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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 05 DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2015, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “NATURAL
MEAT NUTRITIONAL BALANCE EQUILIBRIO NUTRICIONAL Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N
9668/2014, SOLICITADO POR AGRO INDUSTRIAS BAIRES S.A.------- 4

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 a CONSHEUIN UNE MAarCa. «==-=es e e e et s

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para productos comprendidos en la clase 31
del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripcion: “..comprendiendose entre ellos granos y
productos agricolas, horticolas y forestales, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y
verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales,
malta”. A los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “NATURAL MEAT NUTRITIONAL
BALANCE EQUILIBRIO NUTRICIONAL Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los productos que
pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién constituye la designacién usual de los
productos que solicita o se refiere a caracteristicas propias de los productos que se desea amparar. Como se
puede observar éste no es el caso de la marca solicitada,-=---=--=-ssss s

En ese sentido, la denominacion solicitada ““NATURAL MEAT NUTRITIONAL BALANCE EQUILIBRIO
NUTRICIONAL Y ETIQUETA" esti compuesta de seis elementos, mas una etiqueta que le otorga
especialidad y novedad a la denominacion solicitada. De ello se colige que, la combinacién de los seis
elementos da lugar a una expresion que en su conjunto, no constituye la designacién necesaria, usual o
directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud,---------------

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefalan cuanto
sigue: (...) La evaluacién de este motivo de denegacion requiere necesariamente la consideracién de Jos
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; « “MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas
de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA®, o "APPLE" (en inglés) seria distintiva, no genérica, usual ni
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 aplicaré
confiere aptitud distintiva al SIgNo. (...} -========mrrm e

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominacién con todos
sus elementos con la combinacion de la tipografia en color negro y verde, mas un disefio especial. como se
puede apreciar a CoNtIMUACION ;=== ==ntemsmmmm o o5 :-'.;é*-‘i'ii':m‘—_?.\_- ------------

' Direccidn Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPL), Direcerices para of examen de mareas en Paraguay, p, N miw- g4
hiipswsaw 18, D ] Jipropicdad-industol o g ditecirices “‘\‘EL . iy
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 05 DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2015, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “NATURAL
MEAT NUTRITIONAL BALANCE EQUILIBRIO NUTRICIONAL Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N*®
9668/2014, SOLICITADO POR AGRO INDUSTRIAS BAIRES §.A.==-===sssesssnsnsnssesnnnsnnsmansnansesensanassssisnsnaas

Asuncion, .1? ﬁLGU EUEE

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional AGRO INDUSTRIAS
BAIRES S.A., contra la Resolucion N2 05 de fecha 04 de febrero de 2015, dictada por la Direccion de Marcas,

}}‘:_ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESULTA:

Que, en fecha 17 de febrero de 2015 se presenta el representante convencional de AGRO INDUSTRIAS
BAIRES S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N2 05 de fecha 04 de febrero de
2015, dictada por la Direccion de Marcas. -------ssa s e

Que, en fecha 17 de marzo de 2015 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
inl;frpuestu_ _______________________________________________________________________________________________________________________

Que, en fecha 22 de febrero de 2024, el representante convencional de AGRO INDUSTRIAS BAIRES
S.A. expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 27 de febrero de 202, «-oee e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura 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 designacién 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

i

L T o L TRt T T T

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) Que, /a solicitud pretendida por
mi mandante consiste en una denominacion compuesta, puesto gue la misma estd conformada por seis
términos que crean una combinacién especial, suficientemente distintiva y no utilizada por terceros;
ademds cuenta con una etiqueta propia y alusiva constituyéndose asi como un marca mixta, siendo éste un
elemento visual con el cual aumenta su cardcter distintive, haciéndolo tinice, razéon por la cual la solicitud
en estudio no debe ser considerada como genérica ni descriptiva../f.. debemos destacar que el Art. 18° de fa
Ley 1294/98 de Marcas les otorga proteccion a las marcas extranjeras ya concedidas, haciendo referencia al
derecho adquirido internacionalmente por las mismas..//.. Dicha disposicion legal faculta a mi comitente a
poder hacer extensivo su derecho en nuestro pals ya que la marca en estudio NATURAL MEAT
NUTRITIONAL BALANCE EQUILIBRIO NUTRICIONAL Y ETIQUETA, cuenta con registro concedido a nivel
internacional, especificamente en UrUguay. (i) --=--s===ssreesorssm it e mes st mee st ne s oo

S

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia
jnterpuestgd ......................................................................... 1| "'___II.;:,.-.;..«.._':..,__J ,\'| _____________
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 05 DE FECHA 04 DE Qamm DE 2015, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “NATURAL
MEAT NUTRITIONAL BALANCE EQUILIBRIO NUTRICIONAL Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N®
9668/2014, SOLICITADO POR AGRO INDUSTRIAS BAIRES S.A.

@ Natural

meat

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

Que, ahondando atin mas 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 cuadl es el producto o servicio en cuestién o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mds que una idea, se trata de una certeza, y esto es ldgico puesto gue, 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 tendrd en su
conformacion algiin elemento que la hara, en menor o mayor grado, de fantasfa. 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 designacién 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 objeto.” -------=-----=--s-seev-

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 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 Resolucién recurrida, «--«----------

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 05 de fecha 04 de febrero de 2015 dictada por la
Direccion de Marcas. -=-----«=s-smsesmsm o e e e s

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“NATURAL MEAT NUTRITIONAL BALANCE EQUILIBRIO NUTRICIONAL Y
ETIQUETA", clase 31, N°* 9668/2014, solicitada a nombre de AGRO INDUSTRIAS

Art. 3¢ o rm:\-.- --------------------------

ia Pamngla Cnstald
£y ) FRET: Hodat Fnteriny
f . |ndesi
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1431 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, DICTADA

POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CHIPIZZA®, CLASE 30, EXPEDIENTE N*® 15155/14, SOLICITADO POR RAFAEL

denominacion registrada por mi mandante existe un elevadisimo riesgo de asociacion o confusion
indirecta, ya que estas marcas parecen formar parte de una misma “familia de marcas’, es decir, que tienen
todas el mismo origen y que son todas del mismo titular..//.Es importante recordar que la confusion se
presenta también cuando el piiblico consumidor cree que los productos o servicios que desea adquirir
tienen un origen, un fabricante o proveedor comun, cuando en realidad ocurre totalmente lo contrario. Por
lo tanto, debido al prestigio y reconocimiento de la calidad de los servicios de mi mandante, la
confundibilidad con cualquier otra marca ocasiona un inmenso perjuicio a los intereses de mi
representada, ya que quien adquiere por confusion un producto, ha dejado de adquirir el que realmente
queria..//..La reproduccién parcial de una marca registrada, cuando recae sobre su elemento caracteristico y
distintivo, basta para generar confusion o asociacién en el publico consumidor, aun cuando existan
diferencias secundarias en las terminaciones de los signos ..//La coexistencia de ambas marcas implicara
una dilucion de la fuerza distintiva de la marca CHIPAMIX y un aprovechamiento indebido del prestigio
comercial  adquirido  por mi  mandante mediante el uso continuc de dicha
AENOMUITACTOI... ). == e e e e e ettt e e

