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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1745 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "W
ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N*® 91838/2021, SOLICITADA POR
PEDRO SEBASTIAN PATINO VALIENTE.----- —

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitud de marca, no sélo
debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso
dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés general. ----------

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, 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 validos como el
derecho a constiftlir UNa MAPCA, ~~=-+=s=s==sssessmmmsnsasmnsamenamannnoeen o aeemmsesseseeeseessesesessesesa e

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura en la Clase 33 especificamente para los
siguientes servicios “..Servicios comprendidos en la clase 35 tales como: Venta y comercializacion de
equipos informaticos, licencias, servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios
para otras empresas], actualizacion de documentacion publicitaria, actualizacion y mantenimiento de datos
en bases de datos informdticas, actualizacion y mantenimiento de informacion en los registros,
administracién de programas de viajero frecuente, administracion de programas de fidelizacion de
consumidores, servicios de agencias de importacion-exportacion, servicios de agencias de informacion
comercial, servicios de agencias de publicidad, analisis del precio de costo, asesoramiento sobre direccién
de empresas, asistencia en la direccion de negocios, asistencia en la direccién de empresas comerciales o
industriales, asistencia administrativa para responder a convocatorias de licitacién / asistencia
administrativa para responder a solicitudes de propuestas, auditoria empresarial, auditorias contables y
financieras, busqueda de datos en archivos informiticos para terceros, bisqueda de .. ). La
denominacién solicitada “W ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES" se encuentra conformada por la unién
de una letra inicial, cuatro vocablos y una etiqueta que le otorga especialidad y novedad al registro
solicitado. En este contexto, la expresion en su conjunto constituye una denominacion de fantasia que no
induce al consumidor a engafo o confusitn respecto a sU procedencia.---===--=s==sssssssrmemrermsmeaaannans

ALLOW IT: Permitelo [ Autorizalo.

UNLOCK: Desbloquear / Habilitar.
NEW FEATURES: Nuevas funciones / Nuevas caracteristicas.

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro *W ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y
ETIQUETA" representa una creacion linglistica inédita y distintiva. Esta singularidad emana de la
articulacion de diversos vocablos que, al fusionarse, trascienden su significado individual para adquirir una
identidad marcaria robusta y diferenciadora. Aunque los componentes léxicos pudieran interpretarse, en
su estado aislado, como términos de uso comiin o descriptivos dentro del sector pertinente, sin '
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1745 DE FECHA 21 DE SETIEMEBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "W
ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N°® 9133312021 SOLICITADA POR
PEDRO SEBASTIAN PATINO VALIENTE.==+--s==ssssesssmacnsanssnssnsnns

Asuncion, 1 0 AGD 2006

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por derecho propio y bajo representacion
profesional de PEDRO SEBASTIAN PATINO VALIENTE, contra la Resolucion N° 1745 de fecha 21 de
setiembre de 2022, dictada por la Direccion de Marcas, y;-=--=-===sssssssssssmmnammasmmsmnnsnsnenen s me e eenn o

RESULTA:

Que, en fecha 09 de junio de 2023 se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado,
PEDRO SEBASTIAN PATINO VALIENTE e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N°
1745 de fecha 21 de setiembre de 2022, dictada por la Direccion de Marcas.------------==-==sscsmmmmmaeeeanaes

Que, en fecha 23 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
T R

Que, en fecha 25 de septiembre de 2023, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado
PEDRO SEBASTIAN PATINO VALIENTE y expreso agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion
de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de octubre de 2023, -----=---reerrmm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc e)....los que consistan enteramente en un
signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio 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 afguna con relacién a los servicios que desea proteger.-, En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado.- (...}, -====-=-===mmmmm e

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(_.) ..En primer lugar, es preciso
considerar que mi marca, no puede ser considerada un signo genérico. Al momento de examinar la
registrabilidad de una marca, la misma no debe ser analizada aisladamente, sino en su conjunto puesto que,
como podra notar la Sefiora Directora, el término W ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUETA,
retine todos los requisitos y elementos necesarios para la viabilidad del mismo. Una marca es un signo que
permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los demis, es decir especial, novedosa y
licita..//..El cotejo de la denominacién requerida, debe ser siempre en relacion al producto o servicio de que
se trate. La denominacion o designacion genérica se relaciona con el género o la especie del producto o
servicio y no con la palabra 'de uso general' o utilizada cotidianamente por el ptblico...//..Me agravio en
contra de la citada resolucion considerando que la marca que se pretende registrar es ‘W ALLOWIT
UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUETA', posee un significado conceptual, ideologico, por lo ta

-----
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1745 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "W
ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 91838/2021, SOLICITADA POR
PEDRO SEBASTIAN PATINO VALIENTE.

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

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

Art. ]2 REVOCAR la Resolucion N° 1745 del 21 de septiembre de 2022 dictada por la
D Y B I B . < o e e e e e e e A B et e e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca "W
ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUEI"&" Clase 35, Expediente N°
91838/2021, solicitada a nombre de PEDRO SEBASTIAN PATINO VALIENTE. -----------
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*° 1745 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "W
ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 91838/2021, SOLICITADA POR
PEDRO SEBASTIAN PATINO VALIENTE.---------=-=---
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distintiva y aptitud identificadora respecto de los servicios reivindicados en la clase 35, En virtud de ello, se
puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada
COmo en gaﬁnsa_ ....................................................................................................................

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: “(...) La Oficina denegari el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese
percibido inmediatamente por el piiblico pertinente como una informacién sobre los productos o servicios
especificados. Tal serfa el caso cuando el signo proporciona informacién, en particular, sobre la cantidad,
calidad, caracteristicas, finalidad, especie o tamario de los productos o servicios. La relacion entre el
elemento descriptivo contenido en el signo y los productos o servicios especificados debe ser
suficientemente directa, especifica, concreta y comprensible para el consumidor sin necesidad de mayor
reflexion. La Oficina no aplicard este motivo de denegacién a los signos constituidos por términos u otros
signos que solo fuesen sugestivos o alusivos de determinadas caracteristicas de los productos o servicios
especificados. Lo mismo se aplica cuando el signo sélo contuviera una referencia vaga o indirecta a los
Productos 0 SEIVICIOS. (... ) - ======mrmm e e s

Que, en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia
entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: *Existe una linea divisoria tenue entre los
signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cudl
es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o caracteristicas, A veces, mis que una idea,
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, destino, origen, calidad, componentes,
etcétera. La diferencia estd en que la designacion descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se
describe. La evocativa siempre tendra en su conformacion algun elemento que la hard, en menor o mayor
grado, de fantasia. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio publico ninguna palabra que
se use para describir caracteristica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una
designacion descriptiva”. Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “las
designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie o el
género, a los que pertenece ese 0bjet.” ---====smmrnsmmm e e

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que se encuentra
conformada por una secuencia de letras con grafismos diferentes, y combinacién de colores negro y verde,
la cual en conjunto aporta distintividad a la marca, - oo

Marca solicitada

s
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1746 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "W
ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUETA”, Clase 42, EXPEDIENTE N* 91840/2021, SOLICITADA
POR PEDRO SEBASTIAN PATINO VALIENTE.

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitud de marca, no sélo
debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso
dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés general, ----------

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, 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 validos como el
derecho a conSttUIr UNA MATCA. -=-==-=-===mmmm s e s oo e e oo s o e s e e

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura en la Clase 42, especificamente para los
siguientes gservicios: “..Servicios comprendides en la clase 42 tales como: Servicios cientificos y
tecnolégicos, asi como servicios de Investigacion y disefio conexos; servicios de andlisis e investigacion
industriales; disefio y desarrollo de equipos informaticos y software, actualizacién de software, servicios de
agrimensura, almacenamiento electrénico de datos, alojamiento de sitios informaticos [sitios web],
alojamiento de servidores, analisis de sistemas informaticos, servicios de arquitectura, auditoria en materia
de energia, provision de motores de busqueda para Internet, calibracion [medicién], servicios de
cartografia [geografial, servicios de cifrado de datos, consultoria sobre arquitectura, consultoria sobre
disefio y desarrollo de hardware, consultoria sobre software, consultoria sobre ahorro de energia,
consultoria sobre disefio de sitios web, consultoria sobre tecnologias de la informacion, consultoria
tecnoldgica, consultoria sobre tecnologia informatica, consultoria sobre tecnologia de telecomunicaciones,
consultoria sobre seguridad informatica, consultorfa sobre seguridad en Internet...... )". La denominacion
solicitada “W ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES" se encuentra conformada por la unién de una letra
inicial, cuatro vocablos y una etiqueta que le otorga especialidad y novedad al registro solicitado. En este
contexto, la expresion en su conjunto constituye una denominacion de fantasia que no induce al
consumidor a engafio o confusion respecto a su procedencia,-=---=--=====s=mr s e

Desel (i Jos it
ALLOW IT: Permitelo / Autorizalo.

UNLOCK: Desbloquear [ Habilitar.
NEW FEATURES: Nuevas funciones / Nuevas caracteristicas.

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro *W ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y
ETIQUETA" representa una creacion linglistica inédita y distintiva. Esta singularidad emana de la
articulacion de diversos vocablos que, al fusionarse, trascienden su significado individual para adquirir una
identidad marcaria robusta y diferenciadora. Aunque los componentes léxicos pudieran interpretarse, en
su estado aislado, como términos de uso comiin o descriptivos dentro del sector pertinente bargo, la
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1746 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "W
ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUETA", Clase 42, EKPEDIENTE N°® 9134{::2011 SOLICITADA
POR PEDRO SEBASTIAN PATINO VALIENTE.-----

Asuncion, 1 0 AGD ;1 g

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto derecho propio bajo representacion profesional de
PEDRO SEBASTIAN PATINO VALIENTE, contra la Resolucién N° 1746 de fecha 21 de setiembre de 2022,
dictada por la Direccion de Marcas, y; — s ssses e e

RESULTA:

Que, en fecha 09 de junio de 2023 se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado,
PEDRO SEBASTIAN PATINO VALIENTE e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N°
1746 de fecha 21 de setiembre de 2022, dictada por la Direccion de Marcas,------==««=ssssssssessmumscoammn e

Que, en fecha 23 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
a8 ] (R

Que, en fecha 25 de septiembre de 2023, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado
PEDRO SEBASTIAN PATINO VALIENTE y expreso agravios. Esta Direccion tiene por contestada la Expresmn
de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de octubre de 2023, ««-vermeemmme e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc e)...los que consistan enteramente en un
signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio que se trate, o que pueda servir en
el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacion se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los servicios que desea proteger.-, En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado.- (.. )" === mrmmm s

cﬂﬂs:derar que mi marca, no puede ser considerada un signo genenco Al momento de examinar la
registrabilidad de una marca, la misma no debe ser analizada aisladamente, sino en su conjunto puesto que,
como podrad notar la Seriora Directora, el término W ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUETA,
retine todos los requisitos y elementos necesarios para la viabilidad del mismo. Una marca es un signo que
permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los demas, es decir especial, novedosa y
licita..//..El cotejo de la denominacién requerida, debe ser siempre en relacién al producto o servicio de que
se trate. La denominacion o designacion genérica se relaciona con el género o la especie del producto o
servicio y no con la palabra ‘de uso general' o utilizada cotidianamente por el publico. .//..Me agravio en
contra de la citada resolucion considerando que la marca que se pretende registrar es 'W ALLOWIT
UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUETA. posee un significado conceptual, ideoldgico, pertetanto, se trata
de una denominacion compuesta, lo que lo hace atin mas constituir una marca."(...).

[-_r;d et al In tll'.lﬁ{
qw?r,:d,ﬂ Induitti |5~

1—-— ’



DIRECCION MACIONAL DE

4% PROPIEDAD % GOBIERNO or1 | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

Resolucién N° ‘l i ;’ /

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 1746 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "W
ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N° 91840/2021, SOLICITADA
POR PEDRO SEBASTIAN PATINO VALIENTE.-------=------- -

distintiva y aptitud identificadora respecto de los servicios reivindicados en la clase 42, En virtud de ello, se
puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada
ol T T L R

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: (..) La Oficina denegari el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese
percibido inmediatamente por el piiblico pertinente como una informacion sobre los productos o servicios
especificados. Tal seria el caso cuando el signo proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad,
calidad, caracteristicas, finalidad, especie o tamario de los productos o servicios. La relacion entre el
elemento descriptivo contenido en el signo y los productos o servicios especificados debe ser
suficientemente directa, especifica, concreta y comprensible para el consumidor sin necesidad de mayor
reflexion. La Oficina no aplicard este motivo de denegacién a los signos constituidos por términos u otros
signos que solo fuesen sugestivos o alusivos de determinadas caracteristicas de los productos o servicios
especificados. Lo mismo se aplica cuando el signo sélo contuviera una referencia vaga o indirecta a los
Productos 0 Servicios.(.,) . ===s==r=ssrsrmsssmrsnnesnsmnen st sms e s s s s ess s s ams s ne s Ra s st nsa s s aeas s s n s a s s

Que, 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 que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cual
es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o caracteristicas. A veces, mds que una idea,
se trata de una certeza, y esto es légico puesto que, de lo contrario, la marca seria enganosa. El signo
descriptivo también designa estas mismas caracteristicas, funciones, destino, origen, calidad, componentes,
etcétera. La diferencia estd en que la designacion descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se
describe. La evocativa siempre tendra en su conformacion algin elemento que la hard, en menor o mayor
grado, de fantasia. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio publico ninguna palabra que
se use para describir caracteristica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una
designacion descriptiva’. Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “las
designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie o el
BENEro,  los GUE PErTENece eS8 ool < et e

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que se encuentra
conformada por una secuencia de letras con grafismos diferentes, y combinacion de colores nfg;m y verde,
la cual en conjunto aporta distintividad a la marca.-----«-s=sssesmmmmme e

Marea solicitada

i
UL DWIT

Unlock new featuras

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 considera que es un signo que posee las

! Diireceidm Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPLY, Direcirices para ¢f examen de marcas en Paragaary, po 119, Disponihle

It wewe s gy oy portal v Vpropiedwd - ndustoisl marcus directrices

I}.:rr 1 General Iotering
Dipnel s irnml e Prupiedad Iadsateicd
Disetric f'\:l‘u-nl i Tiuplthﬂultllclui



DIRECCION NACIONAL DE

% PROPIEDAD ¢,y GOBIERNO it | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

Resolucién N° _6% 7 7

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1746 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "W
ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N® 91840/2021, SOLICITADA
POR PEDRO SEBASTIAN PATINO VALIENTE.-----

caracteristicas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de
las prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recurrida, ----«=--=------

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

Art. ]2 REVOCAR la Resolucion N® 1746 del 21 de septiembre de 2022 dictada por la
Direccion de Marcas, -« -« s s e

Art, 28 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca *W
ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUETA", Clase 42, Expediente N°
91840/2021, solicitada a nombre de PEDRO SEBASTIAN PATINO VALIENTE.-----------

Art. 32




DIRECCHON MACIONAL DE

43 PROPIEDAD GOBIERNO psr | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI
Resolucion N* W' 4 0

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne¢ 878 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BAMBINI
MOBILIARIO INFANTIL Y ETIQUETA", Clase 20, EXPEDIENTE N° 19394.-'2021 SOLICITADO POR MARIA
VICTORIA PALACIOS DUARTE.

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
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién 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 de la marca “BAMBINI MOBILIARIO INFANTIL Y ETIQUETA" Clase 20 y la
marca base de rechazo “BAMBI®, Denominativa, Clase 20.-==-=======sssessmrmssmmmmrrssssem s annn s mamm e s m s

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético entre la solicitud de registro “BAMBINI MOBILIARIO
INFANTIL Y ETIQUETA" y la marca antecedente “BAMBI", se evidencia que, ambas marcas comparten la raiz
BAMBI. Sin embargo, en el caso de autos, corresponde ademas realizar un analisis semantico o conceptual a
fin de determinar si las marcas en cuestion poseen algin significado particular que permita diferenciarlas
en la percepcion del consumidor. En este sentido, debe sefialarse que la denominacion “BAMBINI®, que
proviene de BAMBINO que es una palabra italiana, que se traduce al espafiol como *nifio* o *bebé"; y la
denominacion BAMBI de la marca base del rechazo, significa en el lenguaje cotidiano: La Real Academia
Espanola (RAE) reconoce la palabra "bambi* como sinénimo de cervato o ciervo joven. Vemos asi, que el
hecho de compartir ciertos elementos, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas ain
teniendo en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la presente resolucion. -----------====z--=

BAMBINI MOBILIARIO INFANTIL Y ETIQUETA (solicitada), y

BAMEI (marca base de rechaza)

Que, 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 solicitada posee una etiqueta que
consiste en la denominacién con tipografia con secuencia de letras con grafismos diferentes, ademas de un
color predominante. La marca antecedente en cambio es Denominativa. En sintesis, la marca solicitada
contiene elementos de fantasia y al compararlas en su conjunto con la marca base de

Marca solicitada Marca base rechazo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 878 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA

DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BAMBINI

MOBILIARIO INFANTIL Y ETIQUETA®, Clase 20, EXPEDIENTE N° 19894/2021, SOLICITADO POR MARIA

VICTORIA PALACIOS DUARTE.~------======srrsssrssansnsmnnnsnasasnnseses S

A s ¥ ] AN n

RS 10 G0 g

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MARIA VICTORIA

PALACIOS DUARTE, contra la Resolucién N2 878 de fecha 03 de junio de 2022, dictada por la Direccion de
Marcas, e T T L

RESULTA:

Que, en fecha 17 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de MARIA VICTORIA
PALACIOS DUARTE e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N2 878 de fecha 03 de
junio de 2022, dictada por la Direccion de Marcas.-------==---==sssemssemmme e

Que, en fecha 30 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
L T L

Que, en fecha 29 de marzo de 2023, el representante convencional de MARIA VICTORIA PALACIOS
DUARTE expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 29 de julio de 2024, —-cemeemmmmnm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(.) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente
2019-1996537 Denominacion BAMBI Clase 20 Registro 510018 Titular Carlos Fabian Nifiez Arce (PY)
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----====-=====s=ssseeuee-

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(...) ...La resolucion contiene nada
mads que meras transcripciones de normas y preceptos generales, la cual es violatorio del principio general
procesal de razén suficiente y constituye un error in cogitando lo que implica que el acto administrativo es
totalmente arbitrario..//.. Basta con exponer la marca base del rechazo y la marca solicitada para concluir a
simple vista que no existe cuasi identidad ni semejanza..//.. incluso la dnica coincidencia denominativa son
cinco de las veintitin letras que contiene en total la denominacion de la marca solicitada..//.. en cuanto al
aspecto conceptual, la diferencia es todavia mds marcada. La marca solicitada contiene el término
"BAMBINI" extraido del italiano, version en plural del término bambino que significa nifio o infante. (...)"---

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
iI'l'I:E.'t‘pI.IEStD. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Javiahilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan fli

derecho a CONSHTUIT UNG MATCA, =<=-n-=sx=memmsemmemmeammmeemcemieamesmmensemenes i o e
'1 Abg. Lhaudir P nistaldo
| “Direchota General miegina
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 878 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BAMBINI
MOBILIARIO INFANTIL Y ETIQUETA", Clase 20, EXPEDIENTE N° 19894/2021, SOLICITADO POR MARIA
VICTORIA PALACIOS DUARTE, --+--=====ccrunssssmsnsascsescesuseanmsnsans e

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 y en su
conjunto, son disimiles, originales 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
solicitud de aubos. -=----emses et e e s e s

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 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 la resolucion recurrida, -------------

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 878 de fecha 03 de junio de 2022 dictada por la
Direcciomn de Marcas, ««-«-s-ss-ssessesrmmmmrmm e na s s s e na s m s s an e s an

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“BAMBINI MOBILIARIO INFANTIL Y ETIQUETA®, Clase 20, Expediente N°
19894/2021, solicitada a nombre de : O0S DUARTE.------------

Art. 3¢ NOTIFIQUESE .--+-=srssssmesemneneeeomegems e b

Abg. Claudia Famelg Crlstaldo -
Il}-tfcmr: Gederalfniering . 20
Il:-ln:::.-- tGeseral de vt Indentisa ™ )L T II|
Direecia Nacional ée Progietsd Innelessad ) 5]
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 251 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022 Y N°® 2335
DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ACROSS", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 28699/2021, SOLICITADO
POR ADAMA MAKHTESHIM LTD. R ———

antecedente cubre: ‘todos los productos comprendidos en la clase 5" ..//.."Como bien sabemos, el hecho
de que la marca solicitada por mi mandante se encuentre limitada para cubrir determinados productos
especificos en la clase 5, elimina el riesgo de confusién entre las marcas...” //.."En este sentido, resulta
sumamente importante mencionar que la solicitud de mi cliente se ha publicado como manda la ley y no ha
recibido oposiciones por parte del titular de la marca base del rechazo,” —--=--==-===ssesmrsrmmenrmeeaeeaeecee o

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
i.nl‘Et‘pU.EStD, ...................................................................................................................

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 validos como el
derecho a CONStitUIr UNA MArca, =-===--=======ss==srsrssmsrssassssanssasnsssn s ma s s mm s sr s s s sras s sre s s rena s amm s ea s

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,
ortogrifico y fonético, asi como del aspecto ideologico o conceptual. -----==-s=rssmmessmmsmme e

Que, en ese sentido, en los aspectos ortografico y fonético, entre la marca base de rechazo “AKROS" y
la solicitud de registro de la marca “ACROSS", se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra
reproducida en la marca solicitada. Como se puede apreciar a continUacion:--==-========ssssmmresresmeeeeeennenees

ACROSS (solicitada)
AKROS  (marca base de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que pricticamente no existen elementos
diferentes entre si, y que de las semejanzas ortogrificas se genera una similitud fonética plena, tenemos que
la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusiSn en el publico
O S LI ] O == = o R R RS RS S eSS e s e S e

Asimismo, el examen comparativo de los signos revela que las expresiones ACROSS y AKROS
presentan una marcada semejanza fonética, pues ambas son pronunciadas practicamente de la misma
manera por el consumidor medio. La sustitucion de las letras "C* por "K" y la incorporacién de una segunda
letra "S" al final de la marca solicitada constituyen variaciones ortogrificas de escasa entidad que no
madifican sustancialmente la impresion sonora predominante del signo. Antes bien, ambos vocablos
conservan la misma estructura silabica, idéntica cadencia y una pronunciacién practicamente coincidente,
circunstancias que incrementan significativamente el riesgo de confusion o de asociacion en el piblico
CONSUMBAOL, —-nsmmmsmnmm e et s e

Que, desechando el anilisis grafico, fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de
determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos
que la cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la glase 5 con Js
“Todos" los productos de la clase 5, mientras que la marca en trimite de registro prejente:

J:I-. / o r]'}gr_tr!nlg enery
izeceitn Gempml de Prold o fndueer
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N*® 251 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022 Y N° 2335
DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACROSS", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 28699/2021, SOLICITADO
POR ADAMA MAKHTESHIM LTD.-----=-=s==scscmssscmsssmmssmnnsmmnnsamnas

Asuncion, 10 AGD 2076
VISTO: El recurso de reconsideracion interpuesto por el representante convencional de
ADAMA MAKHTESHIM LTD., contra la Resolucion N.2 251 de fecha 14 de febrero de 2022, dictada por la
Direccion de Marcas; ¥, ——-«--==ssmsm s e e e e s e

RESULTA:

Que, en fecha 25 de Febrero de 2022, se presenta el representante convencional de ADAMA
MAKHTESHIM LID., e interpone recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio en contra la
Resolucion N.2 251 de fecha 14 de febrero de 2022 dictada por la Direccion de Marcas.----=-========sssseeuumeeees

Que, por Resolucion N.2 2335 de fecha 22 de Agosto de 2025, la Direccion de Marcas confirmé en
todas sus partes la Resolucion N.2 251 de fecha 14 de febrero de 2022.-------<eeemmm e mem e

Que, en fecha 11 de septiembre de 2025, fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
apelacion interpuesto,--------------- e e s e e

Que, en fecha 16 de septiembre de 2025, el representante convencional de ADAMA MAKHTESHIM
LTD., expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver mediante providencia de fecha 25 de septiembre de 2025, quedando notificada la recurrente en
fecha 08 de octubre de 2025, - ==-rmmmse e e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(...) Que, habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca *“AKROS", registrada con el
nimero 485270, Clase 5, a favor de LABORATORIOS CELSIUS S.A. (UY) Comentario: Que ambas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusicn entre los consumidores .- por lo que de conformidad al articulo 62 de la
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitad” -------«=====ses e s

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *(...) "Al realizar un cotejo debemos
tener siempre en cuenta que debe realizarse desde una vision de conjunto como es regla general en
derecho marcario, sin artificiales desmembraciones, en forma sucesiva y no simultinea procurando advertir
si la percepcién de una de las marcas puede ser asociada con la otra y de esta manera, el juzgador,
colocindose en la posicion de los eventuales consumidores deberi determinar si las marcas pueden o no
ser confundidas en el mercado.”..//.."Como es observable en la comparacién supra efectuada, la
coincidencia parcial existente entre las denominaciones 'ACROSS’' y 'AKROS' se limita a la terminacién
'ROS'. Esta semejanza parcial no constituye un elemento determinante ni puede ser considerada base valida
para rechazar la solicitud, pues conforme a la regla de la visién de conjunto reconocida en el derecho
marcario, la apreciacion de las marcas debe realizarse atendiendo a la impresién global que cada una
produce en el consumidor medio, sin recurrir a artificiales desmembraciones.” ..//.."Cabe destacar ademas,
que la cobertura de productos solicitada por mi mandante se encuentra limitada g

“Abg, Ctﬁulhm l‘m = a Cristaldo
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 251 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022 Y N° 2335
DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *ACROSS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 28699/2021, SOLICITADO
POR ADAMA MAKHTESHIM LTD, -srsss-sssresesressrsasmsmsmnmssasmssemsmssmnsasas ssasnsasmsansasasees

Asi, tampoco resulta atendible el argumento relativo al eventual reconocimiento internacional de la
marca ACROSS. Conforme al principio de territorialidad que rige el derecho marcario paraguayo, los
registros obtenidos en otras jurisdicciones no generan automaticamente un derecho preferente para
obtener el registro en el Paraguay cuando existe un impedimento derivado de un derecho marcario
previamente registrado y vigente en el pais. El articulo 18 de la Ley N® 1294/98 reconoce garantias al titular
de una marca registrada en el extranjero, pero no elimina la obligacion de verificar la registrabilidad del
signo frente a los derechos preexistentes en el territorio nacional ni constituye una excepcion a las
prohibiciones relativas previstas en la propia ley.--------sseesem e

De igual manera, la inexistencia de oposicion de terceros no obliga a la Administracion a conceder el
registro, puesto que el examen de registrabilidad constituye una facultad y un deber legal de la Direccion
Nacional de Propiedad Intelectual, la cual debe velar de oficio por la preservacion del interés piblico }' por
evitar la incorporacion al registro de signos susceptibles de generar confusion en el mercado.---«=--«sseeueues

Que, atendiendo a la identidad de la clase 5, a |a casi identidad ortografica de las denominaciones y,
principalmente a su identidad fonética, y en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba
expuestas, atendiendo al caracter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcano, conforme a lo
dispuesto en los Articulo 22 inciso f) y Articulo 62 de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta
dependencia administrativa que corresponde confirmar la Resolucién apelada por ser insostenible una
coexistencia pacifica entre las Mismas. -=--—=srreerremerremrrre s e s s e

