONES S.A. - et

Art. 29 ORDENAR la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de marca ].C.
CONSTRUCCIONES S.A., Expediente N2 2324?'.!'? ﬂu:_]i solicitada por ]C
CONSTRUCCIONES §.A. ~----=----v-- esssrmtensenaes - v

Art. 32 NOTIFIQUESE por cédula, ---—---rrepmeetonsssannanes
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1106 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARTE GLASE
PASTELERIA FINA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 2045828, A NOMBRE DE LOURDES LILIANA

Asuncian, EH ﬁ.EH EI".'E]

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de LOURDES LILIANA
BARRETO CACERES en contra de la Resolucion N* 1.106 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021, dictada por la
Direccion de Marcas, A e e e -

RESULTA:

Que, en fecha 10 de agosto de 2021 se presenta la representante convencional de LOURDES LILIANA
BARRETO CACERES e interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucion N2 1106 DE FECHA 21
DE JULIO DE 2021, dictada por la Direccidn de Marcas.-------s=-=srmmsssrrammoss s s omssssnssssanan s oo

Que, en fecha 31 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
inl‘nrpucstc.l_......._......_...............-.--.---------_____.........--.-..-.......------1--1--—-.-————------—-————----uaa-a-------------------------------

Que, en fecha 27 de mayo de 2022 el representante convencional de LOURDES LILIANA BARRETO

CACERES expresd agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para
p B P P L] ¥ pa

resolver en fecha 17 de junis e 202 -s et immmn st e s e s et s e o

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: %(.) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de i
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 designacion del producto o servicio de que se trate,
o gue pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.”
En consecuencia, no ha fugar a 1o Solicitado:——--=<ssrasrmerttosimesssscssaninsitmtasanmsrrsanasssraases s s ssnas

(jue, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: ) Que, cabe sefalar que la
solicitud de registro de la marca se halla solicitada en la ¢lase 30, que se debe valorar en su confunto como
marca, cabe destacar que no corresponde el rechazo de la marca seguro el articulo -2 inc. e, por lo que
sostengo que nho es aplicable la disposicion legal més armba como manifesté anteriormente, a
denominacién estd como una marca novedosas v con caracteristicas especiiles y es evidente que esta
situacion es otro motivo que debe tener en cuenta para que se conceda la marca pues el consumidor de los
servicios pretendidos no va estar preocupada por la palabra pasteleria si no que directamente va
determinar o usa los productos y servicios de mi marca y se le va quedar relegada en la mente la
demaonizacion en su conjunto ARTE GLASE PASTELERIA FINA. La denominacion PASTELERIA FINA podria
considerarse como de use genérico pero como producto famds podrfa ser considerado la denominacion
ARTE GLASE PASTELERIA FINA como uno genérico en la clase 30 y mucho mepgs cuando esa
denominacién forma aparte de la marca que he solicitado es el agregado la de e
proteger es ARTE GLASE () rr—rrereremminmesn et csnsas s m i encenes

.

tephdad Indwiial
 Sirirnal da Meoeedad Divipked



DIRECCION NACMOMAL DE
% PROPIEDAD

% GOBIERNO i1 | PARAGUAL
INTELECTUAL
PARATQUAY

(;;J' PARAGUAY | REKUAI
Resuluciﬁnﬂ'ﬂ 1 8

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1.106 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ARTE GLASE
PASTELERIA FINA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 2045828, A NOMBRE DE LOURDES LILIANA

Que, durante el proceso de evaluacion para otorgar el registro de una marca, esta entidad
administrativa, en cumplimiento de las responsabilidades y atribuciones que le confiere la ley, tiene la
obligacion de llevar a cabo un andlisis exhaustivo para garantizar que la marca solicitada no esté sujeta a
objeciones, no posea registros previos que generen conflictos y, fundamentalmente, que se adhiera a todas
las disposiciones y restricciones legales establecidas en la materia. Este anilisis riguroso tiene como
objetivo primordial salvaguardar el interés piblico y garantizar la transparencia y legalidad del proceso de
TPEIFTT'D D TG e o ot i e i i o i S 4 5 e e i bt i:

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios, Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién 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 vilidos como el
s Tl B Ty T o o P ORI UC S S L R B EC R L

Que, con respecto a la denominacian abjeto de solicitud, a saber, "ARTE GLASE PASTELERIA FINA®.
resulta imprescindible llevar a cabo un analisis con el objeto de determinar si dicha denominacion puede
ser considerada como genérica en relacion con los servicios que se proponen ofrecer, En primera instancia,
cabe sefialar que el vocablo "GLASE" posee un uso extendido en el &mbito gastronémico, donde se emplea
para referirse a una cobertura o glaseado que se aplica a productos de reposteria y pasteleria. Se trata de un
término de uso comiin y notonio en el sector, razén por la cual su emplea no reviste caricter distintivo, En
segunda instancia, la expresitn "PASTELERIA FINA® describe de manera directa la tipologia de productos y
servicios ofertados. Dicha expresion denota que se trata de productos de reposteria de alta calidad, empero,
no incorpora elemento alguno que permita diferenciar a la empresa de otras entidades que ofertan
pmductns gnﬁlﬂgns_------...-..........;.;---.....----....-.-.-....-L.....______..---........-.-.-._._-------......._;-;.;.....--------

Que, adicionalmente, el término *ARTE® constituye un vocablo de caricter sumamente amplio y
general, susceptible de ser empleado en multiples contextos. En el ambito de la pasteleria, puede
interpretarse como una alusion a la habilidad y la creatividad del pastelero, sin embargo, no se trata de un
terming que identifique de manera exclusiva a una empresa en particular,<===-----=----sesssasesssimesiomrnnnnns

Que, en ese orden de ideas, la denominacion solicitada esta compuesta por términos que designan de
manera directa y evidente la naturaleza y caracteristicas de los productos y servicios que se pretenden
proteger. De ello se colige que la solicitud de registro “ARTE GLASE PASTELERIA FINA" describe de forma
clara y precisa la actividad de elaboracion y venta de productos de pasteleria, sin incorporar elementos
distintivos que permitan diferenciarla de otras empresas del mismo rubro.--«---«-osceeemer e

(Que, en consecuencia, y en consonancia con lo previamente detallado, se identifican impedimentos
sustanciales para el registro de la marca en cuestion. Esto se fundamenta en su ingimiBrg

i

requerimientos establecidos en el Articulo | de la mencionada Ley, ----------emrres O B &/

POR TANTO, . i 1“-: - ‘_._,n”"“.
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL |+, 2
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POR LA CUAL SE CONFIRMA. LA RESOLUCION N* 1.106 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARTE GLASE
PASTELERIA FINA Y EI'EQU'ETA" ELASE 30, EXPEDIENTE H' 2045828, A NOMBRE DE LOURDES LILIANA

RESUELVE:

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 1106 de fecha 21 de julio de 2021, dictada por la
DHFECCT O T WIETCEE, - e s mmmmmm o e te fa s a e n £ g mrron o8 = 5 s o S n s SR R A

Art. 22 ORDENAR el archive de la solicitud de registm de la marca ARTE GLASE
PASTELERIA FINA, Clase 30, Expediente D _sullcltadu por LOURDES

Art. 3¢ NOTIFIQUESE .------omrmerrsresnnmesmamenacaas :

Sudin Puela Costald
recrorafientyal lnaring
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