Que, contesta la expresion de agravios la solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *(...) Que, ef
A-quo sostiene que: ‘entre CHIPIZZA (solicitada) y CHIPAMIX (registrada), la firma oponente no puede bajo
ningun sentido, impugnar el uso de la raiz CHIP por parte de la solicitante, por hacer referencia a productos
incluidos en dicha clases que son las CHIPAS y por ende no puede ser rejvindicade por titular alguno, al ser
dicha particula de uso comiin en el comercio como fuera suficientemente demostrado en autos. De esta
manera, el presente litigio debera versar tinica y exclusivamente sobre las desinencias de las marcas aqui en
pugna: IZZA/AMIX, como se puede observar ambas son claras desde los puntos de vista gramitico,
conceptual y visual, al ser diferente las letras que las componen tanto en su tipo como en el orden en que
estin dispuestas..//.. Es perfectamente legitimo que un comerciante, a través de sus marcas, le comunique al
ptiblico que los diferentes productos que fabrica tienen un mismo origen. Para ello puede utilizar marcas
muy parecidas que tengan raices o terminaciones idénticas, y que den asi la idea de una 'linea’ de productos
de un origen comun. Sin embargo, los tribunales han dicho que no pueden existir familias de marcas, por
ejemplo marcas que por idéntica radical o terminacién son conocidas como pertenecientes a un mismo
titular. ..//"Las marcas deben ser cotejadas en forma sucesiva y no simultinea. Esto es logico puesto que en
la mayoria de los casos el consumidoer no tendré frente a si a las marcas en pugna. Probablemente las verd
separadas en el tiempo y en el espacio.//."En efecto, los argumentos esgrimidos por el A-quo en la
Resolucion aqui impugnada son plenamente correctos, por lo que dicha resolucion debe ser confirmada en
todas sus partes y la oposicion deducida por la adversa debe ser definitivamente rechazada...
Oportunamente, y previos los tramites de rigor, confirme en todas sus partes la Resolucién N° 1431, de fecha
22 de Noviembre de 2017, dictada por la Direccién de Asuntos Litigiosos, y disponga en consecuencia, la
prosecucion de los trimites de registro de fa marca 'CHIPIZZA,, solicitada a nombre de RAFAEL ALFARO
B T T I R

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
I T PUESEO, mrmmm e e e e s s s m e s nn s s s s s n et sm s s m s e e e s n e ns

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 caniuﬂq{ﬂ}-%g teigmdanan labuldo

impresion global que producen en el consumidor medio, efectuando un cotejo sugésivo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1431 DE FECHA 22 DE NOVIEMERE DE 2017, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CHIPIZZA", CLASE 30, EXPEDIENTE N® 15155/14, SOLICITADO POR RAFAEL
ALFARO AMARILLA --+nssessssesmsssssssnnssmssnnsamnssmesnnsms s aeas

Asuncion. 17 AGD 2026

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de CARLOS LUIS
INSFRAN MICOSSI contra la Resolucion N° 1431 de fecha 22 de noviembre de 2017, dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios LItIZI0s0s, ¥ ««-«-semremem s s e

RESULTA:

Que, en fecha 01 de diciembre de 2017 se presenta el representante convencional de CARLOS LUIS
INSFRAN MICOSSI e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N2 1431 de fecha 22 de
noviembre de 2017, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LIHIZI0S08, «=«-sssssesemmmmnas

Que, en fecha 06 de noviembre de 2017 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
apelachjﬂ intE]‘PUEStﬂ. ...........................................................................................................

Que, en fecha 04 de junio de 2018, el representante convencional de CARLOS LUIS INSFRAN
MICOSSI expresd agravios; y en fecha 17 de enero de 2019, fue contestada la expresion de agravios. Esta
Direccidn llamé autos para resolver en fecha 21 de marzo de 2019.--=-==smmmm s rm e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(.) Que, entre "CHIPIZZA" (solicitada) y "CHIPAMIX"
(registrada) la firma oponente no puede, bajo ningtin sentido, impugnar el uso de la raiz "CHIP" por parte de
la solicitante, por hacer referencia a productes inciuidos en dicha clase que son las CHIPAS y por ende no
puede ser reivindicado por titular alguno, al ser dicha particula de uso comtin en el comercio como fuera
suficientemente demostrado en autos. De esta manera, el presente litigio deberd versar unica y
exclusivamente sobre las desinencias de las marcas aqui en pugna: IZZA/AMIX, como se puede observar
ambas son claras desde los puntos de vista gramatico, conceptual y visual, al ser diferentes las letras que fas
componen tanto en su tipo como en el orden en que estan dispuestas..//.. Que, las diferencias serialadas
entre ambas desinencias son de suma importancia ya que son las tinicas partes de las marcas en pugna
sobre las cuales puede reivindicarse derechos, al ser las raices de ambos términos (sus partes iniciales) de
uso comin por encontrarse ya en varias marcas registradas en la clase 30.//.Que, resulta claro que el
presente litigio debe girar Gnica y exclusivamente sobre las desinencias de estas marcas. En este sentido, si
se toma en cuenta que ambas particulas citadas previamente son claramente diferentes entre si, tanto
gramaticalmente como fonéticamente, no cabe mas concluir que entre ambas no podrd existir la minima
confusion para el pablice consumidor.(. )" —-====-=======mer e

Que, se agravia la apelante y, entre otros argumentos, expresa: “(...) Contradigo estas afirmaciones
vertidas por el Sefior Director, pues evidentemente ha errado en el método al efectuar el analisis sobre fa
confundibilidad existente entre la marca solicitada CHIPIZZA y la marca registrada CHIPAMIX.
denominacién solicitada CHIPIZZA y la denominacion registrada por mi mandante existe un{e
riesgo de asociacion o confusién indirecta .//.Entre la denominacién solicitada CF
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 1431 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CHIFIZZA", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 15155/14, SOLICITADO POR RAFAEL
BTN o Y VT L S S ——

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 1431 de fecha 22 de noviembre de 2017 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. -=------sssmm oo

Art. 2¢ DISPONER la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“CHIPIZZA", clase 30, Expediente N° 15155/2014, solicitada a nombre de RAFAEL

ALFARO AMARILLA, -------s==ssssmssmmssmnssssnsmsrannnns : #,u..k\ ..........................
Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula,----»-==--ssssssssbeeaenras (‘l\-d-mh# wia]-tmm
f] Becyore Wenpral Interina |
It I . g el
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1431 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CHIPIZZA', CLASE 30, EXPEDIENTE N® 15155/14, SOLICITADO POR RAFAEL
ALFARO AMARILLA, --------- e

evitando el fraccionamiento artificial de sus elementos, salvo cuando alguno de ellos resulte descriptivo,
genérico, necesario o de uso Comun en el COMEBrCIO. === smr s e s

Que, en tal sentido, constituye un principio consolidado del Derecho Marcario que los vocablos
descriptivos o de uso comiin no pueden ser objeto de apropiacion exclusiva por un solo operador
economico, pues ello implicaria restringir injustificadamente la libre competencia y el derecho de los
demas agentes economicos a emplear expresiones necesarias para identificar o evocar las caracteristicas de
los pmdunﬂs que T TS T AR RN 5visiese vt i e w5 e e e S s 0 e o i s