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR las resoluciones N°® N® 251 de fecha 14 de febrero de 2022 y N® 2335 de

fecha 22 de agosto de 2025 dictadas por la Direccion de

Art. 282 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “ACROSS", clase 05,
expediente N® 28699/2021, solicitada a nombre de MAKHTESHIM LTD. ----

T I L e A
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N® 251 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022 Y N° 2335
DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ACROSS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 28699/2021, SOLICITADO
POR ADAMA MAKHTESHIM LTD.

cobertura para los siguientes productos de la clase §: “pesticida, insecticidas, fungicidas y herbicidas.”,
existe una identidad plena en cuanto a la clase y la cobertura de los productos de la marca solicitante y la
marca base de rechazo. —-=sesrmeemm e

Conforme al principio de especialidad, la identidad de la clase no resulta por si sola determinante; sin
embargo, cuando ademas existe afinidad objetiva entre los productos comprendidos en la cobertura, el
riesgo de confusion adquiere mayor intensidad. Por tanto, la identidad de productos entre las marcas en
pugna podria generar confusion en el consumidor, lo que constituye un riesgo para la distintividad de la
nueva solicitud y podria contribuir a la percepcion de una relacién entre ambas marcas.-------------------------

Que, ésta Direccion estima que, ademas del Art. 62 de la Ley N* 1294/98 mencionado por el A-quo, la
solicitud se opone igualmente a lo establecido en el 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 confusién o de asociacién con esa marca,
situacién 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 confusién al inducir a confusién o asociacion a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comiin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
b e e e e e e L L s e e e L e T e e

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusién més
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que “en efecto, la
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposicién de esos elementos”. Fundamenta esta regla, en que
en la mayoria 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, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitacion de Ja Primera™, -« - -ssssssssesm e e

Que, ahondando ain maés en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: “La esencia de una marca estd en el
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca idéntica.
La prohibicién del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o
servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de
coexistencias, no es la unica.™ Y acertadamente menciona sobre la similitud ortogréfica: “Es quizés la mas
habitual en los casos de confusion. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen
para ello, desde Juego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o radicales o
terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet” (522), "Umus" y "Domus"

; ) Pameld Cristaldo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 274 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LOOP
ASPHERIC", CLASE 10, EXPEDIENTE N* 55090/2021 A NOMBRE DE BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED.--

mandante hace notar que no existe titular que considere que se ha violado lo dispuesto en la Ley de Marcas
N*® 1294/98 o se sientan agraviados por la marca de mi mandante.(...)".-===========ssssmssmmsmenstmseamacmnnencannes

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
0 0 e e b et s e s toR e A ook ok ot Mot ot bt

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion 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. En ese orden de ideas, la solicitud de registro de marca "LOOP ASPHERIC" fue
presentada para cubrir productos de la clase 10 del nomenclador internacional, que textualmente describe:
“dispositivos médicos, en concreto lentes intraoculares”. A los efectos de determinar si la solicitud de
registro de marca “LOOP ASPHERIC” resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominacién constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese
sentido, tenemos que dicha denominacion no constituye el nombre habitual con el que se designa a los
productos de la clase 10 del nomenclador internacional.---«---s-ssssesmmmmenommmmenntien et ccnnaaisents e

Que, si bien la denominacion solicitada LOOP ASPHERIC estd compuesta por dos vocablos, LOOP que
hace alusion a "Asa o soporte” y ASPHERIC que significa “Asférico”, los cuales podrian ser considerados
genéricos por separado pero que en su conjunto proyectan una denominaciéon novedosa y original y alejan
cualquier caracter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no constituye la designacion
necesaria, usual o calificativa de los productos en si mismos comercializados. Bien podria calificarse a la
misma como evocativa, no encontrandose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma
COMD ZeNETICH O (ESCTIPLIVE smevrsmemsmm st rnmr et st mstmr st bt s r e s e s At v S S et bm s s S s S e b e s s

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolia
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacién es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas fas
propiedades o caracteristicas de Jos productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, 0 no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las

mismas propiedades 0 CArACterISHCAS, " w-=====+==rr==sresrsesrmmmmrrsmermmasr s mme s s s mesnesn s ensne s een s a s s sas s e a s es

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefalan cuanto
sigue: “(...) La evaluacion de este motivo de denegacion requiere necesariamente la consideracion de los
productos o servicios especificos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaria el signo. Un
término que es comin o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo
para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaria el registro a las palabras
siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: e
*ALGODON" para telas o productos textiles; # "MANZANA" para productos frutales o confituras y cesmpe
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 274 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LOOP
ASPHERIC", CLASE 10, EXPEDIENTE N°® 55090/2021 A NOMBRE DE BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED.--

.FlSllI"I:C!Iﬁﬂ, ] E "II. -"ﬂ.?ﬂ

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DE BAUSCH +
LOMB IRELAND LIMITED. contra la Resolucion N® 274 de fecha 31 de enero de 2023, dictada por la
Direccion de Marcas, y; -«==-=re==s s e e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 14 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de DE BAUSCH +
LOMB IRELAND LIMITED. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N® 274 de fecha 31
de enero de 2023, dictada por la Direccion de Marcas,-—-----====-=== e mrm e e

Que, en fecha 09 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
g L

Que, en fecha 21 de agosto de 2023, el representante convencional de DE BAUSCH + LOMB IRELAND
LIMITED. exprest agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 04 de septiembre de 2023, - cmmmmmmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.)Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de Ia
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 caracterfstica del producto o servicio., La
denominacion se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los productos que desea
proteger. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado (...)", -===========ssmmmm s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(...)...La denominacidn solicitada por
mi mandante desde ningtin punto de vista puede considerarse como descriptiva y sin distintividad puesto
que la misma constituye una DENOMINACION DE FANTASIA..//."Por lo tanto, sin perjuicio del significado
que cada uno de los términos que constituyen el signo solicitado en su consideracién aislada pueda
presentar, en su conjunto LOOP ASPHERIC configura un signo original y distintivo para los productos
solicitados en clase int. 10..//.Se dice que para el caso de las marcas de fantasia existe un mavor esfuerzo de
su creador, un verdadero proceso imaginativo y creativo que lo impulsa a crear un signo que constituya
marca, por lo que gozan de un mayor poder distintivo..//..Los signos formados por una o més palabras en
idioma extranjero que no son parte del conocimiento comiin son considerados como signos de fantasia y,
en consecuencia, es procedente su registro como marcas. No serin registrables dichos signos si el
significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho de conocimiento de la mayoria del
piiblico consumidor o usuario y, si, ademas, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso comtin en
relacién con los productos que se pretende identifica..//..La marca 'LOOP ASPHERIC' de mi mandante se
encuenrra reg!strada en van'm pafses del mundo: Méxr'm Brasil, Chile, E"ﬂ!ﬂmbfa Costa Riea, Repyblica
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 274 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LOOP
ASPHERIC®, CLASE 10, EXPEDIENTE N°® 55090/2021 A NOMBRE DE BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED.--

necesaria para productos como computadoras o dispositivos electronicos. El término ‘MANZANA® es
arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designacion usual,
coloquial o técnica. Esa desvinculacion conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicari
confiere aptitud distintiva al SIgNO. (...} -« -===sssssars et e e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “LOOP ASPHERIC" representa una creacion
lingtiistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales, fonéticos e
ideolégicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y
R i s e S e A e e e i s

La denominacion LOOP ASPHERIC, apreciada en su conjunto y en relacion con los productos
comprendidos en la Clase 10 de la Clasificacién Internacional de Niza, no transmite al consumidor una
descripcién inmediata, directa y objetiva de la naturaleza, especie, calidad, funcion o destino de los
productos solicitados. Antes bien, constituye un signo sugestivo o evocativo, cuya comprensién exige un
proceso intelectual de asociacion respecto de eventuales cualidades opticas, circunstancia que le confiere
suficiente capacidad distintiva para cumplir la funcién esencial de la marca. En consecuencia, no resulta
alcanzada por la prohibicién prevista en el articulo 2 inciso ) de la Ley N° 1294/98, siendo susceptible de
Proteccion FegIsITal -« smseesemme et e s

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 considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de
las prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recurrida. ---=----==------

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 274 de fecha 31 de enero de 2023 dictada por la
Direccion de Marcas, =-««ssssss s

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “LOOP
ASPHERIC", clase 10, Expediente. N*® 55090/2021, solicitada a nombre de BAUSCH +

Art. 32

Abg:Claudia Pamel] Cristaldo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1642 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"EARMOR", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 61761/2021, SOLICITADO POR GUANGZHOU OPSMEN TECH,

LTD. L — s

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
inl‘erpuestul -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 validos como el
derecho a COMSTTUIN UNa MAICa, —=---==ms s o ettt

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
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 de la marca "EARMOR” y la marca base de rechazo *ARMOR
) B L

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético entre la solicitud de registro “EARMOR” y la marca
antecedente "ARMOR SECURITY", se evidencia que las marcas comparten el vocablo “MOR”, siendo la
diferencia los elementos adicionales incorporadas tanto por la marca solicitante “EAR”, como por la marca
registrada "SECURITY", obteniendo asi ambas estructuras completamente diferentes. Desde esta
perspectiva, la coincidencia inicial, por si sola, no es suficiente para generar confusion en el seno del
publico consumidor pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel
visual y fonético, lo que permitiria su diferenciacion en el mercado.--=«--==~=sesmmm e

EARMOR (solicitada), ¥
ARMOR SECURITY (marca base de rechazo)

Que, desechando el anilisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que no existe
similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, ya que la solicitada posee
una etiqueta que consiste en la denominacion en maytsculas ‘EARMOR” con una tipografia de color negro.
Por otra parte, la marca antecedente cuenta con una denominacién con tipografia combinada en color
oscuro y claro y posee una figura en color rojo que se encuentra en El medio de su |qgl;ltlpu En sintesis,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Nt 1642 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“EARMOR”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 61761/2021, SOLICITADO POR GUANGZHOU OPSMEN TECH.,,
LTD.-=-- - SR S e AN SR s S et a e sk eem i niasins shd nb e it s nems Su i s se s inbdnd e natas vei sasinin

Asuncion, 1 n}

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GUANGZHOU
OPSMEN TECH., LTD, contra la Resoluciéon N2 1642 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la
Direccidin de Marcas, ¥; === e e i s e e e e S e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 29 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de GUANGZHOU
OPSMEN TECH., LTD e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1642 de fecha 12 de
septiembre de 2022, dictada por la Direccion de Marcas.-=-«==«-==sssesrmrmm s s e

Que, en fecha 30 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
HIEETPUBSEO, - amsennm s me e et e d s n s s a S et s m e s e e s a e e S hen e e na s s e s e s s e S

Que, en fecha 25 de agosto de 2023, el representante convencional de GUANGZHOU OPSMEN TECH.,
LTD expresd agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos
para resolver en fecha 22 de septiembre de 2023, — e s

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 la marca: Expediente
2007-737660 Denominacion ARMOR SECURITY Clase 9 Registro 316294 Titular ARMOR DEL PARAGUAY
SOCIEDAD ANONIMA (PY); Expediente 2018-1868557 Denominacion ARMOR SECURITY Clase 9 Registro
474318 Titular ARMOR DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA (PY). Comentario: Que, las 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 6° de la Ley 1294/98 de
Marcas, no ha lugara 1o soficHAGO (.., ) rsesermmarrmsssamestmessneasemrssemrevpusrmmesenmensrvesmmyassysssavspsmmenrasonsnres

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: (..) Que en primer, lugar mi titular
GUANGZHOU OPSMEN TECH.,, LTD, es un fabricante de protectores auditivos para mejorar la sensibilidad a
los sonidos ambientales del exterior, con sede en Road, Distrito de Liwan, Guangzhou, Provincia de
Guangdong, China. Fundada en el afio 2016..//.. para obtener mas informacién, visite el sitio web oficial de
OPSMEN: https://www.opsmen.com/companyl./l mientras que la firma ARMOR DEL PARAGUAY S.A., son
especialistas en la industria del blindaje y su fabricacién. Enfocados en el ambito de la proteccién y
seguridad de las personas e instituciones. Sitio web de la empresa s idad..//.. ...si
bien ambas fueron solicitadas para la clase 9, el examinador puede notar la diferencia entre una y otra
marca, puesto que la marca solicitada por mi principal se enfoca en la produccion de: Aparatos de control
remoto; auriculares; Aparatos de ensenanza audiovisual; Indicadores de cantidad; Aparatos de
reproduccidn de sonidos; aparatos de transmisién de sonidos; microfonos. Mientras que lagarsg ARMOR
Registro N° 474318 cubre productos relacionados con: Chalecos y equipos de proteccio o Jo=g-Y--------

e —inel
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 1642 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“EARMOR", CLASE 09, EXPEDIENTE N°® 61761/2021, SOLICITADO POR GUANGZHOU OPSMEN TECH.,,
) TR R NG S i R

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacién 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 con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.”. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, mas aiin teniendo en cuenta los demis elementos que seran analizados en
conjunto en la presente resoluCiOn, <=« s smem e

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo “ARMOR SECURITY" registrada para la clase 9, comprende: “Chalecos antibalas y
equipos de proteccion”; mientras que la marca en tramite de registro “EARMOR" solicita la cobertura para
los productos de la clase 9: “ Aparatos de control remoto; auriculares; Aparatos de ensenanza audiovisual;
Indicadores de cantidad; Aparatos de reproduccién de sonido; aparatos de transmision de sonido;
micréfonos”. Como se puede observar de la cobertura sefalada, si bien ambas marcas se encuentran
insertas en la misma clase del nomenclador, los servicios contemplados por las mismas se encuentran
dirigidos a rubros distintos, Esta circunstancia constituye un elemento que disminuye el riesgo de
asociacion o confusion en el piblico consumidor y favorece la coexistencia pacifica entre ambas marcas
dentro del mercado, sin que ello afecte el interés publico ni los derechos de los
L0 ] g S

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 discrepa con la decision final a la que ha
arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos y 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 la resolucion recurrida, -------------

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 1642 de fecha 12 de septiembre de 2022 dictada por la
Direccion de Marcas, ==« === e e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“EARMOR", clase 09, Expediente N°® 61761/2021, solicitada a nombre de
GUANGZHOU OPSMEN TEOH,, LT oo tmmrs st nsisioramniisebosstsseiiadiiiiatisins

Art. 12 NOTIFIQUESE .---------=-ssesmee s emmeememenee e e Nl N
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! Sinchez Herrero, Andrés, “Confusidn de Marcas™ Editorial La Ley. Asuncion, 2003
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 42 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2004, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "AZUL', CLASE 34, EXPEDIENTE N° 15796/2001, SOLICITADO POR TABACALERA
BOQUERON S.A.-++ssssemssnnenes s

color azul (...) de permitirse que un productor y/o comerciante se apropie en forma exclusiva de la palabra
AZUL para distinguir cigarrillos, implicaria potencialmente que éste productor impida a los competidores
tanto el uso del color azul para la comercializacion de sus productos, come la posibilidad de referir a sus
productos como una variedad del tipo azul ..// "al describir una caracteristica del producto incurre en
prohibicion absoluta a tenor de lo previsto y contemplado en la ya evocada norma 2 inciso e), que dice en lo
pertinente: ‘No podran registrarse como marcas (...) e) los que puedan servir en el comercio para calificar o
describir alguna caracteristica del producto o servicio..//..el signo solicitado redunda en la ilegalidad al
constituir ademds un elemento que designa a un color aislado: el azul, extremo tajantemente reprimido por
la Ley de Marcas vigente (...) No podran registrarse como marcas (...) d) un color aislado (...)". —-=-=====+====--

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
IDRIPAIBEI0. oesrrneentnmns s st it it MU e b et S s s b e g R e A B it S S

Que, conforme a los principios universalmente aceptados en materia marcaria y receptados por las
Directrices para el Examen de Marcas de la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), el
examen de confundibilidad debe realizarse apreciando los signos en su conjunto, atendiendo a la
impresion global que producen en el consumidor medio, efectuando un cotejo sucesivo y no simultineq,
evitando el fraccionamiento artificial de sus elementos, salvo cuando alguno de ellos resulte descriptivo,
genérico, necesario 0 de uso comuin en el COMErCiO.—=-===========srrmmrrmr et

En efecto, el inciso d) del articulo 2 de la Ley N® 1294/98 prohibe el registro de colores aislados,
prohibiciéon que debe interpretarse conforme a su finalidad y dentro de sus estrictos limites. Que, en tal
sentido, la norma impide la apropiacién exclusiva del color como elemento perceptible, considerado
aisladamente, pero no prohibe de manera automatica el registro de toda palabra que coincida con el
DD T L L O = = e e e e e e

En el presente caso, el signo solicitado consiste exclusivamente en la denominacién "AZUL", es decir,
en un signo verbal que sera percibido por el consumidor como una expresion lingiiistica susceptible de
identificar un origen empresarial determinado. La solicitud no pretende monopolizar el color azul como
elemento grafico, cromatico o decorativo de los productos ni impedir que otros operadores econdmicos
utilicen dicho color en sus envases o presentaciones comerciales. En el caso de autos, la recurrente
sostiene que la palabra "AZUL" identifica cigarrillos de bajo contenido de nicotina o denominados "lights®,
acompafiando referencias a determinadas cajetillas comercializadas internacionalmente. Sin embargo, tales
alegaciones resultan insuficientes para demostrar que, en el mercado paraguayo, el consumidor medio
perciba necesariamente la palabra "AZUL" como una descripcion obligada o genérica de una categoria
especifica de Cigarmillos, —-rmmmessmmme s

Que, asimismo debe distinguirse claramente entre el empleo de un color como recurso grifico de
mercadotecnia y la aptitud distintiva de una denominacién utilizada como marca. La denominacion
"AZUL", aplicada a productos de la clase 34, conserva aptitud suficiente para individualizar un origen
empresarial determinado, sin impedir que los demas operadores econémicos contintien utilizando
azul en la presentacion de sus productos ni describiendo legitimamente sus caracteristicas e
EXPresiones de US0 QoML === =s= s rms e et st e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 42 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2004, DICTADA POR

LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "AZUL", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 15796/2001, SOLICITADO POR TABACALERA

BOQUERON S.A. -
Asuncién, 10 1A

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de BRITISH
AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED contra la Resolucion N2 42 de fecha 20 de febrero de 2004,
dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios LItigiosos, ¥ --=-------=-=-=-mmmmrmmmmm oo

RESULTA:

Que, en fecha 17 de marzo de 2004 se presenta el representante convencional de BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS) LIMITED e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N2 42 de fecha 20 de
febrero de 2004, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LitIZI0S0s. «=«s=ssssssseermanmmasmmmmnnsasasnnnasnes

Que, en fecha 01 de diciembre de 2004 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
apelacion INterPUEest. «=s=-s  srmererase e ssne s e nn s e A e S e e s

Que, en fecha 27 de enero de 2005, el representante convencional de BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED expresd agravios; dictindose en fecha 18 de marzo de 2005 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 Ie}r .....................................................................................................................

Que, en fecha 10 de mayo de 2005, 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 dej6 de usar y se llamé
autos para resolver en fecha 28 de junio de 2005.-=<-+-=<sssessssessmsessmsasnrecseseee s naeesnae s s e e snn s s e ns s eenas

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “(.) Que, se presenta la solicitud de registro de la marca
denominada 'AZUL’ para la clase 34 y la firma BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED
interpone aposicién en base a ‘denominacién genérica’ por lo que corresponde a esta jefatura determinar la
viabilidad de la oposicion. Que del estudio realizado en autos y la constante jurisprudencia avalada por un
sin numero de resoluciones, ésta Secretaria llega a la conclusién que la marca 'AZUL' no existe en la misma
imitaciones que aparejarian confusion al piblico consumidor ni colisién, ni mucho menos perjuicio a un
tercero dedicada a la misma clase 34, ni siquiera a su procedencia. La solicitud de la marca ‘AZUL' posee
Especialidad, Novedad y Originalidad, requisitos fundamentales para su registrabilidad amén de no lesionar
la denominacion 'AZUL’ ninguin articulo de la Ley de Marcas y posee la misma distintividad propia. La
palabra 'AZUL' no tiene relacién alguna entre el significado comtin con los bienes al cual va ir aplicada
como marca. Por lo tanto, corresponde rechazar la oposicion por su notoria improcedencia.

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(...) .los argumentos expuestos por mi
mandante en su escrito de deduccién de oposicion no apuntaban a atacar la distintividad, originalidad o
novedad de 'AZUL' como designacién de cigarrillos, sino a subrayar su ilegalidad marcaria al ser un signo
semidtico que no solo designa un color aislado... sino que al hacerlo describe una caracterigt
los productos a los que pretende designar../.. la palabra AZUL pretendida por J; >
DESIGNACION DEL COLOR de que se trata, siendo ésta la tinica y generalizada expresignpan{feferirge al
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 42 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2004, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "AZUL", CLASE 34, EXPEDIENTE N° lsm,*zom SOLICITADO POR TABACALERA
11010 ) o110 S —— -

Que, en consecuencia, no se verifica en el presente caso ninguna de las prohibiciones relativas
previstas en el articulo 2° incisos e), f), g), i), de la Ley N® 1294/98, por cuanto la marca solicitada retine las
condiciones de distintividad, especialidad y aptitud registral exigidas por nuestro ordenamiento juridico.---

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion considera que la
marca solicitada 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 la Resolucién recurrida, --------=-ssememmmcmm e

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 42 de fecha 20 de febrero de 2004 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, «-««scessesmemsmmmemmmienm e v

Art. 22 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca *AZUL",
clase 34, Expediente N° 15796/2001, solicitada a nombre de TABACALERA
BOQUERQON S.A.-----+==s=sssmmeessmsmna s nnmessna e T 00

At.32  NOTIFIQUESE por Cédula.--s---rrserss&mmeecs

N sheteita Coadral Jo Popleded Tndwiaial
SR e e e Pillpiadad Incheonl



DIRECCHOM NACIONAL DE

% PROPIEDAD % GOBIERNO i | PARAG Al
!mkECTUAL PARAGUAY REKU

= o .-r'j.II
Resolucién N l’ ! [ O 3

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 558 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SUMMIT
AGRO Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N*® 20/17036, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-

fungicidas... feromonas... preparaciones para regular el crecimiento de las plantas... En cambio la adversa

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
Ly L Lo R 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
derecho a CONSHTUIN LNA IMANCE, =« ss s 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 visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca “SUMMIT AGRO Y ETIQUETA" en la Clase 1 v la marca base de
rechazo “SUMMIT BOX TS Clase 1. ==rsseermrmm e e e

Que, del estudio de las actuaciones administrativas se advierte que la resolucién recurrida
fundamenta el rechazo exclusivamente en la coincidencia del vocablo "SUMMIT", concluyendo que ambas
denominaciones resultarian casi idénticas, sin efectuar el anilisis comparativo que exige la doctrina y la
jurisprudencia marcaria, segin las cuales el juicio de confundibilidad debe realizarse considerando la
impresion de conjunto que producen los signos, apreciando simultineamente sus elementos
denominativos, graficos, fonéticos y conceptuales, asi como la naturaleza de los productos o servicios que
e e T A

Que, en tal sentido, esta Direccion considera que la comparacion de los signos no puede limitarse al
aislamiento de uno de sus vocablos integrantes, sino que debe recaer sobre la configuracion marcaria en su
totalidad, conforme al principio de apreciacién global universalmente aceptado en materia de Derecho
B AT T AT, e s i 5 0 e B e e e e e

Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, esta Direccién 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
tnico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no
necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.” En el presente caso, vemos que el hecho de
compartir un elemento, no basta para inclinar la balanza a favor del rechazo, mis atin, teniendo en cuenta
los demis elementos que seran analizados en conjunto en la presente resolUCion, ===-«s=sssssseescaeace

Que, bajo dicho criterio, se observa que la marca solicitada constituye un signo mixts, Integrado no
solamente por la expresion denominativa "SUMMIT AGRO", sino también por- up-£
significativa fuerza distintiva, consistente en un logotipo formado pgr una fig icp estilizada en

\ 5 S Tnietina
' Sincher Herrern, Andrés. “Confusiin de Marcas™ Editorial La Ley. Asuncidn, 2003, W Difteinns {i'f " :!1‘ ;:Ia‘lrnqum’.:.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N# 558 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SUMMIT
AGRO Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 20/17036, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-

Asuncién, 1 0 AGl

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma
SUMITOMO CORPORATION, contra la Resolucion N2 558 de fecha 07 de abril de 2022, dictada por la
Direccion de Marcas, ¥ - ceessmme e e e e e s

RESULTA:

Que, en fecha 25 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de la firma SUMITOMO
CORPORATION, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 558 de fecha 07 de abril
de 2022, dictada por la Direccion de Marcas,--=--==--=ceserremerrrmesmensmmmrerm e snnrsrna s es s sn s mena se s ms s me s nm s en e

Que, en fecha 09 de Mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
interpuestﬂ_ .........................................................................................................................

Que, en fecha 02 de junio de 2022, el representante convencional de la firma SUMITOMO
CORPORATION, expresd agravios, Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 22 de junio de 2022 ----=ssse e mm s e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) Que la solicitud de registro de la marca "SUMMIT
AGRO" ha sido presentada para amparar fos servicios de la clase 1. Que habiendose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SUMMIT BOX
TS'" registrada con el nimero 494025 a favor de firma TECNOMYL S.A.(PY), 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.-, por lo que de conformidad al articulo 6° de la
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a Io solicitado(...)" -======+====ssessmmsmtmrsm et e

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(..) "Como podemos notar con
facilidad, el anilisis que deriva en la resolucién recaida en el caso de autos carece absolutamente de
fundamentos vilidos y se aparta por completo de los principios basicos del Derecho Marcario. En efecto es
bien sabido que como principio general, el cotejo para determinar la confundibilidad entre las marcas debe
realizarse desde una vision de conjunto.” ...."El cotejo debe realizarse con una vision sintética de conjunto,
en su integridad, de forma sucesiva y no simultinea, colocindose el juzgador en la situacion de los
eventuales consumidores, procurando advertir si la percepcion de uno de los signos provoca su asociacion
con el otro y crea de ese modo una similitud confusionista.” .. ‘La marca registrada es meramente
DENOMINATIVA, y la marca solicitada tiene un logo bastante llamativo...”..."El orden de la palabra AGRO es
suficiente para notar que no existen similitudes ni semejanzas, aunque ambas sean de la misma clase no
podran crear riesgo de confusion entre los consumidores..."” .."Cabe resaltar que SUMMIT AGRO, es un
nombre comercial, y estd protegide por nuestra ley de marcas, en el Art. 72..." ., “la solicitante protege
servicios destinados a productos quimicos para uso industrial; productos quimicos para uso agricola,
excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas; productos quimicos para uso -:.-rﬂ'ca
productos quimicos para la silvicultura.. aditivos quimicos para msemr:.lda.s. aditivos
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 558 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SUMMIT
AGRO Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N*® 20/17036, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-

colores verde y naranja, acompanado de una composicion tipografica particular, donde el término AGRO
adquiere especial relevancia visual mediante el empleo de una tonalidad diferenciada.--------------=---eeeeenee-

Que, por el contrario, el antecedente registral invocado como fundamento del rechazo corresponde a
una marca meramente denominativa, carente de cualquier elemento figurativo que contribuya a su
individualizacién visual, circunstancia que determina que la impresién general producida por ambos signos
resulte claramente diferente para el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento.-

MARCA SOLICITADA

&

Que, en consecuencia, desde el punto de vista grafico y visual, las diferencias existentes entre ambas
marcas poseen entidad suficiente para neutralizar la coincidencia parcial derivada de la utilizacion del
vocablo "SUMMIT®, impidiendo que el consumidor atribuya a ambas un origen empresarial comun.