CHIPIZZA Marca Solicitada
CHIPAMIX Marca Oponente

Que, siendo ello asi, el elemento "CHIP" carece de suficiente capacidad distintiva para constituir, por
si solo, el elemento determinante del cotejo marcario, razon por la cual el anilisis debe concentrarse sobre
aquellos componentes que verdaderamente individualizan los signos enfrentados, esto es, las
terminaciones "IZZA" y "AMIX", las cuales presentan diferencias claramente perceptibles desde los puntos
de vista ortogrifico, fonético y conceptual. Desde el aspecto visual, las particulas 1ZZA y AMIX poseen
diferente composicion grifica, distinta secuencia de letras y configuracion estructural, produciendo
imagenes marcarias claramente diferenciadas. Del mismo modo, desde el plane fonético, ambas
denominaciones presentan distinta sonoridad, acentuacién y ritmo de pronunciacién, circunstancias que
impiden que el consumidor medio pueda confundirlas al momento de solicitarlas o identificarlas en el
mercado. Desde el aspecto conceptual, la terminacion AMIX evoca una combinacion o mezcla, mientras
que la terminacion IZZA, incorporada al conjunto marcario CHIPIZZA, genera una denominacion de
fantasia con una evocacion distinta, circunstancia que contribuye atin mas a diferenciar ambos signos y
elimina cualquier posibilidad razonable de asociacion empresarial.-—-««-scoe s

Que, no resulta atendible el argumento de la apelante relativo a la existencia de una supuesta familia
de marcas, pues dicha construccion doctrinaria exige la acreditacion de un uso sistematico, uniforme,
prolongado y conocido por el pablico consumidor de una serie de marcas estructuradas sobre un elemento
distintivo comun, circunstancia que no ha sido demostrada en el presente expediente. La sola existencia de
un elemento compartido, particularmente cuando éste resulta descriptivo o de uso comin, resulta
insuficiente para generar una presuncion de vinculacién econdmica entre los signos confrontados, —-------

Que, en consecuencia, no se verifica en el presente caso ninguna de las prohibiciones relativas
previstas en el articulo 2°, incisos €), 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 conﬁulﬁrr
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas e,;[ “pug :
anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolucién recurrida, s ko TR
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 882 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2015, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AMBIA Y
ETIQUETA", CLASE 135, EXPEDIENTE N° 47759/2014, SOLICITADO POR HOUSEHOLDS & TOILETRIES
MANUFACTURING CO. ==+ +sesresssesumarnnssrantesnsssanssanannassanss -

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. —=-=ssmsemm s s

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca base de rechazo “AMBI” y la
solicitud de registro de la marca "AMBIA Y ETIQUETA”, se evidencia que la marca base del rechazo se
encuentra reproducida en la marca solicitada. Como se puede apreciar a continuacion;------------=-==--=-=-----

AMBIA (solicitada)

AMBI (marca base de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones 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 piiblico consumidor.---=---=s-=s=sresssrer s

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 se encuentra registrada en la clase 3 con la cobertura de los “Todos
los productos”, mientras que la marca en tramite de registro pretende obtener la cobertura para los
siguientes servicios de la clase 35: “Servicios de importacion, exportacion, comercializacion y venta al por
mayor y menor de preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para
limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, articulos de tocador, productos de perfumeria, aceites
esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentifricos, preparaciones farmacéuticas y veterinarias,
preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o
veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas y animales, emplastos,
material para apdsitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para
eliminar animales daninos, fungicidas, herbicidas”. Vemos asi, que la clase 03 del nomenclador
internacional cuya cobertura se extiende a; “Cosméticos, productos de tocador no medicinales,
preparaciones de limpieza y productos de aseo”, existe una relacién directa en cuanto a la clase y la
cobertura de los servicios de la marca solicitante y la marca base de rechazo. Similitud que 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.----=-==s===mrmsrmm s sm e

Que, ésta Direccion estima que, ademds 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,
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 comun, resulta inviable la coexistenciajgacificdentre
T 1111 11 SR . S =, S -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 882 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2015, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “"AMBIA Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 47759/2014, SOLICITADO POR HOUSEHOLDS & TOILETRIES
MANUFACTURING CO, ms-rresmrmrrsssrerssemmmsmmsrassssasssasmsseme s es e nms e et e st s

Asuncion, ‘]? AGH pilYis

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de HOUSEHOLDS &
TOILETRIES MANUFACTURING CO. contra la Resolucion N° 882 de fecha 02 de junio de 2015, dictada por la
Direccion de Marcas, y;s-=-==s=esesssssremmmrsnrmssenmsesimrerasmsmssisesessessssesseras s asnssasasanssbesansasaer s rraaa s

RESULTA:

Que, en fecha 14 de octubre de 2015 se presenta el representante convencional de HOUSEHOLDS &
TOILETRIES MANUFACTURING CO. e interpone recurso de apelacion contra la Resalucion N° 882 de fecha
02 de junio de 2015, dictada por la Direccion de Marcas. -==----==-==s=mrsmmmmmrmmsmmmm e

Que, en fecha 23 de setiembre de 2016 fue dictada la providencia que concedio el recurso de
apelaciiin rbeTRmeRin: =« e e e e e it

Que, en fecha 05 de diciembre de 2017, el representante convencional de HOUSEHOLDS &
TOILETRIES MANUFACTURING CO. expreso agravios; y esta Direccion llamo autos para resolver en fecha
14 de diciembie de ZOLT, - s-snrmmameiim i i e e i b e el e o i S o o i

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "AMBI", registrada con el
ntimero 302669 en fecha 21 de septiembre de 2007 a favor de JOHNSON & JOHNSON. Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en las 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” ----=====ssmsemmesmmm s

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) Que tal resolucion no debe
considerarse valida, ya que la solicitud de mi comitente cuenta con elementos diferenciadores para con la
marca antecedente, en relacién a los productos/servicios que amparan Jlas marcas en pugna, como asi
también dentro la vision de conjunto que se debe tener de las mismas..//.. que es importante resaltar el
hecho de que las marcas en pugna no fueron presentadas para la misma clase, ya que la solicitud de mi
comitente fue presentada para amparar los servicios de la clase 35, mientras que la marca base del presente
rechazo ampara productos de la clase 03; ademds de que las mismas van dirigidas a diferentes sectores
dentro del comercio , siendo éste otro elemento diferenciador que elimina todo riesgo de asociacion o
CONTUSION eNtre Jas M S8, ) e e e e e e e e e s s i e s e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
TN L i o i e P o P i i S R R e S e i T o R e i 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 marcana ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de consi
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, ._vil'dns como el
derecho a CONStItUIr UNA MAPCA, =======s=s=ssrmrssmmmmmerean oo o ssarmos s mes ss e ae e aen ey f
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 882 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2015, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AMBIA Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 47759/2014, SOLICITADO POR HOUSEHOLDS & TOILETRIES
MANUFACTURING CO. A ot o e

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusion mas
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que “en efecto, 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, “la confusién no es un hecho de la casualidad, sino de la intencion de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputacion de una marca existente y la inclusion de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitacion de 1a Primera™, «-« -s e oo e e

Que, ahondando atin mas en el andlisis, 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 ortografica: “Es quizis la mis
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
rerminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset” y "Eposet” (522), "Umus" y "Domus”
(524), "Breton" y "Ereton"” (532), "Maxima" y "Maxims" (537).” De ello se colige que es insostenible una
coexistencia pacifica entre la marca solicitada y la registrada base del rechazo.------------eseeemmmmmsmeceeo

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 Articulo 22 inciso f)
y Articulo 6% 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

1 1 1 T

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 882 de fecha 02 de junio de 2015 dictada por la
Direccion de Marcas. -«=««=ss s e

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "AMBIA Y ETIQUETA”",
clase 35, Expediente N® 47759/2014, solicitada a nombre de HOUSEHOLDS &
TOILETRIES MﬁNUFﬁCTURINGCD.---“--*-*-----------/-;r*“'*----------------—----"-'----

Art. 32

' Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Supenntendencia de Industria y Comercio, Colombia. 2005,
" "DERECHO DE MARCAS" - [orge Otarmendi. 9* Ed.. CARA, Abeledo Perrat. 2017
' "DERECHO DE MARCAS® = Jorge Otarnendi. 9* Ed_ CARA, Abeledo Perrot. 2017
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Resolucién N¥,_| g-}' g g
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2161 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA

DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “REINA
FIESTERA”", CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 15425/2016, SOLICITADO POR SOLEDAD FERRES BRUYN.- --=-====-=-

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 @ ComSHTUIR LM AECE, -+« oot me o e

En ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo “LA FIESTERA" y la
solicitud de registro de la marca "REINA FIESTERA", se advierte que el elemento predominante en la marca
solicitante es la expresion “FIESTERA”, la cual reproduce de manera idéntica la estructura denominativa de
la marca base de rechazo. Del cotejo integral de los signos en conflicto se verifica que no existen elementos
suficientemente distintivos que permitan diferenciarlos de forma clara, ya que las coincidencias
ortograficas entre ambas denominaciones generan, a su vez, una marcada similitud fonética. En
consecuencia, la impresién auditiva producida por ambas marcas resulta semejante, lo que podria inducir a
confusion en el piblico consumidor respecto del origen empresarial de los servicios que distinguen. En el
siguiente cotejo se puede corroborar la similitud grifica y fonética existente entre las marcas
LT T T T T

“REINA FIESTERA" (marca solicitante), v
“LA FIESTERA" (marca base de rechazo)

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 FIESTERA®, en la clase 35 con la cobertura de los siguientes
servicigs: “..tales como publicidad, gestion de negocios comerciales, administracion comercial, trabajos de
oficinas, anuncios por todos los medios de difusién ...". Por su parte, la marca en trimite de registro “REINA
FIESTERA" pretende obtener la cobertura para los siguientes de la clase 35: “ tales como servicios
prestados por personas u organizaciones consistentes en prestar asistencia, consultoria, organizacion y
asesoramiento en la explotacidn o direccion de una empresa comercial o industrial, o la asistencia,
consultoria, organizacion, asesoramiento y direccion de negocios o actividades comerciales de una
empresa % La comparacién evidencia una clara similitud entre ambas marcas, las cuales cubren servicios
muy parecidos, al desarrollarse dentro del mismo ambito de actividad. Ademas de las semejanzas en su
forma y en la idea transmitida, ambas protegen servicios de la misma Clase 35, compitiendo asi en el mismo
mercado. En este contexto, dicha similitud podria inducir a confusion en el consumidor, generando un
riesgo para la distintividad de la marca solicitada y la posibilidad de que se perciba errdneamente la
existencia de una relacion entre ambas MARCaS. -« -« s e

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusion mas
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que “en efecto, la
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en elfas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposicién de esos elementos”. Fundamenta esta regls
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Resolucién N* J i j 9 9
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 2161 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA

DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “REINA
FIESTERA", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 15425/2016, SOLICITADO POR SOLEDAD FERRES BRUYN.- -=--==-==--

Asuncién, |7 AGD 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SOLEDAD FERRES
BRUYN contra la Resolucién N® 2161 de fecha 11 de julio de 2017, dictada por la Direccién de Marcas,

}f;—r-u-— O O e e

RESULTA:

Que, en fecha 7 de noviembre de 2017 se presenta el representante convencional de SOLEDAD
FERRES BRUYN., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 2161 de fecha 11 de julio
de 2017, dictada por la Direccion de Marcas.---=====s=-sssrermsmmsssrmsmsmsnssnssnsans s s s sna s na s ss s s s am s smn s ns s

Que, en fecha 28 de noviembre de 2017 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
aFEJ:al:iﬁ“.iﬂtE‘rPuE’gm.'““"'“““““""""'““““""""""'""'""""""""""""'“"""""“"""""""""""“"""'"'""'""""

Que, en fecha 2 de marzo de 2018, el representante convencional de SOLEDAD FERRES BRUYN,,
expresd agravios. Esta Direccién General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 7 de setiembre de 2018, -+t cmmmsm e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que la solicitud de registro de la marca "REINA
FIESTERA" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35 Que habiendose realizado la
biisqueda de antecedentes de Ia citada marca, se ha constatado Ia existencia en dicha clase de Ja marca "LA
FIESTERA'", registrada con el niimero 320857 en fecha § de Junio de 2009 a favor de LA FIESTERA S.R.L.,
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusidn entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" ===«==+ssssssssmsesmsscsuces

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: %(..) No es verdad que entre Jas
marcas REINA FIESTERA (solicitada) y LA FIESTERA (registrada) existan las semejanzas mencionadas en fa
Resolucion recurrida y que puedan inducir al error y a la confusién. Mas bien, son claras las diferencias
existentes al punto de que se puede afirmar que serd posible la coexistencia de las indicadas marcas en el
mismo mercado sin riesgo de confusién..//.. En el presente caso es indispensable considerar que la palabra
FIESTERA, la cual es un adjetivo en la marca solicitada y un sustantivo en la marca registrada, de ninguna
manera puede ser propiedad exclusiva del que la registrd como marca, fundamentalmente en una marca de
servicios.” .//.Es asi porque la palabra FIESTERA le otorga a una determinada marca una caracteristica de
alegria ya que designa al aficionado o aficionada a las fiestas o al amigo de las fiestas. Por consiguiente,
teniendo en cuenta este significado cualquier interesado puede utilizarla en la formacién de sus marcas

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre Es_r:n:eden ia & no del recurso
i e e e R <-=] . =sgiap e~ ==

[.-.f """' '-"‘- b 1“‘.¢n| Feleting
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2161 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “REINA
FIESTERA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 15425/2016, SOLICITADO P

Art.32  NOTIFIQUESE. -+ crsememreassemrerssnsonpans
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 2161 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “REINA
FIESTERA", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 15425/2016, SOLICITADO POR SOLEDAD FERRES BRUYN.- -----~-=---

distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imMitacion de 1a PrImMera™, -««-« e s

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 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 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
L T TR it et o e S e S e S i

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 anilisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, vemos que el resultado que
arroja la vision en conjunto demuestra que s existe posibilidad de confusi6n entre las marcas en pugna. En
conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca “REINA
FIESTERA" no podrd coexistir con la marca antecedente “LA FIESTERA®, con la cual presenta mas
semejanzas que diferencias, maxime considerando la naturaleza de sus gervicigs. ------------------=----smeeeees

Que, ahondando adin mas en el anilisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su cbra 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 distnguir los mismos productos o
BT I, M e e e e e o e N A R TR e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulo 22 inciso f)
y Articulo 67 de la Ley N® 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde confirmar la Resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las
UL TS, —= e o B B B e NS E N eSS S TS ESms s —mm— s

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

Art.12 CONFIRMAR la Resolucion N° 2161 de fecha 11 de julio 2017, dictada por la Direccién
dE J T T T L L LT