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, vemos que la marca en tramite de registro *SUMMIT
AGRO Y ETIQUETA" pretende obtener la cobertura de los productos de la clase 1. presentando su solicitud
con la siguiente descripcién: “.productos quimicos para uso industrial; productos quimicos para uso
agricola, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas; productos quimicos para uso
horticola... productos quimicos para la silvicultura... aditivos quimicos para insecticidas... aditivos quimicos
para fungicidas... feromonas... preparaciones para regular el crecimiento de las plantas...”. Mientras que, la
marca base de rechazo “SUMMIT BOX TS" posee el registro N° 494025 para productos de la clage 1 del
nomenclador internacional, limitando la cobertura de productos a: “..exclusivamente FERTILIZANTES ". —

Del anilisis de coberturas se concluye que existe diferencia de productos amparados, mientras que la
solicitada abarca productos que no incluyen a la de marca base del rechazo, esta se limita exclusivamente a
un Pmducrﬂ_ Especiﬁcﬂ dentrn de Ia clase | T T T

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta solo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas analizadas comparten la misma
clase del nomenclador internacional, pero los productos por ellas amparados son diferenciables, -------------

Que, al respecto las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ senalan cuanto
sigue: (...) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determun
siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre g

! Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPILY, Directrices para of examen de marcas en Paraguay, p. "JU.-W T
bty vy dimmpe o py poral's Vprmopedab-industoal marcis dirceiniccs ﬁh’ﬁ.m " .
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 558 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SUMMIT
AGROY ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N* 20/17036, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-

coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, aun cuando estos se encuentren
clasificados en la misma clase(...) .-========sremrrsmen s b ce s s e e e e

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
considerable o de significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su
conjunto, son disimiles, originales y distintivas una de la otra, 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. == mrmmmmm e

Que, asimismo, corresponde valorar que la denominacion "SUMMIT AGRO" mantiene una estrecha
vinculacion con la identidad corporativa de la firma solicitante SUMITOMO CORPORATION, constituyendo
una marca corporativa derivada y utilizada internacionalmente para identificar su division de negocios
dedicada al sector agricola. En consecuencia, no se trata de una denominacién arbitraria, sino de un signo
que responde a la estructura comercial y a la estrategia global de identificacién empresarial desarrollada
POT SU e g0 U =

Que, dicha circunstancia constituye un elemento juridicamente relevante dentro del analisis de
registrabilidad, por cuanto refuerza el caracter distintivo del signo solicitado y permite al consumidor
identificar inequivocamente el origen empresarial de los productos. En tal sentido, la vinculacién objetiva
entre la marca "SUMMIT AGRO" y la identidad comercial de SUMITOMO CORPORATION, apreciada
conjuntamente con las diferencias graficas y la distinta cobertura de productos, excluye razonablemente la
existencia de riesgo de confusién o de asociacion indebida con el antecedente registral invocado,------------ -

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 la resolucion recurrida, -------------

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

Art. 12 REVOCAR la resolucion N? 558 de fecha 07 de abril de 2022 dictada por la Direccién
de Marcas., «~-------ssssssmmese et e e ceaee e s a e st s s sa n s s e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“SUMMIT AGRO Y ETIQUETA", clase 01, Expedlente N® 20/17036, solicitada a

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Nt 93 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SUMMIT
AGRO”, CLASE 1, EXPEDIENTE N* 20/25493, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION. --===+==sss=scssess

parasiticidas; productos quimicos para uso horticola, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y
parasiticidas; productos quimicos para la silvicultura, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y
parasiticidas; aditivos quimicos para insecticidas; aditivos quimicos para uso médico; preparaciones para
regular el crecimiento de las plantas..”. En cambio la adversa protege solo: Exclusivamente
FERTILIZANTES. ...} =---ss-esessanssnrasannicasnicosstonmssasmmsotasondossanmon isnss anssmn A s st s sas 654 0 e satmmm i an

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

I P S == = e e e e A At e m e amesassssasasssassassssassasesians

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 validos como el
derecho @ CONSHITUIN UNE MErCa, «--==--==s=mm e e oo 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 vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusiéon entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca *SUMMIT AGRO Y ETIQUETA" en la Clase 1 y la marca base de
rechazo “SUMMIT BOX TS" Clase 35, —--reenmmmemm e

Que, del estudio de las actuaciones administrativas se advierte que la resolucion recurrida
fundamenta el rechazo exclusivamente en la coincidencia del vocablo "SUMMIT", concluyendo que ambas
denominaciones resultarian casi idénticas, sin efectuar el analisis comparativo que exige la doctrina y la
jurisprudencia marcaria, segin las cuales el juicio de confundibilidad debe realizarse considerando la
impresion de conjunto que producen los signos, apreciando simultineamente sus elementos
denominativos, graficos, fonéticos y conceptuales, asi como la naturaleza de los productos o servicios que
s o A

Que, en tal sentido, esta Direccién considera que la comparacién de los signos no puede limitarse al
aislamiento de uno de sus vocablos integrantes, sino que debe recaer sobre la configuracién marcaria en su
totalidad, conforme al principio de apreciacion global universalmente aceptado en materia de Derecho
B I R T i e e e e i e e o A 5 s A e oy B s

Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, esta Direccién General considera oportuno
traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro
“Confusién de Marcas” explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el
tnico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no
necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.” En el presente caso, vemos que ¢

" Sdncher Herrero, Andrés, “Confusion de Marcas® Editonial La Ley. Asuncion, 2013,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 93 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *“SUMMIT
AGRO", CLASE 1, EXPEDIENTE N* 20/25493, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.--=-=---- sessmsanas

asuncion, 1 0 AGI 7076

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma
SUMITOMO CORPORATION, contra la Resolucion N? 93 de fecha 22 de Enero de 2021, dictada por la
Direccion de Marcas, yi.mes=sessssesssseessarsmenstmessnesasnenas s sassnse s aseass s ses s es s e e se s a e s me s e e aen e

RESULTA:

Que, en fecha 06 de Marzo de 2024 se presenta el representante convencional de la firma
SUMITOMO CORPORATION, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 93 de fecha
22 de Enero de 2021, dictada por la Direccidn de Marcas.-----=---==-===cs=mssmmmmmmreomreee e e cec e oo

Que, en fecha 07 de Mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
IMEBIPILESEO. <omsesmmserenesmesenenaaes e ss s e s r e r et s st s S s d e et m e e e RS be et R me s mn s R e nn s as R s s s as e

Que, en fecha 12 de junio de 2024, el representante convencional de la firma SUMITOMO
CORPORATION, expresd agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 20 de junio de 2024.--~-------==smmmsmmmr e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(...) Que la solicitud de registro de la marea "SUMMIT
AGRO" ha sido presentada para amparar los productos de la clase I. Que habiendose realizado la biisqueda
de antecedentes de la citada marca, se ha constatado [a existencia en dicha clase de la marca "SUMMIT BOX
TS", registrada con el nimero 494025 en fecha 15 de Octubre de 2019 a favor de TECNOMYL S.A,
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, 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 lugar a lo solicitado(...) =====s=sssssasssnnsneaaanan

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: (..) “Como podemos notar con
facilidad, el andlisis que deriva en la resolucién recaida en el caso de autos carece absolutamente de
fundamentos vélidos y se aparta por completo de los principios basicos del Derecho Marcario. En efecto es
bien sabido que como principio general, el cotejo para determinar fa confundibilidad entre las marcas debe
realizarse desde una vision de conjunto.”..."El cotejo debe realizarse con una visién sintética de conjunto,
en su integridad, de forma sucesiva y no simultinea, colocdndose el juzgador en la situacion de los
eventuales consumidores, procurando advertir si la percepcidn de uno de los signos provoca su asociacion
con el otro y crea de ese modo una similitud confusionista.” ... “una marca no debe ser mecdnicamente
desintegrada en sus vocablos componentes a fin de comparar cada palabra componente de una marca con
cada palabra componente de la marca confrontada; la diseccion minuciosa de las marcas en sus vocablos
integrantes debe evitarse precisamente porque al contemplar tales marcas y compararlas, los consumidores
no se dejan guiar por diferencias cuantificables de detalle, sino por la impresion general y persistente que
estas denominaciones globalmente contempladas producen en el consumidor correspondiente.”.."Cabe
resaltar que SUMMIT AGRO, es un nombre comercial, y estd protegido por nuestra ley de ma i
72..% " ..vemos la diferencia entre los productos de mi mandante que busca proteger: Frodyge
pam uso industrial; productos quimicos para uso agricola, excepto fungicidas, herbicidas




DIRECCION MACIONAL DE

4% PROPIEDAD % GOBIERNO b | PARAGUAIL
INTELECTUAL PARAGUAY | REKU

PARAGUAY
| ]
Resolucion N'(l ,I i 6 4

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 93 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SUMMIT
AGRO", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 20/25493, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION .--=======szznsz=zxx

sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitandose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta solo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas analizadas comparten la misma
clase del nomenclador internacional, pero los productos por ellas amparados son diferenciables, -------------

Que, al respecto las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefialan cuanto
sigue: (..) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe
siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o
servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podra determinar que en ciertos casos podran
coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, atin cuando estos se encuentren
clasificados en la misma clase(... ) . —==-=====mmmmm e e

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
considerable o de significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su
conjunto, son disimiles, originales y distintivas una de la otra, 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-qQuO. ~===rsmmm e

Que, asimismo, corresponde valorar que la denominacién "SUMMIT AGRO" mantiene una estrecha
vinculacion con la identidad corporativa de la firma solicitante SUMITOMO CORPORATION, constituyendo
una marca corporativa derivada y utilizada internacionalmente para identificar su division de negocios
dedicada al sector agricola. En consecuencia, no se trata de una denominacién arbitraria, sino de un signo
que responde a la estructura comercial y a la estrategia global de identificacion empresarial desarrollada
por su legitimo titular.-=-=r--==ssesmen ettt et s s e e e s e s e e

Que, dicha circunstancia constituye un elemento juridicamente relevante dentro del analisis de
registrabilidad, por cuanto refuerza el caracter distintivo del signo solicitado y permite al consumidor
identificar inequivocamente el origen empresarial de los productos. En tal sentido, la vinculacién objetiva
entre la marca "SUMMIT AGRO" y la identidad comercial de SUMITOMO CORPORATION, apreciada
conjuntamente con las diferencias graficas y la distinta cobertura de productos, excluye razonablemente la
existencia de riesgo de confusion o de asociacion indebida con el antecedente registral invocado.-------------

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
Eara-::terl'sncas necesarias pard prosperar en reglstm por consiguiente, y al no enc:ﬂntra 5 r(entro

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

* Dhreccitn Macional de Propicdad |I'IIE|:L'I'I.II| (DINAPE, Directrices para el examen de marcas en Paragey, p. 230, Disponible en:
celad-industrial nargns direcirices
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne¢ 93 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SUMMIT
AGRO", CLASE 1, EXPEDIENTE N*® 20/25493, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION. -=-====ssesssazesn

Que, en ese sentido, asiste razon a la recurrente cuando sostiene que el anilisis efectuado por el
A-quo se limita practicamente a advertir la presencia comin del término "SUMMIT", sin desarrollar un
examen comparativo integral de las marcas confrontadas, metodologia que resulta incompatible con los
principios universalmente aceptados del Derecho Marcario, segiin los cuales el consumidor no percibe los
signos mediante una descomposicion analitica de cada uno de sus elementos, sino que los identifica por la
impresion global que éstos generan en SU MeMOTia.------======sssssamsrsmms e s

Que, precisamente por ello, el examen comparativo debe recaer sobre la totalidad de las expresiones
"SUMMIT AGRO" y "SUMMIT BOX TS" evitando otorgar un peso decisivo a un solo componente
denominativo cuando ambas expresiones presentan estructuras, compaosicion y significado
suficientemente diferenciados para individualizarse autonomamente dentro del trifico comercial.-=-+«===--=-

Que, en efecto, mientras el antecedente registral se encuentra conformado por la expresion
"SUMMIT BOX TS", integrada por tres vocablos que conforman una denominacién compleja, la solicitud
objeto de autos consiste exclusivamente en la denominacion "SUMMIT AGRO", integrada por dos vocablos
cuya estructura fonética, conceptual y denominativa resulta claramente distinta.------=scsssssssnmmssniaiians

Que, desde el punto de vista fonético, las expresiones enfrentadas presentan terminaciones
completamente diferentes, siendo precisamente los vocablos "AGRO" y "BOX TS" los que otorgan identidad
propia a cada signo, generando una pronunciacion, sonoridad y cadencia claramente diferenciables.---+-----

Que, igualmente, desde el punto de vista conceptual, la denominacion "SUMMIT AGRO" evoca
inmediatamente la actividad agricola, circunstancia derivada de la incorporacién del vocablo "AGRO",
mientras que la denominacion "SUMMIT BOX TS" carece de dicha evocacion conceptual, transmitiendo al
consumidor una idea completamente distimta. -« =es s

Que, en consecuencia, la coexistencia parcial del término "SUMMIT" no resulta suficiente, por si sola,
para concluir la existencia de confundibilidad marcaria, pues admitir dicha tesis equivaldria a reconocer un
monopolio absoluto sobre un vocablo aislado, desconociendo que el derecho exclusivo recae sobre el
signo considerado en su conjunto y no sobre cada uno de los términos que eventualmente lo integran.------

Que, desechando el anilisis fonético-gramatical, vemos que la marca en tramite de registro “SUMMIT
AGRO Y ETIQUETA" pretende obtener la cobertura de los productos de la clase 1. presentando su solicitud
con la siguiente descripcion: “..Productos quimicos para uso industrial; productos quimicos para uso
agricola, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas; productos quimicos para uso horticola,
excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas; productos quimicos para la silvicultura, excepto
fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas; aditivos quimicos para insecticidas; aditivos quimicos
para uso médico; preparaciones para regular el crecimiento de las plantas...”. Mientras que, la marca base de
rechazo “SUMMIT BOX TS" posee el registro N” 494025 para productos de la clase 1 del nomenclador
internacional, para la cobertura: Exclusivamente FERTILIZANTES", —=-=======semssrmmm e

Del analisis de coberturas se concluye que existe diferencia de productos amparados, mientras que la
solicitada abarca diversos productos, la marca base del rechazo a sido otorgada para un producto
especifico, diferente a la marca solicitada, dentro de la clase L.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne¢ 93 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SUMMIT
AGRO", CLASE 1, EXPEDIENTE N°* 20/25493, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-=-==-======s===-~

Art. 12 REVOCAR la resolucion N2 93 de fecha 22 de Enero de 2021 dictada por la Direccion
de Marcas, --=-=====r==r= e e e e e e

Art. 28 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“SUMMIT AGRO Y ETIQUETA", clase 1, Expediente N°® 2(].’2549'3 solicitada a nombre
de SUMITOMO CORPORATION.----

Art.3®  NOTIFIQUESE \\ ---------- AR A . S
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 08 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COPEFRUT", CLASE 31, EXPEDIENTE N* 1828/2019, SOLICITADO POR COPEFRUT S.A.-------

clase 32, sino que también fue invocado el registro de la misma marca COPALFRUT, concedido en las clases
1, 29 y 30. De donde se puede deducir que las afirmaciones del Inferior demuestran asi un desconocimiento
total y acabado de los hechos, lo cual hace derivar en una decision errada e injusta pues es indudable que
mi representada posee una familia de marcas bajo la denominacion COPALFRUT; y al ser la marca pedida
extremadamente similar a la misma, los consumidores indefectiblemente creerdn que todas ellas proceden
de un mismo propietario, produciéndose asi un elevado riesgo de asociacion indeseable.” ...//.."Niego
categoricamente que entre las marcas COPALFRUT vs. COPEFRUT existan diferencias fonéticas, visuales e
ideoldgicas que permitan que el publico consumidor las identifique. tal como se afirma, pues la mera
sustitucion de unas letras realizada en la estructura de la marca de mi mandante no es capaz de hacer viable
el registro de la marca pedida...//.."Corresponde la aplicacién del principio marcario que establece que 'es el
conjunto marcario el gue debe ser objeto de analisis y de estudio, y NO sus partes integrantes, pues es de
esa manera como el publico consumidor las encontrara en el mercado’. No debe ser olvidado que la
doctrina marcaria recomienda que las marcas sean cotejadas en forma sucesiva y no
simultinea..."//.."Resulta evidente que el Sefior Director de Asuntos Marcarios Litigiosos ha errado en el
método al efectuar el andlisis sobre la confundibilidad existente entre la marca solicitada COPEFRUT y la
marca COPALFRUT ya registrada por mi mandante, considerando que basta una sola causal de
confundibilidad para que la coexistencia de las marcas quede vedada." (...).-—-=---==-=-======rommrrserem e e

Que, contesta la expresion de agravios la solicitante y, entre otros argumentos, expresa: %(..) “La
mencionada Resolucion N.2 8 debe ser CONFIRMADA en todos sus términos en razén de que la misma se
ajusta en un todo a derecho..."...al considerar las denominaciones en pugna, desde un aspecto puramente
nominal, notamos que entre las marcas en pugna NO EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE CONFUSION."//.
"..conviene sefialar que las marcas en pugna son marcas COMPUESTAS, formadas por la combinacién de
DOS (2) palabras, con lo cual, se produce una apariencia de conjunto totalmente diferente en los aspectos
visual y grafico."..//.."El Inferior ha juzgado correctamente el caso de autos, fundado en los principios
legales vigentes en la maternia... considerando que la resolucion recurrida dice: '..existen diferencias entre
las mismas en los aspectos fonético, visual e ideolégico que permitirdn que el piblico consumidor las
identifique en el mercado.."//..."respecto al uso de la particula 'FRUT, como parte de su denominacion, esta
particula puede ser considerada de uso comun ya que la misma forma parte de numerosos registros de
marcas que han coexistido y que atin CO-EXISTEN PACIFICAMENTE en el mercado paraguayo.”..//.." .esta
misma Direccion ha concedido los registros de las siguientes marcas: "UNIFRUTTI, FRUTIKA. 'LA
FRUTTA'.. y la propia marca 'COPALFRUT a nombre de la adversa.” ..//.."...]as marcas en pugna protegen
PRODUCTOS DIFERENTES, los cuales estan amparados por CLASES DIFERENTES." ..//.."...]a circunstancia
fue debidamente evaluada por el Inferior quien... afirmé: ‘que la marca COPEFRUT fue solicitada para
amparar productos de la clase 31 (frutas frescas) mientras que la marca oponente se encuentra registrada en
las clases 32, 30, 29 y 01 amparando PRODUCTOS ALIMENTICIOS /). "entre las marcas en pugna NO EXISTE
POSIBILIDAD ALGUNA DE CONFUSION.. ambas marcas podrin COEXISTIR PACIFICAMENTE en el

IBICETD PRAIABURY 0. o msnatcmmmion sse s e i i S o 2 8 i 0 A o M o A S A A SRS RS i

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

Que, conforme a los principios universalmente aceptados en materia marcaria y receptados por las
Directrices para el Examen de Marcas de la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), el
examen de confundibilidad debe realizarse apreciando los signos en su conjunto, ajesdie a la
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 08 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COPEFRUT", CLASE 31, EXPEDIENTE N* 1828/2019, SOLICITADO POR COPEFRUT S.A.-------

Asuncion, | [ AGU /U

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de COMPANIA
PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) contra la Resolucion N° 08 de fecha 2 de
febrero de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; --««-==-===-==ss=sssssssssrrrrmronnere

RESULTA:

Que, en fecha 08 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de COMPANIA
PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) e interpone recurso de apelacion en
contra de la Resolucion N¢ 08 de fecha 02 de febrero de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos
MaArcaros LIt glos08, -« -msn s e e s e e

Que, en fecha 26 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
g Ll (o T

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023, el representante convencional de COMPANIA PARAGUAYA
DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) expreso agravios; y en fecha 10 de noviembre de 2023,

fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccion llamo autos para resolver en fecha 15 de noviembre
R DD it e A i e R o R e B o B B e e e amiS

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) "Que, al realizar el cotejo de las marcas COPEFRUT
(marca solicitada) vs. COPALFRUT (marca oponente) se puede apreciar que existen diferencias entre las
mismas en los aspectos fonético, visual e ideolégico que permitirin que el publico consumidor las
identifique en el mercado."..."Que, la marca solicitada pretende identificar productos limitados de la clase
31; especificamente frutas frescas; la marca oponente tiene el registro de su marca COPALFRUT en las clases
32, 30, 29 y 1.7 ... "Que, es importante mencionar que existen numerosas marcas registradas que utilizan la
particula FRUT como parte de su denominacion, esti considerada de uso comun, algunas marcas son:
UNIFRUTTI, FRUTIKA, LA FRUTTA, entre otros; la oponente se halla coexistiendo en el mercado con las
marcas mencionadas, de lo cual se puede colegir que también podri coexistir con la marea solicitada en
autos.”..."Que, al pronunciar/visualizar de seguido se aprecian las diferencias auditivas y grificas existentes
entre ambas; la marca solicitada utiliza la denominacion COPEFRUT que también utiliza en su nombre
comercial; esta direccion considera que la marca solicitada posee los elementos distintivos propios que la
hacen un signo registrable y no se halla incursa en las prohibiciones de registro establecidas en el Art. 2 de
B R b e L T Tl ) e e P —

Que, se agravia la apelante y, entre otros argumentos, expresa: “(.)"Mis alli del infundado
considerando del Sefior Director de Asuntos Marcarios Litigiosos en la Resolucion N° 8/2023, manifiesto a la
Seriora Directora General la contradiccion juridica existente en el expediente de autos, en vista de la errada
resolucién de primera instancia, solucién que sélo esti en manos del Superior remediar y que se hard
efecrwﬂ a través del dictado de una resofufién revocatoria de Fa hoy apelada.” ./, Estass aciones

{ Abg nstaldo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 08 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COPEFRUT", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 1828/2019, SOLICITADO POR COPEFRUT S5.A.-------

comercial, tal circunstancia no resulta suficiente para neutralizar las diferencias objetivas existentes entre
los signos ni para configurar, por si misma, el supuesto de prohibicion previsto en el articulo 2 de la Ley de
Marcas, debiendo apreciarse conjuntamente la naturaleza de los productos, el grado de similitud de las
marcas ¥ la percepcidn del consumidor medio.-s-s-=r=rrsramrenem e e e

Que, reviste igualmente particular relevancia el hecho acreditado en autos de que la denominacion
COPEFRUT constituye el nombre comercial de la propia solicitante COPEFRUT S.A., circunstancia que
refuerza su aptitud distintiva y evidencia una identificacién legitima entre el signo pretendido y la actividad
empresarial que desarrolla su titular. En este sentido, el articulo 76 de la Ley N.2 1294/98 reconoce
proteccion al nombre comercial frente al uso de signos susceptibles de generar confusion o riesgo de
asociacion, por lo que la utilizacién de la misma denominacion por parte de quien legitimamente identifica
con ella su establecimiento y actividad economica constituye un elemento adicional que confirma la
individualidad del signo solicitado y aleja la posibilidad de que el piblico consumidor atribuya
errneamente un origen empresarial comiin con la marca invocada por la oponente—----------seseeenrenennn ¥

Que, en consecuencia, no se verifica en el presente caso ninguna de las prohibiciones relativas
previstas en el articulo 2°, incisos e), f), g), i), de la Ley N® 1294/98, por cuanto la marca solicitada redne las
condiciones de distintividad, especialidad y aptitud registral exigidas por nuestro ordenamiento juridico.---

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion 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
anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida, -=----=-m-ssmmssesmmmmsne e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 08 de fecha 02 de febrero de 2023 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, «----===ss--rssmmeerrrrmre e

Art. 2¢ DISPONER la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
“COPEFRUT", clase 31, Expediente N° 1828/2019, solicitada a nombre de COPEFRUT

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula.-—--------=-=-mm=rrem ypprrrmn s e A
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 08 DE FECTI-M 02 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COPEFRUT", CLASE 31, EXPEDIENTE N* 1828/2019, SOLICITADO POR COPEFRUT S.A.-------

evitando el fraccionamiento artificial de sus elementos, salvo cuando alguno de ellos resulte descriptivo,
genérico, necesario o de uso comun en el COMErCi,-----=====rrmsramemre s e

Que, en tal sentido, constituye un principio consolidado del Derecho Marcario que los vocablos
descriptivos o de uso comiin no pueden ser objeto de apropiacidn exclusiva por una sola persona, pues ello
implicaria restringir injustificadamente la libre competencia y el derecho de los demis agentes econdmicos
a emplear expresiones necesarias para identificar o evocar las caracteristicas de los productos que
COMETCH Al ZAN, e e et e e et s e e

COPEFRUT Marca Solicitada
COPALFRUT Marca Oponente

Que, desde el punto de vista ortografico, las denominaciones presentan una estructura claramente
diferenciable. La marca oponente se compone de la secuencia "COPALFRUT", mientras que la marca
solicitada adopta la forma "COPEFRUT". La primera incorpora el segmento distintivo "PAL", compuesto por
tres letras, mientras que la segunda tinicamente incorpora la vocal "E", generando una estructura grifica
sensiblemente distinta. En consecuencia, las marcas difieren en su longitud, en la distribucion de sus
caracteres y en su conformacién interna, produciendo una imagen visual diferente al momento de su
lectura, La supresion de las consonantes "P" y "L", asi como la modificacion de la estructura central del
vocablo, impiden sostener que una denominacién constituya una reproduccion o imitacién de la otra,-------

Que, desde el aspecto fonético, las diferencias adquieren atiin mayor relevancia. La denominacién
"COPALFRUT" se articula naturalmente en cuatro golpes silibicos (CO-PAL-FRUT), destacindo la
pronunciacion fuerte y claramente perceptible del grupo consonintico "PAL". En cambio, "COPEFRUT" se
pronuncia en tres silabas (CO-PE-FRUT), con una cadencia distinta y una sonoridad significativamente mas
breve. La desaparicion de la silaba "PAL" modifica el ritmo, la acentuacion y la musicalidad del vocablo,
produciendo una percepcion auditiva diferente para el consumidor. En materia marcaria, estas diferencias
fonéticas poseen especial trascendencia, pues el consumidor suele solicitar verbalmente los productos
identificados por las marcas, siendo precisamente la distinta secuencia sonora uno de los factores mas
eficaces para evitar errores sobre el origen empresarial.-«-«----csceee s

Que, resulta acertado el razonamiento contenido en la resolucion recurrida respecto a la limitada
fuerza distintiva de la particula "FRUT", por tratarse de un elemento frecuentemente utilizado en el
mercado para identificar productos vinculados al rubro fruticola y alimenticio. Obra acreditado en autos,
ademas, que existen numerosas marcas concedidas que incorporan dicha expresion, tales como
UNIFRUTTI, FRUTIKA y LA FRUTTA. coexistiendo pacificamente con la propia marca COPALFRUT,
circunstancia que evidencia que dicho vocablo no puede ser objeto de apropiacion exclusiva por un solo
titular. En consecuencia, la valoracion de la distintividad debe recaer sobre la configuracion global de cada
signo y no sobre un elemento de uso comiin cuya capacidad individualizadora se encuentra naturalmente
L AL - L T