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “REINA FIES

' |"E'|'|.'l.: Ind I:'r-il'
e Entedeci
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Resolucion N° gy 1 {] 0

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2183 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BUY.NET Y
ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 31322/2016, SOLICITADA POR RODRIGO MARTIN RAMIREZ
VILLAMAYOR, —sesvsrsseerseseresssmnmensaes

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 MArca. s===se=rs=srremsssemsesnmessnnseesraeeerenssranssensseesenmassserronenrsneenssensesassennssanse

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el analisis de la solicitud en tramite y determinar si la
misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.
En primer lugar, vemos que la solicitud de la marca “BUY.NET Y ETIQUETA" corresponde a una palabra en
inglés. Y haciendo una investigacion mas adentrada en internet, sobre la traduccion tenemos que:
“BUY.NET Y ETIQUETA: BUY: Esta palabra traducida al espariol significa la accion de comprar u obtener un
bien mediante un pago pecuniario y NET: Este vocablo alude a2 una red (en contextos deportivos,
pesgueros o informéticos) o bien al valor neto (aplicado a costos, beneficios o pesaje). Para la adquisicién
de productos via internet, se utiliza cominmente la locucion "buy online”, -------------ecome o

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “BUY.NET Y ETIQUETA" resulta
genérica para el servicio que pretende amparar, debemaos preguntarnos si dicha denominacion constituye
la designacién usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada
dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de
autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "BUY.NET Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura
para servicios de la clase 38, que textualmente describe: “prestacién de servicios para el ingreso a
plataformas digitales globales, enlaces mediante estaciones de computacién, envio de comunicaciones
visuales y textuales procesadas tecnoldgicamente, mensajeria electrénica, espacios de debate virtual,
sistemas de localizacion inalimbrica y transferencia de documentacion digitalizada.” De ello se colige que,
la solicitud de autos si define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa
en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, especificamente el inc. e) del Art. 2. de la
Ly e Marcas, — - -mm e s o e s

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o
servicio, nos preguntamos cual seria la capacidad distintiva de la solicitud de registro, mas adn teniendo en
cuenta que no existen reivindicaciones, por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario
cuya factibilidad no resiste el menor analisis.----===--=r--m e

Que, en base al analisis de los parrafos precedentes, en conjunto con la denominacion solicitada,
vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar
BUY.NET Y ETIQUETA como denominacian, sélo describen el sentido o significado conceptual del servicio
a ser ofrecido. La denominacion solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido
servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusién directa.-----

Que, ahondando atin mas 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 Jo son. Los signos
evocativos dan una idea de cudl es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mds que una idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que.de
contrario, la marca seria enganosa. El signo descriptivo también designa estas mismas carg
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esti en gife lacdles
descnpnva es la necesaria o usual para aqueﬂﬂ que se describe. La evm‘am’a srem Zi o
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2183 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BUY.NET Y
ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 31322/2016, SOLICITADA POR RODRIGO MARTIN RAMIREZ
VILLAMAYOR. S — -

Asuncion, 1 ] AGD 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de RODRIGO MARTIN
RAMIREZ VILLAMAYOR contra la Resolucion N® 2183 de fecha 11 de Julio de 2017, dictada por la Direccién
Y L T

RESULTA:

Que, en fecha 18 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de RODRIGO MARTIN
RAMIREZ VILLAMAYOR e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N® 2183 de fecha 11 de julio
de 2017, dictada por la Direccion de Marcas. =---se e

Que, por proveido de fecha 28 de mayo de 2018 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 4 de noviembre de 2019. Por providencia de fecha 26 de febrero de 2020 esta
Direccion llama Autos para Resolver, -«

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(..) Que la solicitud de registro de la marca "BUY.NET y
etiqueta” ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 38. 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 gue 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 1o solicitado.-"«--+-«--++=sceerreme e e

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresién de agravios, entre otros argumentos: “(...) E/
primer punto que debemos rescatar es el hecho de que la marca no puede ser considerada genérica, sino
mas bien EVOCATIVA o SUGESTIVA. En éste sentido el Dr. Andrés Sanchez Herrero en su famosa obra
"CONFUSION DE MARCAS" en la Pig. 261 nos dice que: "Un supuesto especial se plantea en el caso de las
llamadas marcas evocativas o sugestivas. Son aquellas que, si bien aluden al producte o servicio que
pretende distinguir, o a algunas de sus caracteristicas o funciones especificas, no lo hacen apelando a las
voces que son la designacion necesaria o habitual del producto o servicio o de sus caracteristicas, sino que
le introduce modificacién’, este es el caso que se da con la marca de mi mandante, pues se encuentra
comprendida por la conjuncion de dos palabras, por un lado BUY y por otro lado NET, creando una
sugestién sobre un servicio, sin utilizar enteramente la palabra genérica de la misma, sino mediante la
unién de dos palabras diferentes..™--«=--+=-+-==seesmsernemsmme oottt et o

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

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 solo
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 porelinterés general. =-:------

P
Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N® 1294/98, las marcas so I@ignns quesirkdn para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la proj ia legislaty 1
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 2183 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *BUY.NET Y
ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N® 31322/2016, SOLICITADA POR RODRIGO MARTIN RAMIREZ
VILLAMAYOR. B —— R —

de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacién descriptiva.”. Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “/as designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.” ------==-=-=zssasmzenna-

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “las designaciones genéricas
definen no directamente el objeto en causa, sino la categorfa, la especie o el género, a los que pertenece ese
objeto.” Tras el andlisis del caso de autos, tenemos que *“BUY.NET Y ETIQUETA" es una designacion que
define especificamente el servicio que comercializa, -------=--=== e

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la
prohibicion establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, —----------====-=ssessmmssarammmuaaaaes

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccitn arriba a la conclusién de que no es viable su
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida, --«----+==s-eeemmeeeee

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 2183 de fecha 11 de julio, dictada por la Direccién de
Mﬂ.rCESF ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca *BUY.NET Y
ETIQUETA", clase 38, Acta N° 31322/2016, solicitada a nombre de RODRIGO MARTIN
RAMIREZ VILLAMAYOR. ---==s+ssssseszsnnseeans . eamene :

Art. 32 NOTIFIQUESE. --------=+==sseeesssmme e craene e adl

) N’

< ahg. Claiillia Pgmela i.rI.-.:.tqu
DirectordGenkral Tneering |

3 | mduitrig

16 "'\';."il,‘.."'i piecad Jatelr

Teneccids Gesdsd de Franled

' *DERECHO DE MARCAS" — |orge Ctamendi, 9° Ed,, CABA, Abeledo Perrot, 2017 — Pag, 76
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1286 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“NEWTEMPER", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 37449/2016, SOLICITADA POR BELGLASS S.A, —----scnssenncaeas

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefalan cuanto
sigue: 9...) La evaluacion de este motivo de denegacion requiere necesariamente la consideracién de los
productos o servicios especificos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaria el signo. Un
término que es comun 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 necesanas para los productos o servicios indicados: e
“ALGODON" para telas o productos textiles; » “MANZANA* para productos frutales o confituras y
compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) seria distintiva, no genérica,
ustial ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrénicos. 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 aplicara
confiere aptitud distintiva al SIgNO. (...) === =r=mr e e