Que, asimismo, corresponde ponderar el principio de especialidad que informa el sistema marcario
consagrado por la Ley N.2 1294/98. Si bien la recurrente invoca registros de la marca CDPALFRLFI' en
diversas clases, la marca solicitada COPEFRUT fue requerida para distinguir exclusivamente
de la clase 31, mientras que los antecedentes marcarios de la oponente amparan productos £

en las clases 32, 30, 29 y 1. Aun cuando entre algunos de dichos productos F_ueda existir cran
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1127 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“COMPRAYVENDETUMARCA.COM Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 45403/2021, SOLICITADO
POR JOSUE ECHAVARRIA LOPEZ. s

extenderse en el mercado ..//.. Que, en virtud al uso y la promocién continida extendiéndose alrededor del
mundo, la marca de mi mandante ha adquirido una considerable reputacion en el comercio y se convirtio
€1 UNa MArca MUY COMOCIAA. (... Jo=sssensmmsns e s s e st s et n e s e e S n e S s e nn s

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L e e S 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 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 validos como el
deracho 2 CONEHIE UNS MARCK ~——ss e oo e s asa s i A S s

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 denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto
o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores
en el lenguaje corriente. Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca
“COMPRAYVENDETUMARCA.COM Y ETIQUETA”" resulta genérica para los servicios que pretende amparar,

debemos preguntarnos si dicha denominacién constituye la designacion usual de los servicios que solicita.-

Que, la marca ha sido solicitada para amparar servicios de la clase 42 del nomenclador internacional,
la cual comprende: “Servicios cientificos y tecnologicos, asi como servicios de investigacion y disefio en
estos dmbitos; Servicios de andlisis e investigacion industriales; Disenio y desarrollo de equipos informaticos
¥ de software; Programacion de computadoras Computadoras (Programacion de -); Diserio de bases de
datos informaticas; Elaboracion de bases de datos informadticas; Puesta a disposicion temporal de software
en linea no descargable; Facilitacion de software en linea no descargable; Servicios de motores de
biisqueda en Internet con opciones de busqueda especificas; Diserio y desarrollo de tarjetas de felicitacién
electronicas; Provision de motores de biusqueda para obtener datos en redes informaticas mundiales;
Servicios cientificos y tecnolégicos” En ese sentido, tenemos que en la denominacién
“COMPRAYVENDETUMARCA.COM Y ETIQUETA" no se menciona a ningun servicio que conforma la clase
42 del nomenclador INTErMACIONAL -« e s et s e

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
etiqueta que conforma a la solicitud, la cual consiste en un disefio minimalista en blanco y negro que
muestra el texto en minidsculas "comprayvende" arriba y "tumarca.com" abajo; a ambos lados del bloque de
texto, se observan tres pequenas lineas diagonales que apuntan hacia afuera, simulangd destellos &rayos
de Enfasis)---==-=rrmrr e e s s s s e T e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1127 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“COMPRAYVENDETUMARCA.COM Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N°® 45403/2021, SOLICITADO
POR JOSUE ECHAVARRIA LOPEZ. - -

Asuncian, ..I 0 Aen IR
VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de JOSUE
ECHAVARRIA LOPEZ, contra la Resolucion N° 1127 de fecha 01 de julio de 2022, dictada por la Direccitn de
Marcas, 2 et et TR L e

RESULTA:

Que, en fecha 11 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de JOSUE ECHAVARRIA
LOPEZ e interpone Recurso de Apelacion en subsidio en contra de la Resolucion N® 1127 de fecha 01 de
julio de 2022, dictada por la Direccion de Marcas, ~--«-=-~-======sssmmmmmmme e e

Que, en fecha 31 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacién
L g £ L e R

Que, en fecha 05 de septiembre de 2022, el representante convencional de JOSUE ECHAVARRIA
LOPEZ expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 06 de marzo de 2024, —----=---semememmm e e s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) ésta Direccién considera que la misma incurre en
las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc. e) ...
los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o 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™---------=+essermemimanccnnnnnans

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.) .que, al respecto mi
representada, solicito el registro de la marca COMPRAYVENDETUMARCA.COM y etiqueta para cubrir los
servicios de la clase 42, realizando una biisqueda de antecedentes previa, para no incurrir en ninguna de las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, ni quebrantar ninguna disposicion vigente sobre la materia, En
los sistemas informiticos de la Direccion Nacional de la Propiedad Intelectual se pueden apreciar la
cantidad de registros otorgados con denominaciones compuestas con designaciones genéricas, y otras
totalmente genéricas, ademds se puede apreciar cantidad de registros concedidos con las denominaciones
COMPRA y VENDE las cuales no han causado ningin tipo de inconvenientes con las demas marcas..//.
Que, el derecho consuetudinario otorga a mi representada la facultad de solicitar y obtener el registro de la
marca COMPRAYVENDETUMARCA.COM, al igual que se han solicitado y otorgados otros registros
similares @ nombre de terceros tanto nacional como internacionalmente de marcas compuestas por
denominaciones evocativas, genéricas o compuestas por palabras de uso comun..//..Que, es importante
mencionar que mi titular ya cuenta con registros concedidos y solicitudes pendientes en el extranjero,
comao asi también Certificado del Registro Puiblico del Derecho de Autor, las cuales paso a exponer y cuyas
copias acompario con este escrito ../{..Por lo que esta Direccién no puede hacer esa distincién, otorgando
derecho a unos y negindoselo a otros, siendo mi titular el legitimo titular de su marca y por gadeT

-

con un derecho ya adquirido por la misma, habiendo solicitado el registro ? este pals con gt w
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1127 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“COMPRAYVENDETUMARCA.COM Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 45403/2021, SOLICITADO
POR JOSUE ECHAVARRIA LOPEZ, -----=+=-==s===rsmesemsmmmemmnennee memmmmmammennaae

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

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales 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 ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, segun la bisqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas: ENVIA MI COMPRA
clase 39, Registro N° 584298; TU MEJOR COMPRA TCM, clase 16, Registro N°® 610844; YES COMPRA, clase 35,
Registro N°® 530150; COMPRAR Y VENDER NUNCA FUE TAN FACIL, clase 09, Registro N° 537116; extremo
que demuestra que dentro del nomenclador solicitado existen varios registros que contienen dentro de su
estructura el elemento “COMPRAR", “VENDER"; y sus variables, en ese sentido se confirma que la
denominacién tal y como ha sido presentada es registrable y no atenta contra intereses de terceros en
particular asi como tampoco contra el piblico consumidor en general. Que, por tltimo, conviene asimismo
mencionar que el solicitante JOSUE ECHAVARRIA LOPEZ, ya es poseedor de la marca “VENDE LIBRE Y
COMPRA EN GRANDE (SLOGAN)", Registro N* 557970, clase 35.-=====-mseesmmeomemr et

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 la marca solicitada es un signo
con caracteristicas propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro de las
prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
corresponde revocar la resolucion recurrida, === ssessss e

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

Art 12 REVOCAR la Resolucién N* 1127 de fecha 01 de julio de 2022 dictada por la Direccién
e MATCHS, ~=esessrecseesnsnsnrssssssssssrmmmmmmmmmnmssmmmnsnmsnanmnnsanmesnnssssstes soe semmsnnsms

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
*“COMPRAYVENDETUMARCA.COM Y ETIQUETA Y ETIQUETA”", clase 42, Acta No.
45403/2021, solicitada a nombre de JOSUE ECHAVARRIA LOPEZ, --------ssssseessnseeas

Art, 32 NOTIFIQUESE .-------==---===sssemsmeuasanazazaan % :
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 576 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 Y N® 245 DE
FECHA 24 DE ENERO DE 2023, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NOS VAMOOS', EXPEDIENTE N° 26556/2021, CLASE 39,
SOLICITADA POR NOS VAMOOS S.A. —=--=-sssssesssmsesmsssmssmnssmsmessnnnes

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

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
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas,----------

Que, al analizar los aspectos ortogrificos, fonéticos y auditivos de la denominacion solicitada *NOS
VAMOOS" frente a la marca previamente registrada “ON TRAVEL PLANNERS jNOS VAMOS! Y ETIQUETA”",
se advierte que ambos signos presentan diferencias sustanciales en su composicién y percepcion global. En
primer término, “NOS VAMOOS" constituye una denominacién breve, compuesta por dos vocablos,
mientras que la marca antecedente posee una estructura mis extensa y compleja, integrada por cinco
vocablos (“ON-TRAVEL-PLANNERS-INOS-VAMOS;"), lo que genera un ritmo de pronunciacion distinto y
facilmente identificable por el consumidor medio. «=-==-====ssrmmemmrrrm e

Que, el elemento comin resulta insuficiente para generar confusion, ya que, considerados en su
conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente
diferenciables. En consecuencia, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su longitud,
estructura, composicion grafica, asi como en su configuracion fonética y auditiva, lo que reduce
significativamente cualquier riesgo de confusion o de asociacion indebida en el mercado. Ello se corrobora
en el sjguiente Cﬂtﬁ'jﬂ: ...........................................................................................................

NOS VAMOOS (solicitada), v
ON TRAVEL PLANNERS jNOS VAMOS! Y ETIQUETA (marca base de rechazo)

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacién 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 inico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.”, Vemos que el hecho de compartir ciertos elementos no resulta suficiente para justificar el
rechazo, maxime si se consideran los demas aspectos evaluados conjuntamente en la presente resolucion.--

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud es la
etiqueta que conforma la marca base del Rechazo. En este caso, la marca registrada posee una etiqueta
consistente en donde sobresalen las denominaciones que constituyen la marca *ON TRAVEL PLANNERS" y
en segundo plano las palabras componentes “NOS VAMOS". En contraste, la marca solicitada carece de
etiqueta, al tratarse de una marca denominativa. En sintesis, ésta circunstancia reduce signj

ela Cristaldo

cral Interina

-Denominativa-

' Sanchez Herrero, Andrés, “Confusidn de Marcas™ Editorial La Ley. Asuncion. 2003
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 576 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 Y N® 245 DE
FECHA 24 DE ENERO DE 2023, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NOS VAMOOS", EXPEDIENTE N°® 26556/2021, CLASE 39,
SOLICITADA POR NOS VAMOOS S.A, ===sssesssssasssnsassnnsoscnnscommmsnmnnasamnnnsnmnan -

Asuncion, -I E

VISTO: El recurso de reconsideracion interpuesto por el representante convencional de NOS
VAMOOS S.A., contra la Resolucion N.2 245 de fecha 24 de enero de 2023, dictada por la Direccion de
Mar{:ﬂ; Y e e e e e mm e s e s masssefeeesfesesssssetseessssasszsssans

RESULTA:

Que, en 03 de febrero de 2023, se presenta el representante convencional de NOS VAMOOS S.A., e
interpone recurso de reconsideracion en contra la Resolucion N.© 245 de fecha 24 de enero de 2023 dictada
PO 12 DIreccion de Marcas.---«-==-=====r=sssmmm e e s

Que, por Resolucion N.2 245 de fecha 24 de enero de 2023, la Direccion de Marcas confirmé en todas
sus partes la Resolucion N.2 576 de fecha 07 de abril de 2022 ------------sssreemr el

Que, en fecha 22 de febrero de 2023, fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
=g T (e R

Que, en fecha 27 de junio de 2023, el representante convencional de NOS VAMOOS S.A. expresd
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver mediante
providencia de fecha 04 de julio de 2023, quedando notificada la recurrente en fecha 18 de octubre de
B s e s et e A A e S e e e P e T RS e R

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(...) Que la solicitud de registro de la marca “NOS VAMOOS",
ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 39. Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2020-2029157 Denominacion ON TRAVEL PLANNERS ;NOS VAMOS! clase 39 Registro 518380 Titular Leidy
Daiana Gonzalez Campuzano (PY). Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, 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
L o

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(... JQueremos partir del hecho de no
habria posibilidad alguna de confusion entre las marcas citadas. PRIMERAMENTE, resaltar que la marca
solicitada, donde pesa este rechazo, no tiene etiqueta, es DENOMINATIVA, en cambio la marca que se
presenta como antecedente posee una etigueta, bastante llamativa. Seguidamente, en un caso asi en el que
se observan marcas son de la misma clase, pero ofrecen DIFERENTES SERVICIOS /.. En el caso que nos
atane, posicionando las marcas en la situacion descripta tenemos que si bien exhiben ciertas caracteristicas
similares, las marcas finalmente son completamente distinguibles. Es asi como se nota en el plano fonético
v gréfico..//..Para culminar mencionamos que la denominacién NOS VAMOOS no solo es una marca
registrada y protegida ya en otra clase 35 (Reg. Nro. 541263) sino que también merece el reconocimiento
como nombre comercial, el cual esti protegido de hecho por la Ley de Marcas en su Art. 72 y siguientes...
Teniendo en cuenta la proteccion ampliada de esta marca, y el uso actual de la misma podemos deducir que
la misma NO ha causado inconvenientes ni confusiones en el mercado ni entre consumidores njes
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 576 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 Y N* 245 DE
FECHA 24 DE ENERO DE 2023, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NOS VAMOOS', EXPEDIENTE N* 26556/2021, CLASE 39,
SOLICITADA POR NOS VAMOOS S.A. —--ss=s=s=s=s

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N°® 576 de fecha 07 de abril de 2022 dictada por la Direccion de
Marcas y la Resolucion N°® 245 de fecha 24 de enero de 2023, por las cuales se rechazo la

solicitud de registro de la marca "NOS VAMOOS", clase 39, Expediente N°® 26556/2021,
presentada por NOS VAMOOS S A.--- -« cmmnrmmsmemmm e oo oo s

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca "NOS

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 576 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 Y N® 245 DE
FECHA 24 DE ENERO DE 2023, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NOS "-I"AMDDS" EXPEDIENTE N" 26556/2021, CLASE 39,
SOLICITADA POR NOS VAMOOS S.A. “me wemme————

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segln la busqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion, se puede advertir que NOS VAMOS
S.A. (titular solicitante), ya cuenta con la siguiente marca registrada: "NOS VAMOOS" clase 35 Registro N?
541263; para cubrir los siguientes servicios: "Administracion de programas de fidelizacion de consumidores;
administracion de programas de viajero frecuente : gerencia administrativa de hoteles; gestion
administrativa externalizada para empresas; informacion y asesoramiento comerciales al consumidor en la
seleccion de productos y servicios; marketing: promocién de ventas para terceros; suministro de espacios
de venta en linea para vendedores y compradores de productos y servicios”. Es decir, el titular de la
solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido, bajo la misma denominacién. Por consiguiente, la
solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccién de otra versién de una marca que ya le pertenece,
que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-----ssesrmmmrmmmmmmrr s

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 gue se
discute la confusion es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de
dos marcas, una de ellas registrada y la otra no 0 ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones
es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido. ™. ------«cecsemvemi

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominacién cuyo registro se solicita *“NOS
VAMOOS?", coincide con la razén social de la firma solicitante, NOS VAMOOS S.A. En ese sentido, la marca
solicitada se identifica directamente con la razén social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga
proteccién conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, especificamente en su Titulo 11, relativo al
*Nombre Comercial" y las diversas situaciones juridicas vinculadas a @l. -----=-«ssssmnsemmcomeeeel

Que, la legislacion marcaria protege al nombre comercial, como bien juridico, goza de proteccion
desde su primer uso publico.El articulo 72 de la Ley de Marcas establece que: “El nombre comercial podra
estar constituido por la designacion, el nombre del comerciante, la razén social o denominacién social
adoptada, la ensena o la sigla usada legalmente en relacion a una determinada actividad comercial, y
constituye una propiedad a los efectos de esta ley”. Por otro lado, el articulo 75 especifica que: “El derecho
exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso ptiblico en el comercio. No es
necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley”. Por otro lado,
el articulo 75 especifica que: “El titular de un nombre comercial tendri el derecho de impedir el uso en el
comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese
susceptible de causar confusién o un riesgo de asociacién con la empresa del titular o con sus productos o
servicios, o pudiera causar al titular un dafio econémico o comercial injusto por razén de un
aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular”. En este contexto, al
tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma
solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestion persigue la
proteccion de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.-----------==--crerereaanen

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccién considera que la
marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusion ya que,
apforme a lo

! *DERECHO DE MARCAS™ - |orge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrat, 2017 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 175 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “INSTITUTO
SAN CARLOS", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 110048/2021, A NOMBRE DE INSTITUTO SAN
CARLOS, -++=r-=se=ss

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestién, esta Direccion considera que no puede ser
pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS
(titular de la marca base de rechazo) e INSTITUTO SAN CARLOS (titular de la marca solicitada), son partes
integrantes de la Universidad. Esto se constata en autos mediante la copia autenticada de la Escritura
Publica de Protocolizacion de los Estatutos Sociales de la Entidad sin fines de lucro y de capacidad
restringida UNIVERSIDAD SAN CARLOS, === mmmrmmm e oot

Que, dicho esto, nos resulta logico suponer que ambas denominaciones “S UNIVERSIDAD SAN
CARLOS LIDERES EN AGRONEGOCIOS (SLOGAN)" (marca base del rechazo) y “INSTITUTO SAN CARLOS"
(marca solicitante) pertenecen a un mismo titular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no
existe riesgo de confusion alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietanio. =-----===ss=s=sssssesaressnsaces

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 en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en la Ley
N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida. ««-««-s«-sseseeemmmm e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N°® 175 de fecha 23 de enero de 2023 dictada por la
Direccitn de Marcas, «=«=ssess s e ens s s s e e sans s sna s ns

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“INSTITUTO SAN CARLOS", clase 41, Expediente N* 110048/2021, solicitada a
nombre del INSTITUTO SAN CARLOS.

Art. 3¢ NOTIFIQUESE. ===+ ===rsseessemeaneneaeeeseaeea e TR
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 175 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “INSTITUTO
SAN CARLOS", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 110048/2021, A NOMBRE DE INSTITUTO SAN

Asuncion, 1 n AN

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional del INSTITUTO SAN
CARLOS en contra de la Resolucion N*® 175 de fecha 23 de enero de 2023, dictada por la Direccion de Marcas,

R e S L B N e

RESULTA.:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional del INSTITUTO SAN
CARLOS e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 175 de fecha 23 de enero de 2023,
dictada por la Direccion de Marcas. «=-=-s-r=-sersemeeenemstamcinmmmtmrrnneeeencneann s snsa e s e o ke mime e s s en s

Que, en fecha 20 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
o E L T oy L e e s

Que, en fecha 02 de mayo de 2025, el representante convencional del INSTITUTO SAN CARLOS
expreso agravios; Esta Direccién tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 18 de fehrerd e 2020, —cee et e e e e s i S S e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.) Que habiéndose realizado la biisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente
2019-1953839 Denominacion § UNIVERSIDAD SAN CARLOS LIDERES EN AGRONEGOCIOS (SLOGAN) clase
41 Registro 505739 Titular La Universidad San Carlos (PY), Comentario: Que las denominaciones son casi
idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de
confusion entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articule 62 de la Ley 1294/98 de Marcas,
no ha lugar alo solicitadQ. " «=ss=ermesmrsrrersrrens s e ras s s ses s tms srre o s sm s sn st s e se s s e ne e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(...) La direccién de marcas alega la
existencia de un riesgo de confusion, sin embargo, expone también que el antecedente encontrado,
“UNIVERSIDAD SAN CARLOS LIDERES EN AGRONEGOCIOS", se encuentra registrado a favor de la entidad
La Universidad San Carlos, la cual es parte integrante del Instituto San Carlos, el cual es su predecesor. De
hecho podri notarse que la marca UNIVERSIDAD SAN CARLOS, bajo el Registro 539733 se encuentra
registrada a favor del INSTITUTO SAN CARLOS, dado que ambas personas juridicas se encuentran
CONEXAS..//.. Se adjuntan los estatutos de la UNIVERSIDAD SAN CARLOS, en los cuales consta que el
INSTITUTO SAN CARLOS es parte integrante de la UNIVERSIDAD. También se adjunta la Ley N° 3397 por la
cual se cred Ja Universidad San Carfos".(...) «=--+--==ssrtmetrrmm et st e et e st s m s e s e e

Que, corresponde a esta Direccidn resolver sobre la procedencia o no del recurso inte
e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1648 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*FUELTECH Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 76449/2021, SOLICITADO POR FUELTECH LTDA. —-

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

Que, en primer lugar, al realizar el analisis 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 analisis desde la Optica de los eventuales
CONSUMIOTes.-=-=s==m==ssmmrresmsmmmsrorsssssrrcsss s sm s ss s smsrssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fabrica y de comercio” que:
“Para apreciar la posibilidad de confusién no son determinantes los diversos detalles, sino las caracteristicas
tipicas, la impresion 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
BT B DT, === = e e e e e o e en e s s s b st e b e s e

Que adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto
deja una impresion diferente, dado que la marca base del rechazo es una marca Denominativa.-------=--+===---

Marca solicitada

Fuel¥ech

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante FUELTECH LTDA, ya cuenta con el registro de la marca “FUELTECH Y ETIQUETA", bajo el
Registro N° 551487, en la clase 35; “FUELTECH”, bajo el Registro N° 551489, en la clase 12, del nomenclador
internacional. Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos, por lo que la
solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece.
Asimismo del presente analisis también se desprende que la marca base del Rechazo FULTECH, clase 9,
Registro N® 453675, a nombre de /SV HOLDING Sarl (LU), estin coexistiendo de forma pacifica dentro del
PRIEPCA s snnessnmrainnssanimsnnnesnanss sasmnnssnnn s himes ottt maismmn s mm e e o S A n A SR S S e A R e e A S8 S

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominacién cuyo registro se solicita
“FUELTECH Y ETIQUETA", coincide con la razén social de la firma solicitante FUELTECH LTDA, En ese
senfido, la marca solicitada se identifica directamente con la razén social que presenta la firma propietaria,
lo cual le otorga proteccion conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, especificamente en su Titulo 11,
relativo al "Nombre Comercial” y las diversas situaciones juridicas vinculadas a él, -------<--seesrmmmmnaanaanns

Que, aunque las denominaciones contengan vocablos similares, sin embargo, dicha coincidencia no
es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros
elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distincion y posible coexistereia de lase
TR 00 5 oo o i e o 1 A _I.-"_'___ o
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1648 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“FUELTECH Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 7644%/2021, SOLICITADO POR FUELTECH LTDA. —-

Asuncion, | ()} AL 7026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma
FUELTECH LTDA. contra la Resolucién N® 1648 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la Direccién
B MATCAS, Y=o

RESULTA:

Que, en fecha 18 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de FUELTECH
LTDA. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 1648 de fecha 12 de septiembre de 2022,
dictada por |a Direccion de Marcas, =-----===smrmmmmms e

Que, en fecha 09 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
L L e R

Que, en fecha 11 de agosto de 2023, el representante convencional de FUELTECH LTDA. expreso
agravios, y esta Direccion llam6 autos para resolver en fecha en fecha 11 de julio de

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 la marca: Expediente
2017-1783569 Denominacion FULTECH Clase 9 Registro 453675 Titular ]SV HOLDING Sarl (LU). Comentario:
Que, las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores, por lo que de conformidad al articulo 6°
de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)" =-=======ssraemeeromemecaene e cnecrane e e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) ..mi mandante FUELTECH
LTDA., es una empresa genuinamente brasilenia, establecida en Porto Alegre/RS y fundada en 2003,
desarrolla tecnologia y diversas soluciones para el mercado de desemperio automotriz..//..para obtener mis
infarmacién, visite el sitio web oficial FUELTECH: https:fueltech.com.br/pages-nos ..//..si bien ambas marcas
fueron solicitadas en la clase 9, el examinador puede notar la diferencia entre una y otra marca, puesto que
la marca solicitada por mi principal se enfoca en la produccién de: Médulo de control de inyeccién para
motores de combustion interna, médulo electrénico de control de presidn de turbo, médulo conversor de
comunicacion can y USB...../4..Que si bien la marca FULTECH, Registro 453675 cubre todos los productos de
la clase 9 (nueve), este se enfoca directamente en el desarrollo de soluciones de comunicacién, a través de
materiales patentadas avanzados para las industrias de transporte, energia, aviacion y
defensa..//...Visualmente se suma el hecho diferenciador entre las marcas en cuestion, ya que la solicitud de
mi comitente, "FUELTECH Y ETIQUETA" cuenta con una etiqueta propia y alusiva con la cual el ptblico
consumidor puede reconocerla directamente, constituyéndose una marca mixta, mientras que el
antecedente en cuestion “FULTECH", es meramente denominativa..//..Un punto muy importante g tere
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1648 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“FUELTECH Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 76449/2021, SOLICITADO POR FUELTECH LTDA. —-

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccitn arriba a la
conclusién en base al cotejo técnico de las marcas denominativas y considerando que ha sido descartada
toda posibilidad de confusion y/o asociacién de la marca solicitante con la marca oponente, corresponde
revocar |a Resolucion recurmida. -« s e

Art. ]2

Art. 28

Art, 32

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

REVOCAR la Resolucién N° 1648 de fecha 12 de septltmbre de 2022 dictada pur la

Direccitn de Marcas,---------=-==-=s-=ssmmsscsromcac oo n s e

ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
"FUELTECH Y ETIQUETA", clase 09, Expediente N* 76449/2021, solicitada a nombre
R PO T IR TR oo e e S A S

NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 1323 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RIVIERA
LODGE Y ETIQUETA®, CLASE 43, EXPEDIENTE N° 62936/2021, SOLICITADO POR CARLO GIUSEPPE
o 072l e S —

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

Que, en ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo “MAISON LA
RIVIERA" y la solicitud de registro de la marca "RIVIERA LODGE", se evidencia que la marca base del
rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. Como se puede apreciar a
I T L O T = = wmmm w0 B 8 e

RIVIERA LODGE (solicitada)

MAISON LA RIVIERA (marca base de rechazo)

Del cotejo entre las marcas enfrentadas, "RIVIERA LODGE" y "MAISON LA RIVIERA", ambas presentan
una evidente semejanza susceptible de generar riesgo de confusion, por cuanto que comparten de manera
integra el vocablo "RIVIERA", que constituye el elemento de mayor fuerza distintiva y el que mayor impacto
produce en la percepcitn del consumidor. Los restantes términos, "LODGE" y "MAISON', corresponden a
expresiones de uso comtn en el sector de hospedaje y alojamiento comprendido en la clase 43, por lo que
poseen una reducida eficacia diferenciadora y no desvirtian la identidad del elemento principal
COMPArtidn: et i i e e i s s S s e e e A e S

Que, desechando el anilisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la glase 43, con la cobertura de los
“Servicios de alojamiento en hoteles; Servicios de agencia de reservas de alojamiento en hotel; Servicios de
alojamiento en complejos turisticos; Servicios de restaurante y hotel: reserva de hoteles; servicios de
agencias de alojamiento [hoteles, pensiones]: servicios de casas de huéspedes”, mientras que la marca en
tramite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes servicios de la clase 43: “Servicios de
alquiler y reserva de alojamiento temporal, alquiler de salas de reunion, alquiler de sillas, mesas, manteleria
¥ cristaleria, alquiler de tiendas de camparia, residencias para animales, servicios de banquetes, bares,
restaurantes, bares de comidas ripidas, cafeterias, servicios de bebidas y comidas preparadas, servicios de
campamento de vacaciones (hospedaje), explotacion de camping, casas de huéspedes, casas de vacaciones,
servicios de catering, comedores, guarderias infantiles, servicios de hoteleria, reserva de hotel, pensiones”,
existe una plena identidad y similitud en cuanto a la clase y la cobertura de los servicios de la marca
salicirante y ia marca base de rechazn Similitud que pcdria generar -::ﬂnfusiﬁn en el consumj
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1323 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RIVIERA
LODGE Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 62936/2021, SOLICITADO POR CARLO GIUSEPPE
ESPINOZA VEGA.

Asuncian, 1 0 A 7R

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CARLO GIUSEPPE
ESPINOZA VEGA contra la Resolucion N° 1323 de fecha 03 de agosto de 2022, dictada por la Direccion de
i e i ot e e ettt e et

RESULTA:

Que, en fecha 06 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de CARLO
GIUSEPPE ESPINOZA VEGA e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N® 1323 de fecha 03 de
agosto de 2022, dictada por la Direccion de Marcas. «««=s st

Que, en fecha 29 de Diciembre de 2022 fue dictada la prﬂwdenma que concedid el recurso de
APElaCION IMEETPUESTO. - memm e s s e s s s

Que, en fecha 18 de Enero de 2023, el representante convencional de CARLO GIUSEPPE ESPINOZA
VEGA expresd agravios; y esta Direccion llamd autos para resolver en fecha 14 de diciembre de

I e i i e i A A e e A 3 A ke e e S S e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(...) Que, habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "MAISON LA RIVIERA”",
registrada con el nimero 495242 a favor de ELVIRA MIRANDA DE DIDIER (PY). Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran 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 lo solicitado® = ==««=sssess s

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(...) "Gramaticalmente la palabra
RIVIERA' no puede ser tomada como tinico elemento en el que coinciden entre ambas marcas en pugna,
debiendo de ser tomada en la totalidad de su conjunto y no solo considerar elementos aislados..."MAISON
LA RIVIERA® cuenta con tres términos.., mientras que fa solicitud.."RIVIERA LODGE" cuenta con dos
términos.”..//.. "La pronunciacién de las mismas son totalmente diferentes.. el elemento fonético se
constituye en otro punto diferenciador.”...//.. “RIVIERA LODGE cuenta una etiqueta propia y alusiva...
mientras que el antecedente en cuestion MAISON LA RIVIERA son meramente denominativas, sin contar
con etigueta alguna.” ..//.."..el Director de Marcas no ha analizado lo suficiente el expediente... habiendo
obviado elementos indispensables...” (... ) .- —==mmmmmmm e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
iﬂtE'l'PLl'EStﬂ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 considerarlaxjabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o interes
derecho a CONSHILUIT UN@ MACA, ~+=-nss=ssmsems s LR D e e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1323 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RIVIERA
LODGE Y ETIQUETA®, CLASE 43, EXPEDIENTE N° 62936/2021, SOLICITADO POR CARLO GIUSEPPE
ESPINOZA VEGA. T e e e e S o s
corresponde confirmar la Resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las
RTINS i s S s e S R e A A A AR e b

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 1323 de fecha 03 de agosto de 2022 dictada por la
Direccitn de Marcas.---=-----=r s e e e

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *RIVIERA LODGE Y
ETIQUETA", clase 43, Expedlente N°® 62936/2021, solicitada a nombre de CARLO
GIUSEPPE ESPINOZA VEGA.-- eeas = wenas Exaszns

Art.32  NOTIFIQUESE. --------sssszssressmsasmmennezas!

riedad lniul'-l"’l
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1323 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RIVIERA
LODGE Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N® 62936/2021, SOLICITADO POR CARLO GIUSEPPE
ESPINOZA VEGA. —- bt e

Que, ésta Direccion estima que, ademas del Art. 62 de la Ley N°® 1294/98 mencionado por el A-quo, la
solicitud se opone igualmente a lo establecido en el 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 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 confusién al inducir a confusién o asociacién a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comiin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
P R RS s sh e i i b e e s e 5 P B et o B

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusién 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, la
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos”. Fundamenta esta regla, en que
en la mayoria de los casos, “Ja confusién no es un hecho de la casualidad, sino de la intencién de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputacién de una marca existente y la inclusién de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitacion de la Primera™. ---«--===ssssaceseemmeeeete s

Que, ahondando atin mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: *La esencia de una marca estd en el
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada més confundible que una marca idéntica.
La prohibicion del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o
servicios. Digo en principio porqgue ésta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de
coexistencias, no es la tinica.™ Y acertadamente menciona sobre la similitud ortografica: “Es quizds la mas
habitual en los casos de confusion. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen
para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o radicales o
terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset” y "Eposet” (522), "Umus" y "Domus*
(524), "Breton” y "Ereton” (532), "Maxima" y "Maxim’s" (537).” De ello se colige que es insostenible una
coexistencia pacifica entre la marca solicitada y la registrada base del rechazo.--«--+===seesccecoaac .

Que, tampoco resulta suficiente para neutralizar dicho riesgo la incorporacion de elementos graficos
en la marca solicitada, puesto que la marca antecedente, al ser denominativa, protege el signo verbal con
independencia de la forma en que sea representado. Del mismo modo, la existencia de otros registros que
contienen el vocablo "RIVIERA" en distintas clases o integrando expresiones diferentes no constituye un
precedente que obligue a conceder el registro solicitado, ya que el examen de registrabilidad debe
efectuarse respecto del antecedente concreto invocado y de las circunstancias particulares del caso. —-----

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
y Articulo 62 de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia-admfiistrafiva que

! Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Supenintendencia de Industria y Comercio. Colombid)
1 *DERECHO DE MARCAS™ - Jorge Otamendi. 9* Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
' *DERECHO DE MARCAS® - Jorge Otamendi. 8* Ed.. CABA, Abeleda Perrot. 2017
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 634 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PASEO VIALE
Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 92817/2021, SOLICITADA POR SABRINA DANIELA CERETTA
(S7.X:1 10772 JARES SRS -

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
P ), = e e e e e S et A S e St e e e e et

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
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas,----------

Que, al analizar los aspectos graficos, ortogrificos y fonéticos de la denominacion solicitada *PASEO
VIALE Y ETIQUETA" frente a la marca previamente registrada “V VIALE Y ETIQUETA”", se advierte que
ambos signos presentan diferencias sustanciales en su composicion y percepcion global.--------=--sv-rereeeee-

Que, el elemento comin resulta insuficiente para generar confusién, ya que, considerados en su
conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente
diferenciables. En consecuencia, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su
composicion grafica, asi como en su configuracion fonética y auditiva, lo que reduce significativamente
cualquier riesgo de confusién o de asociacion indebida en el mercado. Ello se corrobora en el siguiente
CDtElD: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PASEOQ VIALE Y ETIQUETA (solicitada), y
V VIALE Y ETIQUETA (marca base de rechazo)

Que, adicionalmente, esta Direccion 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 con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.”™. Vemos que el hecho de compartir ciertos elementos no resulta suficiente para justificar el
rechazo, maxime si se consideran los demas aspectos evaluados conjuntamente en la presente resolucion.--

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud es la
etiqueta que conforma la marca base del Rechazo. En este caso, la marca registrada posee una etiqueta
consistente en donde sobresale la letra V acompanada de la palabra VIALE. En contraste, la marca solicitada
presenta una etiqueta en la que resalta la denominacion VIALE acompanada de la palabra PASEO. En
sintesis, ésta circunstancia reduce significativamente cualquier posibilidad de confusion o asociacidnen el
PUDlICO COMSUIMEAOT . === e e s D .

M licitad

e Prapiednd Indinefsi
EW¥ucinnal de ha;jtdtl'lmlrnn:

\)
Veele VIALE

' 8anchez Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas” Editonal La Ley. Asuncitn, 2013,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 634 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PASEO VIALE
Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 92817/2021, SOLICITADA POR SABRINA DANIELA CERETTA
CARDOZO, —+s=ssrrasemssensassnnsssamsssmsasasnsasasnsasnsnssomsssamsmsm e emsones -

Asuncion, 10 AGD 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SABRINA
DANIELA CERETTA CARDOZO en contra de la Resolucion N° 634 de fecha 25 de abril de 2023, dictada por la
Direccion de Marcas, y; -=--==z-=emesmemsmmeemr et s e n s sttt ss e ss s s sen s s p s s s et s e a e

RESULTA.:

Que, en fecha 11 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de SABRINA DANIELA
CERETTA CARDOZO, e interpone recurso de apelacién en contra de la Resolucion N°® 634 de fecha 25 de
abril de 2023, dictada por la Direccion de Marcas, - -«---=«--sssm o

Que, en fecha 18 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacién
LE LT gL (o

Que, el representante convencional de SABRINA DANIELA CERETTA CARDOZO expresa agravios en
fecha 10 de agosto de 2023. Por providencia de fecha 04 de septiembre de 2023 esta Direccion llama Autos
I e A R

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera (..) Que habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2020-2063013
Denominacion V VIALE clase 35 Registro 528018 Titular Viale S.A. (PY). Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 6% de la
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a [o solicitadof... )=« smmm s e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *(... )Es bien sabido Sra. Directora por
todos los que nos manejamos en el mundo de la Propiedad Intelectual que conforme dictan Jos Art. 6 y 8 se
podra conceder marcas en las mismas clases si los servicios protegidos son diferentes, y mds atin teniendo
en cuenta que al solicitar una marca en una clase de servicios, la especificacién del servicio debe ser
obligatoria. La propia Ley de Marcas prevé este tipo de situaciones .//.PASEO VIALE (MARCA
SOLICITADA), CLASE 35: "Servicios de difusion de anuncios publicitarios; distribucion de material
publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]: difusion de material publicitario [folletos,
prospectos, impresos, muestras]; marketing; presentacion de productos en cualquier medio de
comunicacién para su venta minorista; gestion interina de negocios comerciales. .//.Como podra
corroborar la Sra. Directora, los servicios solicitados por mi cliente nada tienen que ver con los servicios
protegidos por la marca antecedente, pues la marca de mi cliente es un centro comercial que ofrece
compras, servicios y entretenimiento..//.."Es importante mencionar, que mi mandante ademas de ser titular
de la solicitud que hace al expediente de autos, es titular de la marca 'PASEO VIALE'.." Clase 41, Registro N°
560572, Clase 43, Registro N°® 560573. "La denominacion 'PASEO VIALE' actualmente va copre ¢ a mi

A " Dineeriie @
Ly =+ THrscciin i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 634 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PASEQ VIALE
Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 92817/2021, SOLICITADA POR SABRINA DANIELA CERETTA
CARDOZO. v epr———— s

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segin la verificacion y biisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion, se puede advertir que
la titular solicitante, ya cuenta con los siguientes registros: “PASEO VIALE Y ETIQUETA" clase 4] Registro
N¢ 560572; para cubrir los siguientes servicios: “Servicios de entretenimiento; organizacién de exposiciones
con fines culturales o educativos; organizacion de especticulos [servicios de empresarios]: informacion
sobre actividades recreativas; informacién sobre actividades de entretenimiento”. glase 43 Registro N2
560573, para cubrir los siguientes servicios: “Servicios de restaurantes; servicios de bar; servicios de bares de
comida rdpida; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de bebidas y comidas preparadas”. Es
decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con dos registros concedidos, bajo la misma
denominacién. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra
version de una marca que ya le pertenece, que no maodifican sustancialmente su identidad visual y fonética,

La marca base del rechazo V VIALE y etiqueta, esta registrada en la clase 35; para cubrir los servicios
de: “Administracion de negocios y trabajo de oficio; Administracion y gestion de negocios; Agencias de
importacién y exportacién; Agencias de importacion-exportacion de productos; Gestion comercial;
servicios de agencias de importacién-exportacién; Venta al por mayor y menor de accesorios de bisuteria e
indumentaria; Importacion, exportacion y comercializacion de accesorios de bisuteria e indumentaria”
Esto también demuestra la coexistencia pacifica que estin teniendo las marcas en el mercado.------------+----

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia
de la marca: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusién es

la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistenicia en el mercado de dos marcas, una de ellas
registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la
inconfundibilidad, y asi se 1o ha reconocido.™. ~====-r=ssssmssssmmssssams s s st

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion considera que la
marca solicitada 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 revocar la Resolucion recurrida, -=--«---sssesesmms s

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N* 634 de fecha 25 de abril de 2023 dictada por la Direccion de
IR T i o 0t A o A oo e . o L o i i

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “PASEO
VIALE Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 92817/2021, solicitada a nombre de SABRINA

Art, 32

]1 ta Gtm.ul prerina
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* “DERECHO DE MARCAS® = Jorge Otamendi, 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 913 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FORFEST
DESCARTAVEIS Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 38491/2021, SOLICITADA POR FORFEST
INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELL--+-=sssssssssssssassasnssannssnsnnsnnnsnnsssnassnnas

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “FORFEST DESCARTAVEIS Y
ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que
la denominacion “FORFEST DESCARTAVEIS Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se
designa a los productos de la clase 21 del nomenclador internacional. En ese sentido, se aprecia que la
solicitud de registro de la marca solicitada, fue presentada para cubrir productos de la glase 21 del
nomenclador internacional, que textualmente describe: “especificamente recipientes térmicos para
alimentos; bandejas de papel para uso domestico; bandejas para uso domestico; pajillas para beber;
recipiente para beber; recipiente térmico para bebidas; botellas; moldes de cocina; recipientes de cocina;
panos de limpieza para quitar polvo (trapos); moldes para pastf'.’f's, pfams. p.faﬂﬂ'ﬂs. pfal‘os de papf'f pfatus
desechables; vasos de papel 0 materias plasticas”.--=------=--==s=seeureseaneeaaas

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caracter 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 caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje Cormiente. -« -=-esse e e e

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: “(...) La evaluacion de este motivo de denegacion requiere necesariamente la consideracion de los
productos o servicios especificos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaria el signo. Un
término que es comiin o genérico para un tipe particular de productos o servicios puede ser muy distintivo
para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaria el registro a las palabras
siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: e
“ALGODON" para telas o productos textiles; s “MANZANA" para productos frutales o confituras y
compotas de fruta. Sin embargo, la palabra “MANZANA". 0 “APPLE" (en inglés) seria distintiva, no genérica,
usual ni necesaria para productos como computadoras o dispasitivos electronicos. El término ‘MANZANA'
es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de mado alguno con su designacidn usual,
coloquial o técnica. Esa desvinculacion conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicara
confiere aptitud distintiva al Signo. (...} === mm e

Que, esta Direccién entiende que la solicitud de registro “FORFEST DESCARTAVEIS Y ETIQUETA"
representa una creacion lingiiistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos
visuales, fonéticos e ideologicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad
marcaria robusta y diferenciadora. —---ssmssemm e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 913 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *FORFEST
DESCARTAVEIS Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 38491/2021, SOLICITADA POR FORFEST
INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELL-+==++sssseecsssmssassammsssnmmssannasssssanssssa s nessancassasenamanas s amneeemmns

Asuncian, 110 AGD 020

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de FORFEST
INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELL en contra de la Resolucion N° 913 de fecha 10 de junio de 2022,
dictada por la Direccidn de Marcas, y; ««««==cssesses s e e e s e e

RESULTA:

Que, en fecha 14 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de FORFEST INDUSTRIA
DE DESCARTAVEIS EIRELL, e interpone recurso de apelacién en contra de la Resolucién N° 913 de fecha 10
de junio de 2022, dictada por la Direccion de Marcas.--------------==sssserrrmrmmmmmres s ses s s

Que, en fecha 14 de setiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedio el recurso de
APElACION INEETPUESEO. . 7 === e e s 2o e

Que, el representante convencional de FORFEST INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELL expresa
agravios en fecha 20 de septiembre de 2022, Por providencia de fecha 01 de marzo de 2023 esta Direccién
llama Autos para ResolVer. === === rm e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: (.. )habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada 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. e) ... los que consisten 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
denominacion se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los productos que desea
proteger. La denominacion en su traduccion en espariol significa PARA FIESTA.-En consecuencia no ha
lugar a lo solicitadoy... )", ——=======smmmmm e s s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...)Que la marca solicitada no est4
incursa dentro de la prohibicion anteriormente citada, puesto que la misma no designa ni describe el
servicio que desea prestar y mucho menos el hecho de que con su denominacion sirva dentro del comercio
para describir caracteristicas del mismo. La denominacion 'FORFEST DESCARTAVEIS y etiqueta’ no debe
ser considerada como nombre genérico puesto que la misma cuenta con dos términos que la componen y
distinguen como tal, ademds de contar con una etiqueta propia y alusiva, por lo tanto, no deberia ser
estudiada tan solo desde un punto de vista, sino desde la visién de conjunto que se tiene de ella..//.Cabe
destacar que la denominacion FORFEST DESCARTAVEIS y etiqueta’ no debe ser considerada como
nombre genérico puesto que FORFEST no es considerada una palabra, sino una denominacién de fantasia
sin significado propio y que el idioma inglés no es el idioma oficial de Paraguay. Ademds, ningtin fabricante
o comerciante dedujo oposicion contra la solicitud de esta marca que se encuentra en uso en su pais de
origen desde hace muchos afnios, siendo ademds nombre comercial de la empresa solicitante..//..En los
sistemas informéticos de la Direccion Nacional de la Propiedad Intelectual se pueden apreciar registros
otorgados con denominaciones compuestas con designaciones genéricas, y otras totalmente genérjcas
tanto en inglés como asi también en espariol que contienen integramente la palabra 'FIESTA, 6 'GLOBOS;.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 913 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FORFEST

DESCARTAVEIS Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 38491/2021, SOLICITADA POR FORFEST

INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELL------======ss=sssassrsumsanmmsnsnsannssnsmanmnssnnassssennmmnnnnnsnnas

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 913 de fecha 10 de junio de 2022 dictada por la Direccion de
L F i T LT TS SRR PR EEEEEE

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “FORFEST
DESCARTAVEIS Y ETIQUETA", clase 21, Acta N°® 38491/2021, solicitada a nombre de
FORFEST INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELL - -----nmsrmssmmee oo

Art. 32 NOTIFIQUESE. ---------+===sssmsmemsmmmnmnmmnn e : PRI [EPONY FAE SO, SRR e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 913 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FORFEST
DESCARTAVEIS Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 38491/2021, SOLICITADA POR FORFEST
INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELL---=--sansnnsessmsesnsssssssesssseassmmeaeammmsssmmssssmmsannnsamenssssnssssssnsenns

Asimismo cabe mencionar que la Denominacion solicitada constituye el Nombre comercial de la
Firma solicitante: FORFEST INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELI, Que, la legislacién marcaria protege al
nombre comercial, como bien juridico, goza de proteccion desde su primer uso piiblico.El articulo 72 de la
Ley de Marcas establece que: “El nombre comercial podré estar constituido por la designacién, el nombre
del comerciante, la razén social o denominacion social adoptada, la ensefia o Ia sigla usada legalmente en
relacion a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley”. Por
otro lado, el articulo 75 especifica que: “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su
primer uso publico en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los
derechos acordados por esta ley”. Por otro lado, el articulo 75 especifica que: “El titular de un nombre
comercial tendri el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial
protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusién o un riesgo de
asociacion con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un dafio
econémico o comercial injusto por razén de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la
empresa del titular”. En este contexto, al tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al
mismo nombre comercial de la firma solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma.
La solicitud en cuestion persigue la proteccion de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre
COMETCiAl e e e

Que, esta combinacion estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica 0 descriptiva,-====-=ssssssssemsmmmeem e e

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en 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 ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las

mismas propiedades 0 CaracteriStICas. == --=====sns s ses s e e

Que, la Resolucién recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligindolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referenciaala
naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de sus productos, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de servicios o
el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma eMpPresa, =-==--=====sss=szcxeeeeeeeeeeeeoe

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
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1651 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“CALIBRE", CLASE 01, EXPEDIENTE N® 84434/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A. -----=--==----
de la marca CALIBRE en la clase 1 y que la misma coexista pacificamente con su registro a nombre de
Glymax Paraguay S.A. () .-====ssemsmsesrsrenimmrmnn s pa e s pmns mnn s e e s men ss A m s g e e m A m R AR e pa e e e s

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
o e i < B ol s G S e

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 constituir UNa MEAFCE, === csssssmsmsssmsmssrmsssmassssemsse s s s s m rem s s mw e e e r e e e wmmr === w ==

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, analizando el campo grafico, ortografico y fonético de la marca solicitante *CALIBRE" con
la marca base de rechazo “CALIBRE", se evidencia que la solicitada reproduce la misma denominacion de la
marca registrada, a ésto se le suma que ambas son marcas Denominativas. Por consiguiente, de la
contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen elementos diferentes entre
si. En el siguiente cotejo se puede corroborar [o mencionado:-----«==ssss s e

CALIBRE (solicitada), y
CALIBRE (marca base de rechazo)

Al respecto, el Dr. jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas
o similares a otras anteriores, diciendo: “La esencia de una marca esti en el poder de excluir a otros en el
uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca idéntica. La prohibicién del inc. a) rige,
en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio
porque ésta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de coexistencias, no es la tinica.™ Y
acertadamente menciona sobre la similitud ortogrifica: “Fs quizas la mds habitual en los casos de
confusién. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la
misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o radicales o terminaciones comunes.
Han sido declaradas confundibles: "Escoset” y "Eposet” (522), "Umus" y "Domus® (524), “Bretén” y “Eretén”
(332), "Mixima® y "Maxiin 8" (F37), % i s e e e kA R e S e e s e e

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
solicitud de la marca "CALIBRE" pretende obtener la cobertura de productos comprendidos en la glase 0l
“Productos quimicos para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, abonos, fertilizantes y
bioestimulantes para las plantas”, mientras que la marca base de rechazo “CALIBRE" ya tiene registrada la
cobertura de_todos los productos de la misma clase del clasificador internacional. Vemos asi, que existe una
evidente similitud tanto en la clase como en los productos comprendidos en las coberturas
marcas. Esta semejanza genera un riesgo significativo para la distintividad de | marea 1 solféi
podria inducir a error o confusién entre el ptblico consumidor, llevindolo a supgr

"*DERECHO DE MARCAS" — Jorge Qtamendi. 9* Ed.. CABA, Abeleda Perror, 2007 =
* *DERECHO DE MARCAS" — Jorge Otamendi. 9* Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 N
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1651 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“CALIBRE", CLASE 01, EXPEDIENTE N® 84434/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A, --------------

Asuncidn, 10 AGD

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma GLYMAX
PARAGUAY S.A. contra la Resolucion N* 1651 de fecha 12 de septlembre de 2022, dictada por la Direccién de
Y L

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de la firma
GLYMAX PARAGUAY S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 1651 de fecha 12 de
septiembre de 2022, dictada por la Direccion de Marcas. ----==-r-==ssmmsmmmemm e

Que, en fecha 30 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacién
INTETPUESLO. ---r=sremeremmr e s e e B T e C R R

Que, en fecha 17 de agosto de 2023, el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A.
expresd agravios; y esta Direccion llamd autos para resolver en fecha en fecha 01 de septiembre de

.t .5, EE TP LSRN ot s WPy FRSi e e oo S AR /A SN P S

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: Expediente 2019-1990128
Denominacién CALIBRE Clase 1 Registro 519946 Titular Trinseo Europe Gmbh (CH) Comentario: Que las
denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la impesibilidad de su inscripcién,
como nuevo registro-, por lo que de conformidad al articulo 69 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
SOlCTAAD = os e wm e e e e e e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..)JQue primeramente mi Titular
solicité la limitacion de sus productos a cubrir, quedando Ja misma de la siguiente manera: ‘productos
quimicos para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, abonos, fertilizantes y bioestimulantes para las
plantas, comprendidos en la clase 1 (UNO)..//..Que, si bien ambas fueron solicitadas en la clase 01, la marca
antecedente CALIBRE Registro No. 519.946, se usa solo en una 'resina policarbonada’ que se utiliza en la
industria como material componente de varios productos. pero que no tiene nada que ver con
agroquimicos. Es asf que ambas marcas podrian coexistir sin tener problemas de confusién en cuanto a su
naturaleza, funciones, canales de distribucion y por parte del publico consumidor.//.Que, mi titular
GLYMAX S.A., es una empresa reconocida a nivel nacional.. Comercializando insumos agricolas de alta
calidad desde 2001, la empresa viene creciendo con solidez financiera, destacindose como una de las
mayores empresas del rubro agricola paraguayo..//.Debido a estas razones, es preciso mencionar que ante
el estudio de dos marcas en pugna lo que debe primar es la vision de conjunto que se tenga de las mismas y
no hacer un estudio de sus partes por separado, y de esta manera, la marca de mi comitente presenta
suficientes elementos que logran diferenciarla del antecedente en cuestion..//.Que, un punto muy
importante a resaltar es que la empresa titular del registro citado como antecedente por el Examinador y
ningtn otro titular no dedujo oposicién contra la solicitud de Glymax, en el tiempoAegal quéNenia para
hacerlo... por lo que es evidente que no considera que exista perjuicio alguno en krégneesion dpl registro

_Abg Claudil Pamela Cristaldo
Dircetory ﬁcnt:ai Tmtering
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1651 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“CALIBRE", CLASE 01, EXPEDIENTE N* 84434/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A. --=-----==----

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *“CALIBRE", clase 01,
Expediente N® 84434/2021, solicitada a nombre de - RA

Art. 3¢ NDmQUESE por Cédula. -----------
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1651 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“CALIBRE", CLASE 01, EXPEDIENTE N® 84434/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A. ======-=-- maes

existencia de una relacion comercial o de un origen empresarial comun entre las

TR TLERG, = = o s 0 5 i g e g 23 0 e i e

Que, el A-quo manifesté que la denominacién solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley
1294/98 de Marcas, especificamente el Art. 6 de la Ley N° 1294/98 que dispone: “..La Direccion de la
Propiedad Industrial en interés del publico, podri denegar el registro de una marca idéntica o muy
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificacion al solicitante, atiin mediando
consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podri concederse sélo para alguno
de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitacién para determinados
productos o servicios, cuando no se justifique una denegacion total....", -----«----- - saasrrimmimr e

Que, ahondando ain mas en el anlisis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden
producir confusién 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, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan
en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposicién de esos elementos”. Fundamenta
esta regla, en que en la mayoria 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,
cuando en el fondo la segunda puede ser una imitacién de la primera ™. .-« --sssesemmmiri e

Que, ésta Direccién estima que, ademas de la prohibicion mencionada por el A-quo, la presente
solicitud también se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 22 de la Ley N® 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 confusién o de asociacién 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 confusian al inducir a confusién o asociacion a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comiin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
T iy 1, Ve S i o e e e e S s e e e s s 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, confirmar la
resolucion apelada, por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las marcas analizadas. -----------------

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucitn N°® 1651 de fecl}g;l?: de sep bre de 222 dictada por la
Direccion de Marcas,-—------------s-swaefimeee i ‘ ------------------------------
' M Tamela Cristaldo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1917 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FRENCH
CONNECTION", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 33871/2015, SOLICITADA POR FRENCH CONNECTION
LIMITED. msesesmresmsssssassnsssm s rem s e s e s s s eremrnne e s

Que, de la blsqueda realizada en el sistema informatico Institucional se verifican los Registros N°
443598 y 454599 de la marca FRENCH CONNECTION, en las clases 14 y 25 respectivamente, a nombre de
FRENCH CONNECTION LIMITED. En virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de
Uniclase, el solicitante ya posee derechos adquiridos con la denominacion de autos, la misma pertenece a
una misma familia de marcas. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra
version de una marca que ya le pertenece.—-==r-rere=rrrmmrrrmesrieet et s s s et me s s e e e e