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la 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 |enguaje COrTIeMEe. -~~~ -mrrmmm e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro "NEWTEMPER" representa una creacion
lingtiistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos visuales, fonéticos e
ideologicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y
diferenciadora, — - - s e s et s e et 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.-------====ssmnmsss 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 Jos 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 evoquen también las

s

MISMas Propiedades 0 CaracteristiCas, === =r s e e

Que, 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 servicio, obligandolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia ala
naturaleza bisica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, 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 empresa. ----------=--------- <mstzoeewneeeans

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiép,
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccion considera que es un

i

! Dwreceion Nacional de Propiedad Inteleciual {DINAPL), Directrices para el examen de marcas en Paraguay, p. 109, Disponible ¢n: N
i arwy i g g portal v 3 propiedud- imdustoiel marcasddi eetnees =
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1286 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*NEWTEMPER", CLASE 19, EXPEDIENTE N*® 37449/2016, SOLICITADA POR BELGLASS §.A. —---=ssnssmsmanann

Asuncian, 1 1 I!'-Lu'

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de BELGLASS S.A. en
contra de la Resolucion N° 1286 de fecha 26 de abril de 2017, dictada por la Direccion de Marcas, y; -

RESULTA:

Que, en fecha 13 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de BELGLASS S.A., e
interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N® 1286 de fecha 26 de abril de 2017, dictada por
12 Direcciin de Marcas.--=---=seesseemeemsmm e e e e te s e s

Que, en fecha 28 de mayo de 2018 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
intemuestuu ........................................................................................................................

Que, el representante convencional de BELGLASS S.A expresa agravios en fecha 17 de diciembre de
2019. Por providencia de fecha 30 de diciembre de 2019 esta Direccién llama Autos para Resolver.----=---=----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: (... )Que la solicitud de registro de la marca "NEWTEMPER y
etiqueta” ha sido presentada para amparar los productos de la clase 19. 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 solicitadoy...)". —--=---r-==smsommsmmmnmnmnc e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.)Mi mandante ha solicitado la
marca NEWTEMPER Y ETIQUETA como una denominacién compuesta que no se utiliza por separado y no
describe ni califica el producto en si. El examinador ha considerado la marca como signo genérico por
considerar que existe una descripcion del producto. Me permito mencionar, en ese sentido el primer
parrafo del art. 15 del ADPIC- Ley N°444/94.."Cuando los signos no sean intrinsecamente capaces de
distinguir los bienes o servicios pertinentes, los miembros podran supeditar la posibilidad de registro de los
mismos al caracter distintivo que hayan adquirido mediante s US0... (...)" —=============mm=rmssmrmm e

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “NEWTEMPER" resulta genérica
para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarmnos si dicha denominacién constituye la
designacion usual de los productos que solicita. Podemos observar que la denominacion solicitada, consta
de la union de NEW- que significa en espafiol nueva/nuevo/ y TEMPER- que significa caricter
/temperamento. En ese sentido, tenemos que la denominacién “NEWTEMPER™ no constituye el nombre
habitual con el que se designa a los servicios de la clase 19 del nomenclador internacional. A fs. 01 de autos
se aprecia que la solicitud de registro de la marca "NEWTEMPER” fue presentada para cubrir gervicios de la
clase 19 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Materiales: de CONSHUBCCION no
metilicos; tuberias rigidas no metalicas para la construccion; asfalto, pez, alquitrin y bet F:.40! ccignes
transportables no metalicas; monumentos no Metalicos."-=-=-------==sszszreereemceeees o 2 o




DIRECCION MACIONAL DE

4% PROPIEDAD 4y GOBIERNO v | PARAGUAL
INTELECTUAL PARAGUAY ' REKUAI

Resolucitn N‘_-ﬂ 0 1

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1286 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“NEWTEMPER", CLASE 19, EXPEDIENTE N*® 37449/2016, SOLICITADA POR BELGLASS S.A.

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 Resolucidn N° 1286 de fecha 26 de abril de 2017 dictada por la Direccién de
Bl AT OIS, srrmmm e i B B B L 2 0 e o - B R

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“NEWTEMPER", clase 19, Acta N° 37449/2016, solicitada a nombre de BELGLASS

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2110 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOTAL
BIOTECNOLOGIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 47003/2016, SOLICITADA POR LAGOS & CIA
B R i s A A o e G b A A S M A Y e A

usufructo exclusivo de los términos "Total" y "Biotecnologia” de forma aislada, sino de la estructura
denominativa en su unidad integral.” —--=--s=esnsmm s e e e e

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 comun o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo
jpara 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
compotas de fruta. Sin embargo, la palabra “MANZANA”, o0 “APPLE" (en inglés) seria distintiva, no genérica,
usual ni 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. (...} .==+===s=rsrsmmsmccrmnrr s nn e e e st s e e e e e e e e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *“TOTAL BIOTECNOLOGIA Y
ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacién constituye la designacién usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominacion “TOTAL BIOTECNOLOGIA Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se
designa a los servicios de la clase 35 del nomenclador internacional.---------------- oo

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “TOTAL BIOTECNOLOGIA Y ETIQUETA"
representa una creacion lingliistica 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, —- - reme s 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.--«--sessee 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 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 CaraCteriStiCas. ™ --------~+==r=rrermmmstmnms s ettt ettt e s e

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cualen

deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la nAres 2 P S,
ST

! Drecciin Nagional de Propiedad Intelectual {ITMNAPL, Directrices para of examen de marces en Paraguay, p. 109, Disponible en:
nani. it oyt v progsied pad-an s direeinces
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 2110 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOTAL
BIOTECNOLOGIA Y ETIQUETA', CLASE 35, EXPEDIENTE N* 47003/2016, SOLICITADA POR LAGOS & CIA
S.A e e e

Asuncion, T ;'r J!'-GH EDEE

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de LAGOS & CIA S.A.
en contra de la Resolucion N° 2110 de fecha 10 de julio de 2017, dictada por la Direccion de Marcas, y; --------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de agosto de 2017 se presenta el representante convencional de LAGOS & CIAS.A., e
interpone recurso de apelacién en subsidio en contra de la Resolucion N* 2110 de fecha 10 de julio de 2017,
dictada por la Direccion de Marcas.-=«-===sr=ssresrmmmmmm e s s s s

Que, en fecha 19 de setiembre de 2017 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
AP A O I PO .~ e e e e e

Que, el representante convencional de LAGOS & CIA S.A. expresa agravios en fecha 8 de marzo de
2018. Por providencia de fecha 18 de junio de 2018 esta Direccion llama Autos para Resolver,-------=------------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(.)Que la solicitud de registro de la marca "TOTAL
BIOTECNOLOGIA y etiqueta” ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. 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 (...)". —=-=+===ssmeramsrsmeenmnssannninnanenaees

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)La primera consideracion a
tomar en cuenta por el Sr. Director es el hecho que el articulo 2 inc. e) fue errdneamente interpretado ya
que el Jefe de Marcas ha recaido en el mismo error en que incurrierrio el evaluador de fondo ya que la
denominacién *TOTAL BIOTECNOLOGIA" no es una designacion genérica ya que no consiste
ENTERAMENTE en un signo que sea EL. NOMBRE O DESIGNACION del producto o servicio de que se