Que, resulta importante destacar que la denominacion cuyo registro se solicita “FRENCH
CONNECTION", constituye a su vez parte de la razon social de la firma solicitante, FRENCH CONNECTION
LIMITED; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razon social de la firma propietaria. A ese
respecto, se sefiala 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 publico. 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 -=-------=-----------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo “FRENCH CONNECTION" registrada para la clase 35, comprende: Servicios de
importacion, exportacion, comercializacion y venta de productos alimenticios, y en especial delicatessen,
telas, tejidos, articulos decorativos, articulos decorativos para el hogar'; mientras que la marca en tramite
de registro “FRENCH CONNECTION" solicita la cobertura para los servicios de la clase 35; “Servicios de
venta en linea y en tiendas al por menor en relacion a prendas de vestir, calzado, sombrereria, gafas en
general, joyas, relojes, relojes de pulsera, correas para relojes de pulsera, cajas protectoras para relojes,
articulos de cuero, productos de bafio y de belleza, servicios de venta por correo por catilogo en relacién a
prendas de vestir". Como se puede observar de |a cobertura senalada, si bien ambas marcas se encuentran

insertas en la misma clase del nomenclador, los servicios contemplados por las mismas se encuentran
dirigidos a rubros distintos. Esta circunstancia constituye un elemento que disminuye el riesgo de
asociacion o confusion en el ptblico consumidor y favorece la coexistencia pacifica entre ambas marcas
dentro del mercado, sin que ello afecte el interés publico ni los derechos de los titulares.------=---=sceeeeavnas

Que, en conclusion, el signo solicitado podri coexistir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracteristicas propias que lo hacen diferente, original y distintivo,
por lo que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
corresponde revocar la resolucion recurmida, -« e

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

Art. 12 REVOCAR las Resolucion N° 1917 de fecha 28 de octubre de 2022 dictadas por la Direccion
dE MarcaS- ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 282 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “FRENCH
CONNECTION®, clase 35, Acta N® 33871/2015 solicitada a nombre de FRENCH
CONNECTION LIMITED. d So

_ Abg. Claudia Pa

Art. 32 ND’I'IFTQUESE--# Caefopramn
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1917 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR LA

DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FRENCH

CONNECTION", CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 33871/2015, SOLICITADA POR FRENCH CONNECTION

LIMITED. - L P PR mmeemn e e
Asuncion, | [ AGD 7076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de FRENCH
CONNECTION LIMITED contra la Resolucion N° 1917 de fecha 28 de octubre de 2022, dictada por la
Direccion de Marcas, y; ----==--=====sserrmeeermeer e e een s et s s s s e s s e n s e e

RESULTA:

Que, en fecha 05 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de FRENCH
CONNECTION LIMITED, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N°® 1917 de fecha 28
de octubre de 2022 dictada por la Direccion de Marcas. ——-c«sse e st

Que, en fecha 02 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
L 1 Lt et S R e o o

Que, en fecha 29 de marzo de 2023, el representante convencional de FRENCH CONNECTION
LIMITED expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 22 de septiembre de 2023, — ----smrmmms s rmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..) Que Ja solicitud de registro de la marca FRENCH
CONNECTION ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado la
buisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente 2015-1526239 Denominacion FRENCH CONNECTION 35 Registro 520637 Titular FRENCH
CONNECTION S.R.L. [PY] Comentario: Que las denominaciones son idénticas, cuentan con identidad
plena, dando la imposibilidad de su inscripcion, como nuevo registro.-, por lo que de conformidad al
articulo 6 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.” —----=----=-=-===mseremr oo

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...)Que, como es sabido el andlisis
de las marcas se debe efectuar de acuerdo a una visién de conjunto de las mismas y no tan solo
considerando elementos aislados, razén por la cual todos los detalles o elementos deben de tenerse en
cuenta para poder realizar el cotejo correspondiente..//.. Un punto importante a tener en cuenta es que la
solicitud de registro de la marca FRENCH CONNECTION, constituye el nombre comercial de mi
representada, es decir la firma FRENCH CONNECTION LIMITED, encontrandose plenamente amparada por
la Ley de Marcas en los Arts. 75° 76° y concordantes de la Ley 1294/98 de Marcas.(...)" —---=---==-==mcmeramanee-

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

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 constitulr NG MAPCA, —-~---ms=imsasimmnniir s en filaccosntanadisiami o e e B
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 880 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EL
CHIRINGUITO DEL MEDITERRANEO Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N* 69908/2017, SOLICITADO
POR ROBERTO DE LA HORRA GONZALEZ, —-----=s-s-snsssesessssmssmsnsmensssnsasacasacess

Que, en ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo “EL
CHIRINGUITO" y la solicitud de registro de la marca “EL CHIRINGUITO DEL MEDITERRANEO Y
ETIQUETA", se evidencia que la parte principal de la denominacién de la solicitante se encuentra
reproducida en la marca base de rechazo. En ese sentido, tenemos que "EL CHIRINGUITO DEL
MEDITERRANEO Y ETIQUETA" es muy semejante a la marca registrada “EL CHIRINGUITO",
diferenciandose la solicitante solo por las palabras “DEL MEDITERRANEO", como se puede apreciar a
CONTINUACION: =—ssasssansasnassnssrassrsanssnssrssssrsssssssssssssrassssrassssssosssasssassssasssessrssssssassessssassssssnnnsen

EL CHIRINGUITO DEL MEDITERRANEO Y ETIQUETA (solicitada)
EL CHIRINGUITO (marca base de rechazo)

Esta dependencia administrativa considera que la denominacién solicitada 'EL CHIRINGUITO DEL
MEDITERRANEO Y ETIQUETA' constituye una reproduccion total de la marca registrada. Debido a su
especial relevancia y fuerza distintiva, dicho componente asume el papel principal y protagénico, captando
la atencion del consumidor de manera absoluta. Siguiendo la doctrina citada, al ser ‘EL CHIRINGUITO' el
elemento decisivo para la identificacion comercial, su incorporacion integra en el signo solicitado anula
cualquier diferencia periférica, configurando asi una identidad sustancial entre ambos signos. —-------------

Del analisis comparativo de las denominaciones, en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusion en el publico
OB EIIEOE o e e e S R e e e e e

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 andlisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea, 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 “EL
CHIRINGUITO DEL MEDITERRANEO Y ETIQUETA" no podra coexistir con la marca base de rechazo “EL
CHIRINGUITO", con la cual presenta mas semejanzas que diferencias, maxime considerando la naturaleza
de los servicios por ambas comercializadas. - === mmr e

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestién se encuentran en la misma
CLASE 43. En ese sentido, contribuye traer a colacion lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1214/18, 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
asociacion con esa marca, situacion que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el analisis
relativo a la cobertura de productos, vemos que la solicitante "EL CHIRINGUITO DEL MEDITERRANEO Y
ETIQUETA® pretende cubrir los servicios de: “SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS O
ESTABLECIMIENTO CUYO FIN ES PREPARAR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO (BAR -
RESTAURANT) " comprendidos en la CLASE 43, mientras que la marca base de rechazo *EL CHIRINGUITO"
con registro N® 457049 cubre: "Servicios de restauracion, comprende los servicios prestados por pers
establecimientos cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo, comprendidos ery I3 p.:fase 4,
(cuarenta y tres) " Teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es protegetas
tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos ::Iaramente-\h‘a .5

confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal que el cnnwl den
FR
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 880 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EL
CHIRINGUITO DEL MEDITERRANEO Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N* 69908/2017, SDLIC['I‘ADD
POR ROBERTO DE LA HORRA GONZALEZ. e e e L e

Asuncion, 10 AGD

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ROBERTO DE LA
HORRA GONZALEZ contra la Resolucion N® 880 de fecha 17 de mayo de 2018, dictada por la Direccion de
MATCAS, Y ——==sremmm s e mer oo e e s et n e senan et et st s en s

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2018 se presenta la representante convencional de ROBERTO DE LA
HORRA GONZALEZ e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 880 de fecha 17 de
mayo de 2018, dictada por la Direccidn de Marcas, —-------=====-=semmmmmm e e

Que, en fecha 10 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
interpues[nr -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 29 de agosto de 2018, el representante convencional de ROBERTO DE LA HORRA
GONZALEZ expresé agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos
para resolver en fecha 26 de octubre de 2018, — - = e m s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera *(.) Que la solicitud de registro de la marca "EL
CHIRINGUITO DEL MEDITERRANEQO y etiqueta” 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 "EL CHIRINGUITO", registrada con el niimero 457049 en fecha 9 de
Marzo de 2018 a favor de DIANA ALFONSO DA SILVA, 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.-, por lo que de conformidad al articulo 5° de la Ley 1294/98 de Marcas,
10 ha lugar 3 10 SolCItadlo e e

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(..) Con
esta conclusién se ha incurrido en un claro error de apreciacién puesto que de haberse realizado el estudio
teniendo en cuenta los verdaderos elementos que configuran a la marca solicitada se habria llegado a la
decisién de rechazar la presente solicitud..//.. si bien ambas denominaciones comparten la denominacicn
"CHIRINGUITO", la marca de mi mandante estd compuesta y a su vez va acompaniada de un logotipo lo cual
¥a hace diferencias que son esenciales para su convivencia pacifica en el mercado y que no haga confusion
con el publico consUMIAOr (... ) -« e

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

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 dé los campos\grafico y
L= ioa

fonético, asi como del aspecto ideoldgico o conceptual. -==s==sesssssssmmnsnnnnnocnaee e At e e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 880 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL
CHIRINGUITO DEL MEDITERRANEO Y ETIQUETA, CLASE 43, EXPEDIENTE N* 9908/2017, SOLICITADO
POR ROBERTO DE LA HORRA GONZALEZ. — +--resesreneussmsssmramensnsazansssssness

creer que tienen un origen comun, resulta inviable la coexistencia pacifica entre las mismas. —---------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caricter
eminentemente cautelar y tuitive del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 6 y 2
inciso f) de la Ley N® 1214/18 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. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 880 de fecha 17 de mayo de 2018, dictada por la
DIreccion de Marcas. -« --s==-ss e me s

Art, 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “EL CHIRINGUITO DEL
MEDITERRANEO Y ETIQUETA”", clase 43, Acta N°® 69908/2017, solicitada a nombre
de ROBERTO DE LA HORRA GONZALEZ...

Art. 32 ND'T'IF[QUEEEu s
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N.° 1825 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"CAREUOKIN Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N.® 1950947/2019, SOLICITADA POR LIANG YONGQL.--

para que el sefior LIANG YONGQI obtenga el registro de la marca "CAREUOKIN Y ETIQUETA" para
distinguir productos de la clase 25. Que, asimismo, del contenido de dicha documentacion y de las
manifestaciones efectuadas por el recurrente, las cuales no han sido desvirtuadas por elemento probatorio
alguno incorporado al expediente, surge acreditado que la firma YIWU TANGFASHION GARMENT CO.,
LTD. pertenece exclusivamente al sefior LIANG YONGQI, constituyendo éste el propietario efectivo de
ambas marcas involucradas en el presente procedimiento administrativo, —-----------ermeemesemmmae e

Que, tal circunstancia reviste especial trascendencia juridica, pues evidencia que los signos cuya
coexistencia motivo el rechazo inicial forman parte de un mismo patrimonio marcario y responden a una
unica estrategia empresarial, desapareciendo asi el presupuesto esencial sobre el cual descansa la
prohibicién contenida en el articulo 6° de la Ley N.* 1294/98, consistente en la proteccion de derechos
pertenecientes a titulares diversos susceptibles de verse afectados por un eventual riesgo de confusién en
T ————

Que, precisamente por ello, las Directrices de Examen de Marcas aplicadas por la Direccion Nacional
de Propiedad Intelectual admiten que los acuerdos de coexistencia constituyen instrumentos
juridicamente idoneos para neutralizar el riesgo de conflicto entre signos similares cuando de ellos surge
de manera clara la voluntad coincidente de los titulares y no se advierte afectacion al interés general ni a
los derechos de terceros. Que, en el presente caso, concurren ambos presupuestos. Por una parte, existe
una manifestacion expresa de consentimiento emitida por el titular registral del antecedente marcario; y,
por otra, se encuentra acreditado que ambas marcas responden a una misma titularidad econdmica,
circunstancia que excluye cualquier controversia sobre la eventual afectacion de derechos exclusivos. —--

Que, en el caso sometido a estudio concurren circunstancias excepcionales que justifican
plenamente apartarse de la conclusion alcanzada en la resolucion recurrida. En efecto, no solamente existe
un consentimiento expreso e inequivoco otorgado por el titular de la marca antecedente, sino que ademas
ha quedado suficientemente acreditado que ambas marcas pertenecen al mismo titular economico,
circunstancia que excluye toda posibilidad de controversia respecto del origen de los productos
distinguidos por las denominaciones en conflicto en conflicto.------=-===--srrrmrermrmr s

Que, admitir el registro solicitado en estas condiciones no implica desconocer el principio de
especialidad ni debilitar la proteccion conferida por el articulo 6° de la Ley N.* 1294/98, sino, por el
contrario, aplicar dicha disposicion conforme a su verdadera finalidad, evitando que una prohibicion
concebida para proteger derechos ajenos termine restringiendo el legitimo ejercicio del derecho de quien
acredite ser, en definitiva, el titular econémico de ambos signos distintivos. Que, de igual manera, esta
Direccion General considera relevante destacar que la coexistencia pretendida ha sido libremente
acordada por quien ostenta el derecho anterior, no existiendo oposicién de terceros, controversia judicial
pendiente ni elemento objetivo alguno que permita concluir que el mantenimiento simultaneo de ambas
marcas en el registro nacional pueda afectar el interés del consumidor o alterar el normal
desenvolvimiento del mercado. e

Que, ante estas circunstancias, esta Direccion General no ve impedimentos en autorizar el registro de_
la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han
acordado la presencia de las mismas en el mercado local. —---------rrmm e Hmieaneas

Que, en base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud de-
la marca CAREUOKIN Y ETIQUETA dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2°4

1294/98, habiéndose demostrado la coexistencia pacifica de las marcas arriba referid&a
acuerdo al que han arribado las firmas titulares; esta Direccién considera que existe

argumentos para revocar la resolucion recurrida, ===ssss=ssssesmse s et
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N.° 1825 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"CAREUOKIN Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N.° 1950947/2019, SOLICITADA POR LIANG YONGQL.--

.
i

Asuncidn, 10 | o

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de LIANG
YONGQI en contra de la Resolucién N° 1825 de fecha 11 de octubre de 2022 dictada por la Direccion de
AT, ¥ = oo m e s o e e e

RESULTA:

Que, en fecha 02 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de LIANG YONGQI
e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 1825 de fecha 11 de octubre de 2022
dictada por la Direccion de Marcas. === ss e e

Que, en fecha 02 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
g T T

Que, en fecha 23 de marzo de 2023, el representante convencional de LIANG YONGQI expreso
agravios, asimismo en fecha 01 de agosto del 2023 presenta ratificacion de expresion de agravios. Esta
Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de agosto
R s e s e e i s i

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N® 1825 de fecha 11 de octubre de 2022 considera: *(...) "Que Ja solicitud de registro
de la marca CAREUOKIN ha sido presentada para amparar los productos de la clase 25. Que habiéndose
realizado la busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de
la marca: Expediente 2019-1941372, Denominacion UOKIN, Clase 25, Registro 505057, Titular Yiwu
Tangfashion Garment Co., Ltd. [CN]. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre
los consumidores, por lo que de conformidad al articule 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
AT T T oo i i P i B S i B e e S o o G S L s S i

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) que el rechazo administrativo
no se ajusta a derecho por cuanto durante la sustanciacion del recurso fue acompariada la Autorizacién de
Coexistencia de Marcas, debidamente autenticada y traducida, mediante la cual la firma YIWU
TANGFASHION GARMENT CO., LTD. concede expresa autorizacion para el registro de la marca solicitada.
Sefala ademas que dicha sociedad pertenece exclusivamente al sefior LIANG YONGQI, solicitante de la
presente marca, circunstancia que acredita la existencia de una unica titularidad econémica respecto de
ambos signos distintivos, razén por la cual no existe posibilidad de conflicto marcario ni afectacion de
derechos exclusivos. Asimismo, refiere que la marca solicitada no fue objeto de oposicién por parte del
titular del antecedente ni de terceros, consolidindose asi la inexistencia de perjuicio alguno derivado de la
COEXIStencia de AmbOS SignOs. ™ mmsssmes s nnsn e e e

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

Que, no obstante ello, el estudio del recurso de apelacion y, particularmente, de la documentacian
acompanada con el escrito de expresion de agravios, permite arribar a una conclusion juridica distinta a la
sostenida en la resolucion recurrida. Que, en efecto, obra agregada a los antecedentes una Autorizacién de
Coexistencia de Marcas, debidamente autenticada, legalizada y acompanada de su_correspondiente
traduccion al idioma castellano, mediante la cual la firma YIWU TANGFASHION GAl
titular de la marca antecedente "UOKIN®, presta de manera expresa, libre e inequivaca su c
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N.° 1825 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"CAREUOKIN Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N.° 1950947/2019, SOLICITADA POR LIANG YONGQI.--

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N°® 1825 de fecha 11 de octubre de 2022 dictada por la
Direccion de Marcas, -------=-===msmms s e e e e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“CAREUOKIN Y ETIQUETA", clase 03, Expediente. N* 52444/2024, solicitada a
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1680 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *MACRO
MICRO URBANISMO & DESIGN", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 47630/2014, SOLICITADO POR LAURA
CONTI. S——— -

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

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. 5in 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 validos como el
derecho 3 COTISHIUT UL [T, == s rmmrramsssassss s s s s e o e o o B 18 B 8 8 8 8 R LA AR RS A i

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “MACRO MICRO URBANISMO &
DESIGN" resulta descriptiva o genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si
dicha denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita o se refiere a
caracteristicas propias de los servicios que se desea amparar, ------=-==-=-=resssmrrsemas o

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caracter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la
misma constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece o proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad,
caracteristicas, finalidad, especie o tamario de los productos o servicios. Dicho caricter debe desprenderse
del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos
se aprecia que la solicitud de registro de la marca “MACRO MICRO URBANISMO & DESIGN" fue presentada
para cubrir gervicios de la clase 42 del nomenclador internacional, que textualmente describe:
“Arquitectura y asesoramiento en arquitectura, elaboracion de planos para la construccion, decoracion de
interiores, diserio industrial, diserio de embalajes, estilismo en diserio industrial, planificacion urbana”. La
clase 42 comprende principalmente los servicios prestados por personas en relacion con aspectos tedricos
o practicos de sectores de actividades de alta complejidad, por ejemplo: los servicios de laboratorios
cientificos, la ingenierfa, la programacion informatica, los servicios de arquitectura o el disefio de
L DT 8, e o e e e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “MACRO MICRO URBANISMO &
DESIGN" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacién usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominacién “MACRO MICRO URBANISMO & DESIGN" no constituye el nombre habitual con el que se
designa a los servicios de la clase 42 del nomenclador internacional.--------«esssemsmmmmmmree e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “"MACRO MICRO URBANISMO & DESIGN"
constituye una creacion denominativa dotada de caracter distintivo, en razén de la particular combinacion
de sus elementos fonéticos, graficos y conceptuales. La conjuncion de los vocablos que integran el signo
genera una impresion de conjunto propia, cuya apreciacion global permite identificar una estructura
marcaria con identidad diferenciada respecto de expresiones de uso comiin o descriptivas. En efecto, si
bien los términos que conforman la denominacién podrian poseer significados individuales dentro del
lenguaje corriente o del ambito de los servicios relacionados, su disposicién conjunta otorga a).st
configuracion particular, capaz de ser percibida por el consumidor WH‘L}::_' “un indicagét Ye origen

EITIPTBSATTAL - oo o .h'.: -+ Agr (s Pokia G ristaf -
\ Priecckp ¥
Ditesciin
*lipescian Nad gl Baperl - il
! Direcciin Nacional de Propiedad Intelectual, Clasificacian de Niza - 13° edicion, versian 2026, Disponible en: e

b Pewowscina ooy oy iportaliv propedad sindustnal imarc sl sl ICECionalstanos sinme




DIRECCION NACIONAL DE

4% PROPIEDAD % GOBIERNO vr1. | PARAG Al
INTELECTUAL PARAGUAY ' REKUAI

Resolucion N'D_E 9 7

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 1680 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MACRO
MICRO URBANISMO & DESIGN®, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 47630/2014, SOLICITADO POR LAURA
CONTI. e e n e et

Asuncién,‘i -l JIHED :TEE

VISTO: el recurso de reconsideracion y apelacion interpuesto por el representante convencional de
LAURA CONTI, contra la Resolucion N2 1680 de fecha 11 de Julio de 2016, dictada por la Direccion de
Mar(:as_ e

RESULTA:

Que, en fecha 27 de Marzo de 2017, se presenta LAURA CONTI por derecho propio y bajo patrocinio
del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Hugo Alexander Berkemeyer e interpone e interpone Recurso de
Reconsideracion contra la Resolucion N° 1680 de fecha 11 de Julio de 2016, dictada por la Direccion de

Que, en fecha 22 de Mayo de 2018, se presenta LAURA CONTI por derecho propio y bajo patrocinio del
Agente de Propiedad Industrial, Abg. Marta Berkemeyer e interpone Recurso de Apelacion contra la
Resolucion N® 1680 de fecha 11 de Julio de 2016, dictada por la Direccion de Marcas,----------==--=seesemmaees

Que, en fecha 17 de Abril de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
I TP 0, == e e e e e e e e s e e s e e e

Que, en fecha 30 de Mayo de 2019, se presenta LAURA CONTI por derecho propio y bajo patrocinio
del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Jenny Avalos, expresé agravios. Esta Direccion tiene por
presentada la expresién de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de Julio de 2019,----------------———-

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(...)Que la solicitud de registro de la marca "MACRO
MICRO URBANISMO & DESIGN y etiqueta® ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 42.
Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccién considera que la
misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir
marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o
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.”.. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.- {...).--

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta que: “(..)JEn tercer lugar, es de suma
importancia hacer notar a la Sefiora Directora General que mi marca no puede ser considerada genérica,
calificativa y mucho menos descriptiva para la Clase 42; "MACRO MICRO URBANISMO & DESIGN® se
constituye como una marca arbitraria teniendo un significado comiin utilizado en productos sin relacion
con ese significado. La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, define a una marca arbitrania de
la siguiente manera: Se trata de marcas que consisten en palabras que tienen un significado real. Asimismo,
afirmo que "MACRO MICRO URBANISMO & DESIGN" es una marca inherentemente distintiva y no es ni
descriptiva ni genérica para la Clase 42. "MACRO MICRO URBANISMO & DESIGN"-no:dice al publico
consumidor qué servicio es: "MACRO MICRO URBANISMO & DESIGN" puede presghitarse COMO URa-G
de automéviles, zapatos, muebles o cualquier otro producto; siendo su reconofffmientas
que lleva al publico consumidor a asociar a la marca con los servicios que protege.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1680 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MACRO
MICRO URBANISMO & DESIGN®, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 47630/2014, SOLICITADO POR LAURA
CONTI.- NS e e

Que, esta combinacion estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica 0 descripliva.-------===--msmmm e

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad gue desarrolla
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales 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 ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las

mismas propiedades 0 CaraCteriStiCas, ==« =r====r s s s

Que, otro elemento relevante al momento de determinar el caracter distintivo de una solicitud de
registro constituye la etiqueta que conforma el signo solicitado. Al respecto, se observa que la misma
presenta una configuracion grafica particular, compuesta por una combinacién de elementos
denominativos dispuestos en distintas proporciones y tamarios, con tonalidades en color negro sobre un
fondo blanco, destacindose una estructura visual diferenciada mediante la utilizacion de tipografias y
distribucion espacial propias, conforme se aprecia @ CONtINUACION: 1--=--=======ssmmmsmm s

—__MaCromicro
- URBANTSMOADESIGN ——

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

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 considera que es un signo que posee
las caracteristicas necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las
prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recurrida, —----secoeeeeaaes

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1680 de fecha 1l de Julio de 2016, dictada por la
I S T 0 I SR e i i i e

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
*MACRO MICRO URBANISMO & DESIGN", clase— vediente N°® 47630/2014,
solicitada a nombre de LAURA CONTI :

Art. 32 NOTIFIQUESE. -----======sssssssmememmnaeeecaeees :
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 2142 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PRO, EL
CANAL DE LA PRODUCCION Y ETIQUETA", Clase 41, EXPEDIENTE N° 69539/2016, SOLICITADO POR
MEDIOS PRODUCTIVOS S.A.. e

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
servicios 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 validos como el
derecho a constituir WA MArCa.-===s==s==srremszromerenrsecsracaroeccsessseonracecoaneeanses s nr e s o nmesse s masn oo aas s ane e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “PRO, EL CANAL DE LA
PRODUCCION Y ETIQUETA" resulta descriptiva o genérica para los servicios que pretende amparar,
debemos preguntarnos si dicha denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita
o se refiere a caracteristicas propias de los servicios que se desea amparar, --------=-===-=-=s===-r=eene

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caricter de genérica o descriptiva, 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 o proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad,
caracteristicas, finalidad, especie o tamano de los servicios o servicios. Dicho caracter debe desprenderse
del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos
se aprecia que la solicitud de registro de la marca “PRO, EL CANAL DE LA PRODUCCION Y ETIQUETA" fue
presentada para cubrir servicios de la clase 41 del nomenclador internacional, que textualmente describe:
“Servicios de educacién y enserianza, entretenimiento, informacion sobre entretenimiento, produccion de
espectdculos, estudios de grabacion, exhibicion de peliculas, publicacién de libros, produccién de
peliculas, produccién de programas de radio y de television, programas de entretenimiento por radio y
televisidn, montaje de programas de radio y television, publicacion de textos que no sean publicitarios,
publicacién electronica de libros y periédicos en linea, informacion sobre actividades recreativas,
reportajes fotogrificos, servicios de reporteros, suministro de publicaciones electrénicas en linea no
descargables, redaccion de textos no publicitarios, estudios de cine, comprendidos en la Clase 41
(CUARENTA Y UNO).". La clase 41 comprende principalmente los servicios de educacion; formacién;

servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.' ----------ooemeee

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “PRO, EL CANAL DE LA
PRODUCCION Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita. En ese
sentido, tenemos que la denominacién “PRO, EL CANAL DE LA PRODUCCION Y ETIQUETA" no constituye
el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 41 del nomenclador internacional.-------

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro "PRO, EL CANAL DE LA PRODUCCION Y
ETIQUETA" constituye una creacion lingtistica distintiva, Dicha distintividad deriva de la combinacion de
sus elementos denominativos, los cuales, apreciados en su conjunto, trascienden el significado individual
de cada uno para conformar un signo con identidad marcaria propia. En efecto, si bien los vocablos

“CANAL" y “PRODUCCION", considerados aisladamente, podrian ser percibidos como términos de uso
comtin o de caracter descriptivo en relacién con los servicios amparadas, su integragién con los agtes
elementos de la denominacion da lugar a un conjunto original y suficientementé di '
aptitud para identificar y diferenciar el origen empresarial de los servicios en el m

| Direccion Nacional de Propiedsd Invelectual. Clasificacion de Niza - 13° edicion, versitn 2026, Disponible en
b fwww dinapue oy, py inorialivi propedad-imdustral marcas clasificac ionmza  stage=Stage
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 2142 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PRO, EL
CANAL DE LA PRDDUCEIGH Y ETIQUETA", Clase 41, EXPEDIENTE N°® 69539/2016, SDLIC!TADG POR
MEDIOS PRODUCTIVOS S.A..--=-=sssresrmmsssamsesuasasasssmas s mas somesrmee e mmaa s emm e mee s emmmesaammssmmmmmmmmmmen e