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

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 denominacion con la que necesaria ¥ 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. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “TOTAL BIOTECNOLOGIA Y ETIQUETA y etiqueta” fue presentada para cubrir
servicios de la ¢lase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “GESTION DE
NEGOCIOS COMERCIALES PARA TOTAL BIOTECNOLOGIA, PUBLIC IDADrPARA TOTAL BIOTECNOLOGIA,
SERVICIOS DE DIFUSION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS PAl TOTAL BIOTECM!
PRESENTACION DE PRODUCTOS EN CUALQUIER MEDIO DE COM ICACIGNAE_
PORMENOR, MARKETING, ADMINISTRACION COMERCIAL". Cabe ,i!qac:sar quer
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2110 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOTAL

Que, 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 bisica, o las
caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligandolo 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 servicios, 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 eMPresa, ==--=s=ss=sssrersrsamermameeennas

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 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 Resolucién recurrida. --

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 2110 de fecha 10 de julio de 2017 dictada por la Direccion de

Art, 22 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca “TOTAL
BIOTECNOLOGIA Y ETIQUETA", clase 35, Acta N® 47003/2016, solicitada a nombre de

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1954 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *1 CELL",
CLASE 9, EXPEDIENTE N* 51092/2016, SOLICITADA POR DANIELE MONTEMOR MAUERBERG.—------------

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: (...) La evaluacion de este motivo de denegacion requiere necesariamente la consideracién 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 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
compotas de fruta. Sin embargo, la palabra *"MANZANA”", o "APPLE" (en inglés) seria distintiva, no genérica,
usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrénicos. El término ‘"MANZANA'
es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designacion usual,
coloquial o técnica. Esa desvinculacién conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicara
confiere aptitind distintiva al SIgR0. £ ) = e e e e e s e

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién 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 caracter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje cormiente, -~ --==-csmmrmr e e e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “ CELL" representa una creacion linglistica
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. —-----

Que, esta combinacién 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,--ssssesssssssem s sne i nnn 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 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 ar.*eptar o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
mismas propiedades 0 CaracteriSticas, "==«==s=-smrerrmrsisasnsnnnmannnn s mns ser st et st s s s R e A e e s

Que, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuade 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, obligandolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia ala

Bropipfld [nduserial
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! Direcciim Nacional de Propiedad Intelectunl (IMNAPL), Directrices para of examen de sarcas en Paraguay, p. 109, [hsponible en:
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1954 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *1 CELL",
CLASE 9, EXPEDIENTE N® 51092/2016, SOLICITADA POR DANIELE MONTEMOR MAUERBERG, —--=====+==-=

[ A"
asuncise. 17 AGU 1026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DANIELE
MONTEMOR MAUERBERG en contra de la Resolucion N° 1954 de fecha 3 de julio de 2017, dictada por la
Direccidn de Marcas, ¥ -==-====-remrem e e

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de DANIELE
MONTEMOR MAUERBERG, e interpone recurso de apelacién en contra de la Resolucién N° 1954 de fecha
3 de julio de 2017, dictada por la Direccion de Marcas. -« -« semmsmmmm e

Que, en fecha 2 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
L g L (T

Que, el representante convencional de DANIELE MONTEMOR MAUERBERG expresa agravios en
fecha 16 de agosto de 2019. Por providencia de fecha 30 de setiembre de 2019 esta Direccion llama Autos
para R == e e e e S T T T L L T s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(.)Que la solicitud de registro de la marca "I CELL y
etigueta” ha sido presentada para amparar los productos de la clase 19. Que habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en fas
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 solicitadoy...)". —----=-=-mmmmmmrmm e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)Que. en primer lugar, debo
manifestar que la marca "l CELL" y etiqueta no puede ser considerada genérica, teniendo en cuenta que /a
marca de mi mandante constituye un término de fantasia, fruto del ingenio en donde se conjugan dos
palabras con un logotipo sumamente novedoso.//. Que resulta sorprendente y me causa agravios a
resolucion recurrida no solamente por que la misma es una marca que retine las exigencias de la ley a los
efectos de su concesion, sino por la flagrante violacién al principio de igualdad que debe primar a favor de
todas las personas tanto fisicas como juridicas que solicitan a la DINAPI el registro de su marca..//.. Que, en
efecto existe una infinidad de marcas registradas que utilizan *I" y "CELL" y que no han sido consideradas
genéricas, sino por el contrario han sido concedidas y a la fecha siguen vigentes.(.,)" —---=----==-seeemeraeees

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “1 CELL” 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 la denominacion “1 CELL" no constituye el

sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca “I CELL" fue pre

cubrir servicios de la clase 9 del nomenclador internacional, que textualmente de '};nﬂg Bt
celulares y accesorios. No se reivindican la exclusividad de los derechos sobre la ,i_h’labqi

Iz | i_'h”_i'n-#.h'.rl-

.

",

e
%



DIRECCION NACIONAL DE

@Pmmﬁmn (‘f} GOBIERNO prt | PARAGUAI
Eﬂﬂi‘.&ECTU&L PARAGUAY  REKUAI

Resolucion N'ﬂ U J

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1954 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *I CELL",
CLASE 9, EXPEDIENTE N° 51092/2016, SOLICITADA POR DANIELE MONTEMOR MAUERBERG.—------------

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 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® 1954 de fecha 3 de julio de 2017 dictada por la Direccion de
P o i w0 L LA L B

Art, 2° ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “1 CELL",
clase 9, Acta N° 51092/2016, solicitada a nombre de DANIELE MONTEMOR

Art.32  NOTIFIQUESE.------------sssrssmnseanncaes "}T
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1788 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EXPO
MAQUINA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 61333/2016, SOLICITADA POR FERNANDO
BERDICHEVSKY S, —++=--+==sr=sstamssssmssse e som ettt ms s s s

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derechﬂacﬂnsﬁmirunﬂ marca‘ O

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “EXPO MAQUINA Y ETIQUETA"
resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacion usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, corresponde analizar la
cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la
genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca “EXPO MAQUINA Y
ETIQUETA" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 41, que textualmente describe:
“SERVICIOS DE EDUCACION Y FORMACION, SERVICIOS DE EDUCACION EN NEGOCIOS,
ORGANIZACION DE CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES, ORGANIZACION DE SERVICIOS DE
CAPACITACION, PROVISION DE PUBLICACIONES ELECTRONICAS EN LINEA NO DESCARGABLES,
DEMOSTRACION, INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO RELACIONADOS A MAQUINAS Y EQUIPOS PARA
LA CONSTRUCCION, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO RELACIONADOS A LO MENCIONADO
COMPRENDIDOS EN LA CLASE 41 (CUARENTA Y N ) —aeemmme et s s

Que, la denominacién solicitada se halla compuesta de los siguientes vocablos: "EXPO", que es la
designacion comiin y habitual en el mercado para referirse a los eventos solicitados; "EXPOSICIONES",
describe de manera literal, directa y sin necesidad de reflexion cuil es la tematica o el contenido del
servicio; "MAQUINA", al producto a ser expuesto. —-----------=r=ssemeeeas mesmmenmameesesnenem e e

Que, la simple combinacion de palabras donde cada una de ellas es descriptiva o genérica -sin afadir
ningun elemento de fantasia o inusual- da como resultado un signo en su conjunto descriptivo. La
denominacién solicitada en autos transmite al consumidor un mensaje directo e infarmativo, —--------------

En ese sentido, "EXPO MAQUINA Y ETIQUETA" resulta genérica y netamente descriptiva para los
servicios de la clase 41 que solicita, por tanto, se encuentra incursa en lo dispuesto en el Articulo 2, inciso e)
de la Ley N.7 1294/98 de Marcas, — e ee e e e e