Asuncion,] | AR0 2098

VISTO: el recurso apelacion interpuesto por el representante convencional de MEDIOS
PRODUCTIVOS S.A., contra la Resolucion N2 2142 de fecha 11 de Julio de 2017, dictada por la Direccién de

RESULTA:

Que, en fecha 22 de Agosto de 2017, se presenta el representante convencional de MEDIOS
PRODUCTIVOS S.A. e interpone Apelacion en contra de la Resolucion N2 2142 de fecha 11 de Julio de 2017,
dictada por la Direccién de Marcas.-----=--=====seeceseemrmrmeran s massns s s ssm s sn s s e s e e s

Que, en fecha 19 de Septiembre de 2017 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APl AT O I PRS0, === e e

Que, en fecha 25 de Septiembre de 2017, el representante convencional de MEDIOS PRODUCTIVOS
S.A. expres0 agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 17 de Octubre de 2017, === sesmm s s e s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidn considera que: *(..) Que la solicitud de registro de la marca "PRO, EL
CANAL DE LA PRODUCCION y etiqueta” ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que
habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada 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. 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. En consecuencia no ha lugar a lo solicitadof...).------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de MEDIOS PRODUCTIVOS
S.A. y manifiesta que: (. )Que la marca solicitada no estd incursa dentro de la prohibicién anteriormente
citada, puesto que la misma no designa a ningtin producto o servicio y mucho menos el hecho de que con
su denominacién sirva dentro del comercio para describir caracteristicas del mismo. La denominacion
"PRO, EL CANAL DE LA PRODUCCION y etiqueta” no debe ser considerada como nombre genérico puesto
que la misma cuenta con seis términos que la componen y distinguen como tal, ademas de contar con una
etiqueta propia y alusiva, por lo tanto no deberia ser estudiada tan solo desde un punto de vista, sino desde
la vision de conjunto que se tiene de ella; y en vista a ello la prohibicién incursa segiin el criterio de la
Direccién de Marcas no corresponde a derecho../.. Es asl, que mi representada no puede verse privada de
su derecho a obtener el registro de su denominacién "PRO, EL CANAL DE LA PRODUCCION Y ETIQUETA",
mas aun que la misma no presenta antecedentes ni oposicion alguna, y en vista al criterio llevado por la
misma Direccion General no tiene por qué considerarse como genérica, pudiendo coexistir con Jos
registros de marcas ya concedidos en tal sentido, las cuales cuentan con los mismos términos que se
constituye como base del rechazo en el caso que nos compete. por lo que el mismo debe ser revocado.(...).--

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la proce
g L %
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 2142 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PRO, EL
CANAL DE LA PRODUCCION Y ETIQUETA", Clase 41, EXPEDIENTE N°* 69539/2016, SOLICITADO POR
MEDIOS PRODUCTIVOB S A e s

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 considera que es un signo que posee
las caracteristicas necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las
prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recurrida, —----------------

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

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N* 2142 de fecha 11 de ]ullo de 2017, dictada p{:r la
Direccién de Marcas. === essmmmr s st -

Art. 20 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“PRO, EL CANAL DE LA PRODUCCION Y ETIQUETA", Clase 41, Expediente N2
69539/2016, solicitada a nombre de MEDIOS FRDDUCTW{JS S AL ---rmmee e

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 2142 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PRO, EL
CANAL DE LA PRODUCCION Y ETIQUETA”", Clase 41, EXPEDIENTE N® 69539/2016, SOLICITADO POR
MEDIOS PRODUCTIVOS 5.A.. e . s oo

Que, esta combinacion estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica 0 descriptiva.---=---===r=smsemsemmsee e

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

mismas propiedades 0 Caracterl§tiCas. === ---======r==rrrmr e e e s

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud es la
etiqueta que conforma la marca solicitada. Al respecto, se observa que la misma se encuentra integrada por
la denominacion “PRO”, representada en letras maytsculas de tipografia gruesa y color gris oscuro,
destacandose la letra *R", cuyo disefio incorpora una combinacién de los colores verde y amarillo. Debajo
de dicha denominacién se encuentra la expresi6n *“EL CANAL DE LA PRODUCCION", escrita en letras
mayudsculas de menor tamafio y color gris. La disposicion y combinacién de estos elementos
denominativos y graficos conforman un conjunto visual arménico y distintivo, dotando al signo de una
identidad propia que le permite individualizar los servicios que pretende distinguir en el mercado.----------

Marca Solicitada

EL CANAL DE LA PRODUCCION

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

Que, adicionalmente, corresponde considerar la coexistencia previa de signos registrados dentro del
mismo nomenclador. En ese sentido, conforme a la bisqueda realizada en el sistema informatico de la
Institucion, se verifican registros en clase 41 que contienen el elemento “PRODUCCION" y *CANAL", tales
como: VJB PRODUCCION MUSICAL, clase 41, Registro N® 471241 a nombre de Vicente Jiménez Britez;
TURSI PRODUCCION AUDIOVISUAL, clase 41, Registro N° 478829 a nombre de Punta Sur S.r.l.; Musart
ARTE & PRODUCCION, clase 41, Registro N° 557708 a nombre de José Roberto Gémez Scappini; CANAL
TEEN, clase 41, Registro N* 497771 a nombre de Leticia Ibarra De Saguier; CANAL +, clase 41, Registro
N°526346 a nombre de Groupe Canal+; CANAL SPACE, clase 41, Registro N°625462 a nombre de Imagen
Satelital S.A.- En consecuencia, la existencia de dichos antecedentes evidencia que los vocablos
“PRODUCCION" y “CANAL", considerados aisladamente, no son de uso exclusivo de un tinico titular dentro
de la clase solicitada. Por ello, su incorporacion al conjunto marcario “PRO, EL CANAL DE LA
PRODUCCION Y ETIQUETA" no afecta derechos de terceros ni genera riesgo de confusion en el piibli
consumidor, siendo posible su coexistencia pacifica con las marcas previamente concedidas.------
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 888 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL PAN SIRIO
LIBANES, AUTENTICO PAN ARABE, DENOMINACION, SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N°
23410/2017, SOLICITADA POR FAMILY GLOBAL S.A., —-s-sesssensssssssssmmmsmmsssnsssmsssmsnsssssmses

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
detechiy 3 constiuir URa Malt. e e e e e e s s e e aats

En ese sentido, corresponde a esta Direccion determinar si la solicitud de registro de la marca “EL
PAN SIRIO LIBANES, AUTENTICO PAN ARABE, DENOMINACION, SLOGAN Y ETIQUETA' puede inducir a
engano o confusién respecto a la procedencia y si se encuentra incursa en lo dispuesto en el Articulo 2,
inciso a}delaLey N.* 1294/98 de Marncas, —---—-=mmsommmm s e e et

Que, el inciso a) del articulo 2° de la Ley de Marcas, dispone: “a) los signos o medios distintivos
contrarios a la ley, al orden publico, a la moral y a las buenas costumbres y aquellos que puedan inducir a
engafio o confusidn respecto a la procedencia, el modo de fabricacion, las caracteristicas o la aptitud y
finalidad del empleo de los productos o servicios de que se frate” —=-========srssmmrmsmrmee oo

Que, el fundamento respecto a la segunda parte del inciso transcrito, es evitar que un signo enganoso
pueda ser registrado, pues esto iria en contravencion absoluta con la funcién primordial de una marca, que
es la de identificar los productos o servicios de otros también ofrecidos en el mercado y de manera veraz. Si
se permitiera el registro de signos que proporcionan informacién errénea (por ejemplo, sugiriendo un
falso origen geografico), se producirian equivocaciones y desorientaciones en el piblico consumidor, —---

Que, de igual manera conviene traer a colacion lo senalado en el Material: “Directrices para el
Examen de Marcas en Paraguay” aprobado por Resolucion DINAFI N° 259/2025: “(..)La Resolucién 12/2017
comenta la prohibicion del articulo 2, apartado a), de la LDM senialando lo siguiente: [..] La marca también
puede ser inductiva a error 0 engano respecto a su procedencia; en efecto muchas veces en lugar de
origen o de produccion de los bienes y servicios determina la decisién de compra de parte del piiblico
consumidor; ../.. Un signo puede ser engafioso si contiene un elemento geogrifico o de connotacion
geogréfica que proporciona al ptiblico o a los consumidores informacidn falsa o enganosa con respecto al
lugar de origen de los productos o servicios. La percepcién del lugar de origen geogrifico de los productos
¥ servicios es un factor que los consumidores tienen en cuenta al momento de decidir adquirir un
producto o servicio. Si esa percepcion de los consumidores pudiese verse distorsionada por la marca, la
Oficina debe denegar su registro por la causal de prohibicion de signos enganosos(.. )" —-===+===ssrezsnmeeas

Esta Direccion General, tras un estudio pormenorizado del expediente, considera que la marca “EL
PAN SIRIO LIBANES, AUTENTICO PAN ARABE, DENOMINACION, SLOGAN Y ETIQUETA" posee aptitud
para inducir a engano al consumidor. Tal conclusion obedece a la inclusion de nombre de Estados en la
denominacion, sin que obren en autos elementos que acrediten que los productos que pretende distinguir
en la clase 30, a saber: “Todos los productos de la clase 30 (TREINTA), comprendiéndose entre ellos, café,
té, cacao y sucedaneos del café; arroz; tapioca y sagu; harinas y preparaciones a base de cereales; pan,
productos de pasteleria y confiteria; helados; azucar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear;
sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”, guarden una relacién real con Siria o el Libano,
de modo que el uso de tales referencias geograficas podria generar en el ptblico consumidor una falsa
impresion acerca del origen o procedencia de los productos. . —===ssmemms e

Que, amén de las consideraciones expuestas, y a la luz de las disposiciones legales c' das, la
sirven de fundamento para demostrar la irregistrabilidad del signo solicitado, esta Direcci
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 888 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EL PAN SIRIO
LIBANES, AUTENTICO PAN ARABE, DENOMINACION, SLOGAN Y ETIQUETA”", CLASE 30, EXPEDIENTE N°
23410/2017, SOLICITADA POR FAMILY GLOBAL S.A., —-----=-sssesseeeena- -

Asu m:if:m:] ‘| A ﬁ n

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por FAMILY GLOBAL S.A., contra la Resolucion N° 888 de
fecha 18 de Mayo de 2018, dictada por la Direccién de Marcas, y; --=-========ss=sssssrsmrsmmmee s

RESULTA:

Que, en fecha 23 de Mayo de 2018 se presenta el representante convencional de FAMILY GLOBAL
S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 888 de fecha 18 de Mayo de 2018, dictada por
la Direccion de Mancas, «------=-semeeemm e e e e e s aa

Que, en fecha 05 de Junio de 2018 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
Ly o T (R Trae e

Que, en fecha 09 de Julio de 2018, el representante convencional de FAMILY GLOBAL S.A. expreso
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
25 de Septiembre de 2019, -~ - -cm s o e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(..) Que la solicitud de registro de la marca "EL PAN SIRIO
LIBANES, AUTENTICO PAN ARABE, DENOMINACION, SLOGAN y etiqueta” ha sido presentada para
amparar fos productos de la clase 30. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada
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 a) Aquellos signos puedan inducir a engario o
confusion respecto de la procedencia.”, . En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.-(...)" —---===-===sssszeev

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: %(...) Que,
comoa es sabido el andlisis de las marcas se debe efectuar de acuerdo a una visién de conjunto de las mismas
¥ no tan solo considerando elementos aislados, razon por la cual todos los detalles o elementos deben de
tenerse en cuenta para poder realizar el cotefo correspondiente. En primer lugar, de ninguna manera mi
titular solicité el registro de su marca con intencién de enganiar al publico consumidor sobre el origen de
su producto, siendo el pan drabe de origen tanto Libanés como Sirio, pues la misma es una receta tipica de

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L0 4 o e R

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 sélo
debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso
dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general, ----------

—
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 888 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2018 DICTADA POR LA

DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EL PAN SIRIO
, AUTENTICO PAN ARABE, DENOMINACION, SLOGAN Y ETIQUETA”", CLASE 30, EXPEDIENTE N°

23410/2017, SOLICITADA POR FAMILY GLOBAL S.A.. —-ssrr-soesesssseeseearemnessesnmncac

criterio sostenido por el A-quo, atendiendo al caracter tuitivo de la materia que nos ocupa, no podemos
estar ajenos a la proteccién del publico consumidor que podrd ser inducido a error acerca de la
procedencia del producto o servicio ofertado en el mercado.----—-====emrrmm e

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitud pueda prosperar en registro, pues se halla inserta dentro de la prohibicién establecida en el art. 2°
inc. a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, —«--------=s-semrmrmmmme e s s s e e s e 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 arriba a la conclusion de que no es viable su
registro, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida, --------=smmsmsmm s s

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 888 de fecha 18 de Mayo de 2018 dictada por la
DHTECCHIN 8 MAT IS, oo e e i e i s

Art.22  DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “EL PAN SIRIO

LIBANES, AUTENTICO PAN ARABE, DENOMINACION, SLOGAN Y ETIQUETA",
clase 30, Acta N° 23410/2017, solicitada a nombre de F Y GLOBAL S.A.. —--------

Art. 32 NO’I‘[F[QUESE—— ¥ A A O
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N2 1497 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024 Y N® 1145
DE 22 DE ABRIL DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “&DENIM", Clase 25, EXPEDIENTE N° 4505/2023, SOLICITADO
PORH & M HENNES & MAURITZ AB .

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de H & M HENNES &
MAURITZ AB y manifiesta que: (..) En el presente caso, la denominacion objeto de registro, "8 DENIM",
corresponde a una combinacién del simbolo "&" y el término "DENIM", lo que genera una expresion breve
que conforma una unidad de significado tinica y distintiva, alejada de una simple referencia al material
textil. Dicha combinacion le otorga a la marca una identidad propia y diferenciadora en el mercado, dado
gue el publico consumidor posee aptitud suficiente para ser asociada empresarialmente con mi
representada y no exclusivamente con una referencia al material de mezclila.- Asimismo, el examen de
registrabilidad no puede realizarse mediante una descomposicion artificial del signo, aislando uno de sus
elementos, sino atendiendo a la impresion global que produce en el consumidor medio. En ese sentido, el
simbolo "&" ubicado al inicio del signo no resulta accesorio ni irrelevante, sino que constituye un

componente visual determinante que aporta singularidad al conjunto marcaro(..,)"--======sesssssseasmscncacees

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L R e b L

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, 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 @ COMStTUIE UNa MarCa. - - e e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “&DENIM” resulta descriptiva o
genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacion usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas propias de los
productos quE se desea AMPATAT. ====s«s=s=ssmmsssm e e e s s

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genérica o descriptiva, 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 o proporciona informacién, en particular, sobre la cantidad, calidad,
caracteristicas, finalidad, especie o tamano de los productos o servicios. Dicho caricter debe desprenderse
del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos
se aprecia que la solicitud de registro de la marca "&DENIM” fue presentada para cubrir productos de la
clase 25 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Prendas de vestir: calzado; articulos
de sombrereria; prendas de vestir, a saber, trajes, bafiadores, bafiadores, albornoces, bikinis, cinturones,
cinturones de cuero, prendas de vestir para nifios, pantalones para bebés, trajes de ballet, monos, trajes de
pantalon, pantalones, vaqueros, jeans, pafiuelos, ligas, guantes, chaquetas, pantalones cortos, faldas, ropa
deportiva, ropa interior, vestidos, chaquetas de punto, camisas de manga corta, camisas, jerseys con
capucha, ropa premami, ropa de dormir, overoles, pariuelos de bolsillo, jerseys con cuello de polo,
suéteres, ropa para la lluvia, bufandas, chales, camisas, corbatas, ropa de playa, camisetas de tirantes,
medias, pantimedias, casullas, fajas, leotardos, medias, suéteres, camisetas, disfraces, trajes de novia,
chalecos, tinicas, ropa interior, guantes; prendas de vestir exteriores, a saber, chaquetas, abrigos; calzado, a
saber, zapatos, botas, botines, sandalias, zapatillas, zapatillas de correr, zapatillas de bajlet—acticulos de

los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o ferinariot - ------ s
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N@ 1497 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024 Y N¢ 1145
DE 22 DE ABRIL DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “&DENIM", Clase 25, EXPEDIENTE N° 4505/2023, SOLICITADO
POR H & M HENNES & MAURITZ AB ,------- memmmmeemn e s

Asuncien. 17 AG0 208

VISTO: el recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio interpuesto por el representante
convencional de H & M HENNES & MAURITZ AB , contra la Resolucion N2 1497 de fecha de 22 de Octubre
de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y;-------=-===sreemrmomm e e

RESULTA:

Que, en fecha 01 de Noviembre de 2024, se presenta el representante convencional de H & M
HENNES & MAURITZ AB e interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacion en Subsidio en contra de
la Resolucion N 1497 de fecha de 22 de Octubre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas.------------------

Que, por Resolucion N® 1145 de fecha 22 de Abril de 2026 la Direccién de Marcas confirmé en todas sus
partes la Resolucion N2 1497 de fecha de 22 de Octubre de 2024, —----==ssesssmmrmmmme e

Que, en fecha 23 de Marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
B = s B S R e i

Que, en fecha 28 de Abril de 2026, el representante convencional de H & M HENNES & MAURITZ AB
expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 30 de Abril de 2026, -« cmmm e e s e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion 1497 de fecha de 22 de Octubre de 2024, considera que: ¥(..) Que la
solicitud de registro de la marca &DENIM ha sido presentada para amparar los productos de la clase 25. Que
habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada 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: La marca se encuentra incursa en la siguiente prohibicion: 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
denominacion se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los productos que desea
proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.(...).—------—=r=ssmrmmmmm e

Que, la Resolucion N° 1145 de fecha 22 de Abril de 2026, considera que: *(...)Que, si bien el solicitante
argumenta que &DENIM no constituye una expresion cominmente utilizada en el lenguaje cotidiano, es
relevante tener en cuenta que los nombres y términos que pueden ser desconocidas o inusuales para la
generalidad de los consumidores no especializados pueden ser comunes y usuales para las personas que
producen o comercian con esos productos o servicios.' Por tanto, aunque el publico en general no
estuviese familiarizado con este término particular, los circulos empresariales y los consumidores
especializados y sus proveedores si los conocen y los emplean. Ellos necesitan tener acceso irrestricto a las
denominaciones cientificas y técnicas utilizadas en el comercio a fin de poder ofrecer y promover sus
productos en el mercado. Que, la inclusién del signo "&" no logra de dotar de aptitud distintiva al conjunto,
por el contrario, mantiene el cardcter descriptivo del signo. Siendo DENIM el e."emenm pnnr:rpai la
incorporacion de la conjuncién gramatical no altera la capacidad del térmipgpth
naturaleza o composicion de los pmducms que se prerenden pmregverg :
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N 1497 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024 Y N2 1145
DE 22 DE ABRIL DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “&DENIM", Clase 25, EXPEDIENTE N° 4505/2023, SOLICITADO
PORHEAMHENNES & MAURITZ AB - i

basica, o las caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su producto, obligandolo a recurrir a
circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace
referencia a la naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de su producto, nos encontramos
ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa, «---«--=s=-s=sszsz=

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 considera que es un signo que posee
las caracteristicas necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las
prohibiciones de la Ley N°® 1294/98 de Marcas, corresponde revocarla Resolucion recurrida. —---+==+=-sssve

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

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N® 1497 de fecha de 22 de Octubre de 2024 y N° 1145 de
fecha 22 de Abril de 2026, dictadas por la Direccion de Marcas, ---=--=====-==ssszseseaas

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“&DENIM", Clase 25, Expediente N2 4505/2023, solicitada a nombre de H & M
HENNES & MAURITZ AB -------+--s=sesseseaaceccazs

Art3®  NOTIFIQUESE --—coocisecuimnimnicoiopte
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N¢ 1497 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024 Y N2 1145
DE 22 DE ABRIL DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “&DENIM", Clase 25, EXPEDIENTE N° 4505/2023, SOLICITADO
PORH & M HENNES & MAURITZ AB .------------=-==-ssmneemeees

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “&DENIM” resulta genérica para
los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién constituye la
designacion usual de los productos que salicita. En ese sentido, tenemos que la denominacién “&DENIM”
no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 25 del nomenclador
L T 10

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro *&DENIM” representa una creacién marcaria
con suficiente capacidad distintiva. Dicha singularidad deriva de la combinacion del simbolo “&" con el
vocablo “DENIM®, conformando un conjunto que genera una impresion de conjunto propia y diferenciada.
Si bien el término “DENIM", considerado aisladamente, puede evocar un tipo de tejido utilizado en la
confeccion de prendas de vestir, su integracion con el elemento grifico "&” le confiere una configuracion
particular, apta para individualizar productos o servicios en el mercado y dotada de identidad marcaria

P]’DP!IH“ R e e R R W W

Que, esta combinacidn estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva. ===« seeoseemmm s

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas Jas
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoguen también las
MISMAas Propiedades 0 CaraCterIStICas, Tnsxs e s s e

Que, en el presente caso, ademds de lo expuesto precedentemente, corresponde sefialar que la titular
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, cuenta con registros marcarios vigentes que contienen |a
denominacién “CONTROL-TECH" en diversos paises, a saber: Costa Rica: &DENIM, clase 25, Reg. N*® 277479;
Repablica Dominicana: &DENIM, clase 25, Reg. N° 298035; Ecuador: &DENIM, clase 25, Reg. N°
N°SENADI 2021 TI_9509; Guatemala: &DENIM, clase 25, Reg. N° 247827; Nicaragua: &DENIM, clase 25, Reg.
N® 2021133827. Lo expuesto evidencia que la denominacion “&DENIM" goza de proteccion registral en
diversas jurisdicciones, circunstancia que constituye un elemento objetivo para acreditar su uso y
reconocimiento internacional.--«--- se-ceesm e e e e

Que, teniendo en cuenta los registros mencionados, puede advertirse que el titular ha obtenido
proteccion sobre la denominacién en el extranjero. En ese contexto, y con el propésito de consolidar y
extender la proteccion de sus derechos marcarios al territorio nacional, H & M HENNES & MAURITZ AB ha
promovido el registro de la marca “&DENIM” en el Paraguay. ﬂslmismﬂ conforme a lo expuestu en los
parrafos precedentes, cabe destacar que los
wwmmﬂnmuulnmdmmm toda vez que se encuentran prutegldﬂs
en nuestro pais en virtud de la aplicacién del Convenio de Paris ratificado por la Repiiblica del Paraguay
mediante [a Ley N.2 300704, — e e e e s

Mireccian Nacisas] de Propird sl itieteom
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 725 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TODO EN UN
SOLO LUGAR SLOGAN", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 14865/2023, SOLICITADA POR ANA MARIA SAEZ
BRITEZ.---- ramemrasnaneasananas

Resolucitn N‘

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 dptica de los eventuales
consumidores. En ese sentido, realizando el cotejo a nivel ortografico, fonético y conceptual, entre la
solicitante “TODO EN UN SOLO LUGAR SLOGAN" y la marca base de rechazo “LA COSTA TODO EN UN
SOLO LUGAR (SLOGANY, primeramente se advierte que la solicitante reproduce integramenter la
denominacion de la marca base de rechazo, la solicitante presenta gran semejanza con respecto a la base de
rechazo en los aspectos ortogréfico y fonético, e identidad en el plano conceptual, como puede visualizarse
L BT (W (o T b

TODO EN UN SOLO LUGAR SLOGAN (solicitada), y
LA COSTA-TODO EN UN SOLO LUGAR (SLOGAN)  (base de rechazo)

Que, tanto la jurisprudencia como la doctrina sobre la materia, han establecido que las marcas deben
ser distinguibles; en ese sentido, la condicion esencial para la registrabilidad de un signo es que este sea
inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. Es lo que se denomina como
especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras', -=«==«==ssmms e s eeeeeeee

Que, esta dependencia considera que el contenido conceptual de la palabra “TODO EN UN SOLO
LUGAR SLOGAN", presentada por la solicitante tiene un peso considerable que podria generar confusion
en el publico consumidor, teniendo en cuenta que fonéticamente son casi idénticas.-----------------=-----eeeev

Que, dicho extremo nos permite concluir, con mayor precision, que de la forma en que ha sido
presentada la solicitud de registro “TODO EN UN SOLO LUGAR SLOGAN" no podria coexistir pacificamente
con la marca base de rechazo "LA COSTA TODO EN UN SOLO LUGAR (SLOGAN)", por ser susceptible de
generar confusion en el consumidor final. Al respecto, la doctrina mas destacada sostiene que la posibilidad
de confusion al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa’, siendo relevante el
primer impacto que se obtiene de una aprehension espontanea y prerreflexiva pues, ésta contagia a quien
las percibe, de una sensacién de semejanza; ~—---—--m—r—==—smresrremmrmmerernees ot e en e e e

Que, el signo solicitado, al consistir en un eslogan, carece de elementos suficientes que le confieran
caracter distintivo frente a la marca base de rechazo. En efecto, la expresion no incorpora elementos
graficos o de fantasia que permitan al puablico consumidor identificarla como un signo distintivo de un
origen empresarial determinado, sino que sera percibida como una simple frase de contenido promocional
o publicitario, lo que le otorga una débil fuerza distintiva,-------sesssemssme e

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"sefialan cuanto
sigue: *(...) La Oficina debe evaluar el caricter distintivo de las marcas conformadas por lemas, esloganes o
frases usando los mismos criterios aplicables a otros tipos de signos. Un lema serd objetable por falta de
distintividad si transmitiera simple y directamente mfﬂnnac‘mn snbre el npﬂ la calidad, el prepésito u otras
caracteristicas de los productos o servicios. Habrd falta de caricter distintive cuando g MH
percibiera al lema, eslogan o Irase como una mera formua Jaudatoria, promociongl ot d como

un signo distintive de productos o servicios en el comerciof...).--==-======-=====-- m; -------
i Pamela thl.ﬂ!dl

! Jorge Otamendi. Derecho de Marcas. B* Edicion actualizada y ampliada. Abeledo Perrot, 0912, Buenc a| - (a1 Intering
! Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 8° Edicitn actualizada y ampliada. Abeledo Perrot. Buenos Al \ = 1 paag Dir pini ,’,1 i

Direccion Macional de Propiedad Inl:lu:mnl (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguay, pp. I4'." .; Lo E‘.Iqﬁdﬂ_g - e
Diregoar Trérferficdst
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 725 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TODO EN UN
SOLO LUGAR SLOGAN", CLASE 36, EXPED[ENI'E N® 14865/2023, SOLICITADA POR ANA M&RIA SAEZ
BRITEZ. i man

Asuncion, 1 T AGO 1076

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por ANA MARIA SAEZ BRITEZ, en contra de la N° 725 de
fecha 24 de Abril de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; ----==-============memem e

RESULTA:

Que, en fecha 31 de Julio de 2024 se presenta por derecho propio y bajo patrocinio profesional ANA
MARIA SAEZ BRITEZ e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 725 de fecha 24 de
Abril de 2024, dictada por 1a Direccion de Marcas,-----=-«-«==ssssesssmmsmmm e

Que, en fecha 14 de Agosto de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
e g 6 e e

Que, en fecha 11 de Septiembre de 2024, se presenté ANA MARIA SAEZ BRITEZ por derecho propio y
bajo patrocinio profesional expresé agravios. Esta Direccién tiene por presentada la expresion de agravios
y llama autos para resolver en fecha 13 de Septiembre de 2024.------<-=sreemrmmmrm e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: *(...) Que la solicitud de registro de la marca TODO EN UN
SOLO LUGAR SLOGAN 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 clase de la
marca: Denominacion: LA COSTA-TODO EN UN SOLO LUGAR(SLOGAN), clase 36, Registro 396083, Titular:
Asismed S.a. [PY]. Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrén tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear nesgo 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...)"-----+-+----===senneux

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(..) Que en primer lugar, si bien
ambas denominaciones comparten el slogan TODO EN UN SOLO LUGAR, no es menos cierto que la marca
antecedente estd compuesta y acompafiadas de otros elementos que la hacen diferentes y suficientes para
permitir una coexistencia pacifica entre las marcas, es por ello que podemos decir que las mismas poseen
diferencias que son esenciales para su convivencia pacifica en el mercado. Que en segundo lugar, TODO EN
UN SOLO LUGAR, es un slogan de uso comiin en marcas que designan PRODUCTOS y SERVICIOS. En el
andlisis de las semejanzas y diferencias existentes entre las marcas en pugna, y a fin de arribar a una
solucion justa en el presente conflicto, se debe considerar en el caso de autos una cuestion fundamental. La
indicada marca esti formada por el slogan TODO EN UN SOLO LUGAR SLOGAN, la cual es una palabra de
uso comin en marcas porque en el presente caso, indicativa de la finalidad del Por lo tanto, nadie puede
invocar sobre ella un derecho absolutof... )---=—======mmrmmm e

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

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el anilisis de las denemi
que el mismo sea realizado desde una vision de conjunto, como e;ﬁfe-g'la Ee
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 725 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TODO EN UN
SOLO LUGAR SLOGAN", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 14865/2023, SOLICITADA POR ANA MARIA SAEZ
BRITEZ. . T — .

Resolucion N*®

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
cobertura de la marca base de rechazo LA COSTA TODO EN UN SOLO LUGAR (SLOGAN)", en la clase 36
con la cobertura de los siguientes servicios: *“SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 36, TALES COMO:
SEGURO MEDICOS ASISTENCIALES, PERSONALES Y COLECTIVOS PARA LA MEDICINA PRE-PAGA,
SERVICIO A LOS ASEGURADOS". Por su parte, la marca solicitada *“TODO EN UN SOLO LUGAR SLOGAN"
pretende obtener la cobertura para los siguientes servicios de la clase 36: “ Distingue los servicios prestados
en relacién a seguros médicos*Se reivindica el logo tal como aparece adjunto a la presente”, —----------------

Que, del cotejo de las coberturas se advierte que los servicios distinguidos por ambos esléganes son
idénticos o, cuando menos, estrechamente vinculados, pues se desarrollan dentro del mismo ambito de la
atencion y prestacion de servicios de salud. En consecuencia, ademas de las semejanzas existentes entre los
signos desde el punto de vista de su expresion y del concepto o idea que transmiten, ambas marcas estan
destinadas a identificar servicios comprendidos en la misma clase 36 del Clasificador Internacional y
dirigidos al mismo publico consumidor, circunstancia que incrementa el riesgo de confusion o de
as0ciacion respecto de sU Origen empresarial. -=«sssssss s e e s 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 62 y 22
inciso f) de la Ley N® 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la Resolucién apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas, -----------=-

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

Art, 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 725 de fecha 24 de Abril de 2024 dictada por la Direccion de
Marcasl ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Art., 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *“TODO EN UN SOLO LUGAR
SLOGAN", clase 36, Acta N° 14865/2023, solicitada a nombre de ANA MARIA SAEZ

Art.32  NOTIFIQUESE. ---rrssemrreresrmmrrsnmrronees P - S LS O, VSU——

o Indusarial

ITIELEINLS]
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 787 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JUAN
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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 ideolégico o conceptual. Ademis en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la
marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede
apreciar en la Siguiente CoMParaCiOnN: —ssssss s

JUANBICHITO  (solicitada), y
BICHITOS (base de rechazo)

Que, al realizar el andlisis ortografico o visual, debe tenerse presente que la comparacion entre ambas
marcas debe efectuarse considerando el nimero de letras, la secuencia en que estas se presentan y la
estructura general de los signos. En ese sentido, al efectuar el cotejo de las marcas “JUAN BICHITO"
(solicitada) y “BICHITOS" (base de rechazo), se advierte que, si bien ambas comparten el elemento
denominativo “BICHITO", la marca solicitada incorpora, en posicién inicial, el nombre *JUAN", mientras
que la marca antecedente presenta el término “BICHITOS" en plural. Tales diferencias modifican la
configuracién grifica y la estructura de los signos, otorgindoles una composicién visual distinta. En
consecuencia, apreciadas en su conjunto, las diferencias existentes permiten distinguirlas visualmente.----

Que, profundizando en el cotejo de las denominaciones desde el punto de vista fonético, corresponde
atender al nimero y secuencia de las silabas, asi como a su ntmo y acentuacion. En ese sentido, la marca
solicitada “JUAN BICHITO" se pronuncia como JU-AN BI-CHI-TO, mientras que la marca antecedente
“BICHITOS" se pronuncia como BI-CHIFTOS. La incorporacion del elemento inicial “JUAN" en la marca
solicitada genera una sonoridad, un ritmo y una extensién fonética diferentes, mientras que la terminacién
en singular (*BICHITO®) frente al plural (“BICHITOS") constituye un elemento adicional de diferenciacion.
Por consiguiente, consideradas en su conjunto, las diferencias ortograficas y fonéticas resultan suficientes
para excluir un riesgo de confusion o de asociacion respecto de su origen empresarial,-=--======-====x-szezeneev

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY” sefialan cuanto
sigue: (..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estara determinada por las silabas comunes y su
combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacién diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN '[...] En principio, las coincidencias en la
parte inicial de los signos denominativos pesan ms al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte
central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos
denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una
s;m:hmd wsuaf menor que ."ﬂs efemenms que aparecen al comienzo. De mo mddo, las sil:

-------------------------------------------

£ ik g R
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' Direccidn Nacional de Propiedad Intelecnaal (DINAPT), ﬂrmmu;_paru el examen de marcas en Parayway, pp. 147, 266 y 298 . Disponible en:
litges ey dangy guv.py/podtal v b propiedad-ipdustnial marcas dirgctoice
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Resolucibn N°__ % ™

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 787 DE FECHA 22 DE M.AYD DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JUAN
BICHITO", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 26900/2023, SOLICITADO POR LUIS AUGUSTO MONTANARO
BEDOYA. s

Asuncién, 1 1 AGD 7076

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de LUIS AUGUSTO
MONTANARO BEDOYA, contra la Resolucion N° 787 de fecha 22 de Mayo de 2024, dictada por la Direccion
Q8 MEDGRG, Y onmecnmin sn i e e e e e o R 2 s R L 0 S o A R AR S S S S M e

RESULTA:

Que, en fecha 06 de Junio de 2024, se presenta el representante convencional de LUIS AUGUSTO
MONTANARO BEDOYA e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucian N@ 787 de fecha 22
de Mayo de 2024, dictada por la Direccion de Marcas.---=-=====-===-mmmmm s s e e

Que, en fecha 20 de Junio de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
interpuestﬂ‘ .........................................................................................................................

Que, en fecha 22 de Julio de 2024, el representante convencional de LUIS AUGUSTO MONTANARO
BEDOYA expresd agravios, Esta Direccidn tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 29 de Julio de 2024.-----------------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..)JQue la solicitud de registro de la marca JUAN
BICHITO ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 43. Que habiéndose realizado la
biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente Denominacion BICHITOS Clase 30 Registro 537281 Titular INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS
EN UNO S.A. [CL). Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn
tener coexistencia pacifica, en clases relacionadas, 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 solicitado. {...) ---------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de LUIS AUGUSTO
MONTANARO BEDOYA y manifiesta que: “La diferencia gramatical entre la marca JUAN BICHITO y la
marca BICHITOS, es evidente y hacen que de ella resulte una diferencia tanto fonética como visual: JUAN
BICHITO, es una denominacién compuesta por dos palabras, en tanto que fa marca BICHITOS esti
compuesta de una sola palabra. Luego de la pronunciacién de cada marca, se percibe con absoluta claridad
que sensacion auditiva que cada uno de los conjuntos genera resulta absolutamente distinta, lo que impide
que se produzca un supuesto riesgo de confusion que permita fundamentar la denegacion del registro
e a1 e Lo R )

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
iﬁtETPUE 0 e T T

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
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. Si bien
comparten Elementos en cumﬁn E"ﬂ no necesaﬁamente trae aparejado el riesgn dE confusidn, toda vez

marcario no protege prefijos o pamcufas comunes cuandu no consmuy@.'z‘,ﬁﬁ"n :
QSN e e e e e T —————————— N =
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 787 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JUAN
BICHITO", CLASE 43, EXPEDIENTE H‘ 145900.-‘2023 SOLICITADO POR LUIS AUGUSTO Mummﬂo
BEDOYA. - smmms oo e

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesién es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, segin la bisqueda realizada en el sistema informatico de la
Institucion, también se encuentran registradas las marcas: BICHITO DE LUZ, clase 16, Registro N° 576015 a
nombre de Fundacion En Alianza; BICHITOS, clase 41, Registro N® 435060 a nombre de Luz Catherine
Vazquez Corbeta: extremo que demuestra que el vocablo BICHITO es de uso omiin,------=--«=-=serseemmrmemans

Que, en conclusion, el signo solicitado podra coexistir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracteristicas propias que lo hacen diferente, original y distintivo,
por lo que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
corresponde revocar la resolucion recurrida. -=-«=-s-ceesmmcemr

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 787 de fecha 22 de Mayo de 2024, dictada por la Direccién de
IO CAE, — e o i o om0 L B B B e B B i o

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca *JUAN
BICHITO", clase 43, Acta N® 26900/2023, solicitada a nombre de LUIS AUGUSTO
MONTANARO BEDOYA—-------c-comcasevenrarmnces e

Art. 32 NOTIFIQUESE. ----=--++=ssssssasssresmasmnssassnansene Tt L ecccaaan gl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1394 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“MASFAZZIL®, CLASE 09, EXPEDIENTE N* 28801/2023, SOLICITADA POR DIEGO GARCIA DIAZ. —-------—--

Que, en ese sentido, al analizar los aspectos ortografico y fonético entre la marca solicitada
“MASFAZZIL" y la marca base de rechazo "ASIDFACIL", se advierte que, si bien ambos signos evocan la idea
de “mas facil", presentan diferencias relevantes en su configuracion grafica y en su pronunciacion. En
efecto, la marca solicitada se encuentra conformada por la denominaciéon “MASFAZZIL", mientras que la
marca base de rechazo incorpora la expresién “ASIDFACIL", circunstancia que les confiere una estructura
visual y fonética diferenciada, conforme puede apreciarse a continuacion:—-------=-=====-s=srmmmsmmermmeeoeas

MASFAZZIL (solicitada) y,
ASIDFACIL (marca base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusién en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresin visual muy diferénite, — et e e

Que, desde el punto de vista conceptual, si bien ambos signos evocan la idea de facilidad, dicha
circunstancia no resulta suficiente para generar riesgo de confusion, toda vez que la percepcion del
consumidor recaera sobre la impresion de conjunto producida por cada uno de ellos. En efecto, la
solicitada "MASFAZZIL" constituye una creacion denominativa con una grafia particular, mientras que la
marca base de rechazo “ASIDFACIL" transmite una expresion diferente, integrada por el adverbio “ASI", lo
que contribuye a su diferenciaciin. - «=--- r==rsessreee e e

Que, asimismo, la utilizacién de la grafia “FAZZIL®, con doble letra “Z*, constituye un recurso de
fantasia que otorga a la marca solicitada una fisonomia propia, diferencidndose de la expresién “FACIL"
contenida en la marca base de rechazo y disminuyendo la posibilidad de confusion en el piblico
e | R

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefialan cuanto
sigue: “(..) La comparacién visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicién de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estard determinada por las silabas comunes y su
combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN '[...] En principio, las coincidencias en la
parte inicial de los signos denominativos pesan mas al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte
central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos
denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una

similitud wsua," menor que Iﬂs Efemenms que apareren al comienzo. ﬂej‘_ma_mmigm_a

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de |la marca solicitada, resulta esencial considerar
la impresion de conjunto generada por la etiqueta que la acompana. En efecto, la marca solicitada presenta
una etiqueta con la denominacion *masfazzil®, representada en una tlpugraﬂa es fizadat
trazos redondeados y disefio moderno. La denominacion se encuentra t:sqnta enl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1394 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“MASFAZZIL", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 28801/2023, SOLICITADA POR DIEGO GARCIA D —rem—

Asuncidn, 1 1 MlU il

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por DIEGO GARCIA DIAZ por derecho propio y
bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Santiago Gadea, en contra de la N® 1394 de fecha
03 de Octubre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; -------=-=ssesmmm s

RESULTA:

Que, en fecha 26 de Marzo de 2025 se presenta DIEGO GARCIA DIAZ por derecho propio y bajo
patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Santiago Gadea e interpone Recurso de Apelacion en
contra de la Resolucion N° 1394 de fecha 03 de Octubre de 2024, dictada por la Direccién de

Que, en fecha 09 de Octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
T g T R

Que, en fecha 05 de Noviembre de 2025, se presentd DIEGO GARCIA DIAZ por derecho propio y bajo
patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Santiago Gadea, expreso agravios. Esta Direccién tiene
por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 1l de Noviembre de

CONSIDERANDOG:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(...)Que Ja solicitud de registro de la marca MASFAZZIL ha
sido presentada para amparar los productos de la clase 9. Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de Ja marca: Denominacién:
ASIDFACIL, Clase 9, Registro 432933, Titular: Buenaventura S.a.- Comentario: Que las denominaciones son
casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en una misma clase, 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 o soficitado(... )", —=======r=ssmerem e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.. )E/ requisito exigido, para casos
como el de Autos, es que a la palabra FACIL Y/O FAZZIL, le acomparien otros elementos gramaticales que al
incorporarse al conjunto sean capaces de formar una nueva marca totalmente diferente a las ya registradas.
Esto es lo que ocurre en el presente caso, porque el hecho de que la marca solicitada tenga la palabra FACIL
Y/O FAZZIL, hace que la pronunciacién y el aspecto visual de ASIDFACIL, sea diferente con respecto a
MASFAZZIL, porque no hace falta ninguna concentracion auditiva ni visual para percatarse de que las
marcas son absolutamente distintas. Ademds, como son fonemas totalmente diferentes la pronunciacion
de la marca ASIDFACIL esti destinada a diferenciarse de MASFAZZIL y no a confundirse con ella,
ocurriendo fo mismo desde el punto de vista visual y ortograficoy...)" —--==ssssme s

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
Ly T T Tttt TR

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, taatop
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los ca
fonético, asi como del aspecto ideoldgico o conceptual. -« -rmrrmmmmrmrmse i A S
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1394 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“MASFAZZIL", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 28801/2023, SOLICITADA POR DIEGO GARCIA DIAZ, —-------—--

una composicién grafica continua y una apariencia visual uniforme. , diferenciandolo claramente de la
marca antecedente, la cual carece de cualquier elemento grifico, tal como se ilustra seguidamente: —------

marca solicitada marca base rechazo
masfazz'l

Que, en conclusion, el signo solicitado podra coexistir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracteristicas propias que lo hacen diferente, original y distintivo,
por lo que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
corresponde revocar la resolucion recurrida. ===--=-==mmmm e

Denominativa

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

Art ]2 REVOCAR la Resolucion N 1394 de fecha 03 de Octubre de 2024 dictada por la Direccion
df AR A, == e e i e 0 1 - B R i i

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“MASFAZZIL", clase 09, Acta N® 28801/2023, solicitada a nombre de DIEGO GARCIA

Art. 32 NOTIFIQUESE.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1395 DE FECH’.H. 03 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“MASFAZZIL", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 28803/2023, SOLICITADA POR DIEGO GARCIA DIAZ. —--===-=—=-

Que, en ese sentido, al analizar los aspectos ortografico y fonético entre la marca solicitada
“MASFAZZIL" y la marca base de rechazo “ASIDFACIL", se advierte que, si bien ambos signos evocan la idea
de “mas facil”, presentan diferencias relevantes en su configuracion grafica y en su pronunciacion. En
efecto, la marca solicitada se encuentra conformada por la denominacion “MASFAZZIL", mientras que la
marca base de rechazo incorpora la expresion “ASIDFACIL", circunstancia que les confiere una estructura
visual y fonética diferenciada, conforme puede apreciarse a continuacion:—--=-=+==sr=ssrmmnsmmmmremeermneeeees

MASFAZZIL (solicitada) y,
ASIDFACIL (marca base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del publico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
IO Vst T B e, e e e e e e e e S e e e e e e

Que, desde el punto de vista conceptual, si bien ambos signos evocan la idea de facilidad, dicha
circunstancia no resulta suficiente para generar riesgo de confusion, toda vez que la percepcion del
consumidor recaerd sobre la impresion de conjunto producida por cada uno de ellos. En efecto, la
solicitada *“MASFAZZIL" constituye una creacion denominativa con una grafia particular, mientras que la
marca base de rechazo “ASIDFACIL” transmite una expresion diferente, integrada por el adverbio “ASi", lo
que contribuye a su diferenciacion-------=s=-rrer—errremrrr e ———————eae e e e e e ———

Que, asimismo, la utilizacion de la grafia “FAZZIL®, con doble letra “Z°, constituye un recurso de
fantasia que otorga a la marca solicitada una fisonomia propia, diferenciandose de la expresion “FACIL”
contenida en la marca base de rechazo y disminuyendo la posibilidad de confusion en el puablico
CONSUIMEAOT. st suimsstmseatmstanesasseraassnnsssntatens s setansinssssnesies e maasasssbensbasssbbsssmrisamsssansiasessas

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"senalan cuanto
sigue: (...) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estard determinada por las silabas comunes y su
combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN '[...] En principio, las coincidencias en la
parte inicial de los signos denominativos pesan mas al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte
central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos
denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una

mmﬂfrud w’suaf menor que ."ﬂs efemenrm que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las silabas o

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar
la impresion de conjunto generada por la etiqueta que la acompana. En efecto, la marca solicitada presenta
una etiqueta con la denominacion “masfazzil”, representada en una tipografia estilizada de color negro, con
trazos redondeados y disefio moderno. La denominaciéon se encuentra escrita en letras minfsculas, con

vl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1395 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“MASFAZZIL", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 28803/2023, SOLICITADA POR DIEGO GARCIA DIAZ. —-------—--

Asuncion, 1 1 060 MR

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por DIEGO GARCIA DIAZ por derecho propio y
bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Santiago Gadea, en contra de la N® 1395 de fecha
03 de Octubre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; -=----=-========ssrmmmrmmm s

RESULTA:

Que, en fecha 26 de Marzo de 2025 se presenta DIEGO GARCIA DIAZ por derecho propio y bajo
patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Santiago Gadea e interpone Recurso de Apelacion en
contra de la Resolucién N® 1395 de fecha 03 de Octubre de 2024, dictada por la Direccion de

Que, en fecha 09 de Octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
intemuestnu _____________________________________________________________________________________________________________________

Que, en fecha 05 de Noviembre de 2025, se presentd DIEGO GARCIA DIAZ por derecho propio y bajo
patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg, Santiago Gadea, expreso agravios. Esta Direccion tiene
por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de Noviembre de
IR o A L B B e i

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(..)Que la solicitud de registro de la marca MASFAZZIL ha
sido presentada para amparar los productos de la clase 36. Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Denominacién:
ASIDFACIL, Clase 36, Registro 525470, Titular: Buenaventura S.a.- Comentario: Que las denominaciones
son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, 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 lugar a lo solicitado... )" —====meemmmm s e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.. )JEl requisito exigido, para casos
como el de Autos, es que a la palabra FACIL Y/O FAZZIL, le acomparien otros elementos gramaticales que al
incorporarse al conjunto sean capaces de formar una nueva marca totalmente diferente a las ya registradas.
Esto es lo que ocurre en el presente caso, parque el hecho de que la marca solicitada tenga la palabra FACIL
Y/O FAZZIL, hace que la pronunciacién y el aspecto visual de ASIDFACIL, sea diferente con respecto a
MASFAZZIL, porque no hace falta ninguna concentracion auditiva ni visual para percatarse de que las
marcas son absolutamente distintas. Ademds, como son fonemas totalmente diferentes la pronunciacion
de la marca ASIDFACIL esti destinada a diferenciarse de MASFAZZIL y no a confundirse con ella,
ocurriendo lo mismo desde el punto de vista visual y ortografico(..)" —--sseessm i

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales 3
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro

- . : —
fonético, asi como del aspecto ideol6gico o conceptual. ---------------- sttt \- S rommerof oo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1395 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MASFAZZIL", CLASE 36, EXPEDIENTE N* 28803/2023, SOLICITADA POR DIEGO GARCIA DIAZ, —----=-=—-=

marca solicitada marca base rechazo
MSfaz ‘l
Denominativa

Que, en conclusion, el signo solicitado podra coexistir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracteristicas propias que lo hacen diferente, original y distintivo,
por lo que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto,

corresponde revocar la resolucion recurrida.

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1395 de fecha 03 de Octubre de 2024 dictada por la Direccién
de Marcﬂ_s‘ --------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“MASFAZZIL", clase 36, Acta N® 28803/2023, solicitada a nombre de DIEGO GARCIA

Art. 32

. Tl I ndustit
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Resolucidén N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 80 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ENLINEA”,
CLASE 30, EXPEDIENTE N° 54408/2023, SOLICITADO POR ECKART ALIMENTOS S.PA.- :

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “ENLINEA” resulta descriptiva o
genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacion usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas propias de los
PR O ) i B B B, = e e e e e e e i

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caricter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la
misma constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece o proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad,
caracteristicas, finalidad, especie o tamano de los productos o servicios. Dicho caricter debe desprenderse
del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos
se aprecia que la solicitud de registro de la marca “ENLINEA” fue presentada para cubrir productos de la
clase 30 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Café, té, cacao y sus sucedaneos;

arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagu; harinas y preparaciones a base de cereales; pan,
productos de pasteleria y confiteria; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; aziicar, miel,
Jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva;
vinagre, salsas y otros condimentos; hielo, comprendidos en la clase 30 (TREINTA).". La clase 30
comprende principalmente los productos alimenticios de origen vegetal, excepto las frutas, verduras,
hortalizas y legumbres preparados o en conserva para su consumo, asi como los aditivos para realzar el
sabor de Jos AMEentos. —— v e e e e e e s s e e e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “ENLINEA” resulta genérica para
los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominaciéon constituye la
designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacion “ENLINEA"
no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 30 del nomenclador
INteIMacioNal.-rovrvermermmsroreranressnrssasensssrasasnmmsrransasnazaserissenntsesmsasonsseassntsessssnsnssossysassovssansansoss

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro es presentada como una marca mixta, se
encuentra integrada por un elemento denominativo y un elemento figurativo. En efecto, La etiqueta
consiste en la denominacion “ENLINEA®, escrita en tipografia manuscrita de estilo caligrafico, con la letra
inicial en color verde y el resto de la denominacion en un degradado de verde y celeste, presentando trazos
finos y estilizados, . —==+=vesrermrrmmrr e et e s s s s e e n s e s s

marca solicitada
r?.‘ .
¥
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Que, tanto la configuracion grafica de la etiqueta como la denominacion “ENLINEA”, apreciadas en
su {:{m]untﬂ pumbllitan un pusu.mnamlf:ntn efectivo df: la marca en E'l mercado. En vuTud de ello, puede

! Direccion Macional de Propiedad Intelectual. Clasificacion de Miza - 13° edicion, version 2026, Disponibile en:
bttpsiivwwwdinaplpovpyipoalivi/prop edad-industnallmarcas/clasincaconniz stiges g e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 80 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ENLINEA”",
CLASE 30, EXPEDIENTE N°® 54408/2023, SOLICITADO POR ECKART ALIMENTOS S.P.A.-=-=====sssssssx- -

Asuncion, 76

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ECKART
ALIMENTOS S.P.A., contra la Resolucion N® 80 de fecha 11 de Febrero de 2025, dictada por la Direccion de
LY ) e L S P T P

RESULTA:

Que, en fecha 28 de Marzo de 2025, se presenta el representante convencional de ECKART
ALIMENTOS S.PA. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N® 80 de fecha 11 de
Febrero de 2025, dictada por la Direccion de Marcas,---=--=--=======mee e

Que, en fecha 03 de Abril de 2025 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
e g Lo L S

Que, en fecha 14 de Abril de 2025, el representante convencional de ECKART ALIMENTOS S.PA.
expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 21 de ABril de 2025 .- e s e e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(.)Que la solicitud de registro de la marca ENLINEA
ha sido presentada para amparar los productos de la clase 30. Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada 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: La marca se encuentra incursa en la
siguiente prohibicion: 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 relacion a los productos que desea proteger., En consecuencia no
ha lugar a 10 SOliCitado. (... )= -=sessmmmm e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de ECKART ALIMENTOS
S.PA. y manifiesta que: “(..)Debemos destacar que mi mandante, la firma Eckart Alimentos Sp.A., es una
firma domiciliada en Chile, con mas de 60 afios en el mercado. Eckart Alimentos S.p.A. es una empresa
especializada en la produccién y comercializacién de ingredientes alimentarios, especialmente reconocida
por sus pigmentos y aditivos utilizados en la industria de alimentos y bebidas. Ofrece una amplia gama de
productos que incluyen colorantes, saborizantes y otros ingredientes funcionales, destinados a mejorar la
apariencia, el sabor y la calidad de diversos productos alimenticios. La compania forma parte del Grupo
ALTANA, una empresa global con sede en Alemania, dedicada a soluciones innovadoras en diferentes
sectores INAUSIITales. (.. ) == = mrm e e e e s aa e s ma s s e

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para ::i15tmgu|r
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia leglslacmn mageaTid, Crertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas ]lmlt:acmnes
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derec;l'fbs o mt‘éi‘_ :
derecho a constituir una marca. -------------u--~-nu----------——-~--------.«-—-———--"v—-«v-—!;? ---------




DIRECCHIN NACIONAL DE
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Resolucion N*® 0 ;

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N°® 80 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ENLINEA”,
CLASE 30, EXPEDIENTE N® 54408/2023, SOLICITADO POR ECKART ALIMENTOS S.P.A -=--=sesseamsenamannannan

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en 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 el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
mismas propiedades 0 CaraCter S HICas, === mmmm oo

Que, como se ha mencionado, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de
la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar
la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza
basica, o las caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su producto, obligandolo a recurrir a
circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace
referencia a la naturaleza bisica o especificaciones técnicas principales de su producto, nos encontramos
ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. -=-----«--====s====-

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 su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las
prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucién recurrida, —----------------

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N® 80 de fecha 11 de Febrero de 2025, dictadas por la
Direccion de Marcas. ««--cxe s e

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“ENLINEA”, clase 30, Expediente N@ 54408/2023, solicitada a nombre de ECKART
ALIMENTOS S.PA.

Art. 32 NOTIFIQUESE. -----===--=ssssssssnnsssrsnnznnnsmssnpe s cnee Yom e