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o
servicio, nos preguntamos: ;cudl seria la capacidad distintiva de la solicitud de registro? --------------vzuneenee

Que, conviene traer a colacion lo sefialado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay”aprobado por Resolucion DINAPI N® 259/2025: (... )Dada su naturaleza descriptiva, tales signos no
son capaces de distinguir los productos o servicios respectivos en el mercado y, por lo tanto, no cumplen la
funcién esencial de una marca. La razén de politica piiblica que subyace a este motivo de denegacion del
registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que
otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y
competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo’, un signo debe considerarse siempre en relacion
con los productos o servicios para los que se utilizard la marcaf...)" —=-=====rr=ssessnsnsssssnnamansnansaaciaa s

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “/as designaciones genf'nc'as
definen no directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, alosquo
objeto.” Tras el analisis del caso de autos, tenemos que “EXPO MAQUINA Y ETIQUETA" es
que define especificamente el servicio que comercializa, por lo que trae aparejad?'un moh
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1788 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EXPO
MAQUINA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 61333/2016, SOLICITADA POR FERNANDO
BERDICHEVSKY S. S S 5

Asuncion, 1 ? 160 9ms

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de FERNANDO
BERDICHEVSKY 8. contra la Resolucian N° 1788 de fecha 13 de junio de 2017, dictada por la Direccién de
Maﬂ‘-_—as‘ e

RESULTA:

Que, en fecha 21 de diciembre de 2017 se presenta la representante convencional de FERNANDO
BERDICHEVSKY 8. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 1788 de fecha 13 de junio de
2017, dictada por la Direccion de Marcas, --=--=«-«=sesessmmm o s e s s s e e

Que, por proveido de fecha 8 de febrero de 2018 se concede el recurso de apelacion interpuesto,------

Que, en fecha 15 de octubre de 2018, el representante convencional de FERNANDO BERDICHEVSKY
S. expreso agravios, en consecuencia, por providencia de fecha 28 de noviembre de 2018 esta Direccion
dicté la providencia de AUtos para RESOIVET, -« rrrrammsmr e s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(..) Que /a solicitud de registro de la marca "EXPO
MAQUINA 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 Ja 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 designacién 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, ™ —--=----=-==msemmemmeee

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: *(...) Que,
la Resolucion recaida en autes no se ajusta a derecho pues atribuye azarosamente a la marca pretendida un
caracter genérico o descriptivo del que carece ya que la misma no retine los requisitos doctrinarios para
subsumirse en el inciso e) del Art. 2 de la Ley Nro. 1294/1998 de Marcas, conforme a los fundamentos que
pasaré a exponer a continuacion..//.. En primer lugar se incurre en un error al alegar que la marca mixta
EXPO MAQUINA, es una marca genérica o designacion de los servicios comprendidos en ela clase 4],
puesto que la misma consiste en un conjunto Marcario NOVEdoS0. (... ) ——-====sssss s

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesiton 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 disti
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcagis
i kb
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 1788 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EXPO
MAQUINA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 6133312016, SOLICITADA POR FERNANDO
BERDICHEVSKY §. —+e-sssssresrasrsresamsrsmsamms nmssaamessnsmesassssssnans -

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la
prohibicion establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N® 1294/98 de Marcas, —---------=-=--omsmmmmommmmmm 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 en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida, --------------=---------

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 1788 de fecha 13 de junio de 2017, dictada por la
Direccitn de Marcas. --=---=-=======ss=srmrererm e e e e e e -

Art.2¢  DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “EXPO MAQUINA Y
ETIQUETA", clase 41, Acta N° 61333/2016, solicitada a nombre de FERNANDO

Art. 39 Ngnptquggg,,-f"ﬁﬁ = e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N.2 1662 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGROUP
ADMINISTRACION INMOBILIARIA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N 2 63805!2016 SOLICITADA POR INES
OTAZU SEIFART, s e e R

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
P T P 0, ~= - e e e s 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
derecho @ CoMSHITUIT UNa MarCa, === === o e

Que, efectuado el cotejo marcario conforme a las Directrices de Examen y a los principios que rigen el
Derecho Marcario, se advierte que el elemento distintivo predominante de ambos signos es el vocablo
“INGROUP*, constituyendo el componente que mayor impacto produce en la percepcién del consumidor.
La simple incorporacién de ADMINISTRACION INMOBILIARIA y etiqueta, no resulta suficiente para
neutralizar la semejanza visual, fonética e ideolégica existente entre las denominaciones,--=-==-=-===========e=x-

INGROUP ADMINISTRACION INMOBILIARIA y etiqueta (marca solicitante), y

INMOGROUP {marca base de rechazo)

Que, el examen de confundibilidad debe efectuarse considerando la impresion de conjunto que
preducen los signos, sin fraccionarlos artificialmente y desde la perspectiva del consumidor medio, quien
normalmente conserva un recuerdo imperfecto de las marcas. Bajo dicho criterio, la coexistencia de
*INGROUP ADMINISTRACION INMOBILIARIA y etigueta® y *INMOGROUP" para la cobertura de los mismos
servicios comprendidos en la misma clase 36, como consta en la base de los datos informaticos de nuestra
dependencia, asimismo el solicitante lo ha manifestado en su escrito de Expresion de Agravios.-------------

Del cotejo de la cobertura podemaos observar

s Servicios de la clase 36 de la marca solicitada: Servicios de administradores de inmuebles, los
servicios de alquiler, los servicios de valoracion de bienes inmuebles, los servicios de
financiacion de inmuebles; negocios inmaobiliario.

e Servicios de la clase 36 de la marca base del rechazo: Servicios de Asesoria, administracion e
intermediacion inmobiliaria .

Que, tampoco puede prosperar el argumento relativo a la inexistencia de oposicién por parte del
titular de la marca antecedente, pues la facultad conferida a la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual
por el articulo 6 de la Ley N.2 1294/98 responde al interés piblico y constituye una atribucién de orden
administrativo que puede ejercerse aun cuando el titular del registro anterior permanezca inactivo durante
€] ProCedimiEnto -« ee e e e e s

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 Artic




DIRECCION NACIONAL DE

PROPIEDAD GOBIERNO e | PARAG .-il
Q‘} INTELECTU&L (1:} PARAGUJE}' | REKU

——y ]

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N.2 1662 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGROUP
ADMINISTRACION INMOBILIARIA", CLASE 36, EXPEDIENTE N.2 63806/2016, SOLICITADA POR INES

Asuncion, 1? AGD 200

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de INES OTAZU
SEIFART, contra la Resolucion N2 1662 de fecha 25 de mayo de 2017, dictada por la Direccion de Marcas, y;.--

RESULTA:

Que, en fecha 16 de marzo de 2018 se presenta el representante convencional de INES OTAZU
SEIFART, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1662 de fecha 25 de mayo de
2017, dictada por 1a Direccion de Manas, e smme e e e et s s i

Que, en fecha 26 de marzo de 2018 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
T g e e e e ey

Que, en fecha 21 de diciembre de 2018, el representante convencional de INES OTAZU SEIFART,
expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 15 de enero de 2019.- ===« cemmseme s mm s e e s n s e s s e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (..) Que la solicitud de registro de la marca
“INGROUP ADMINISTRACION INMOBILIARIA y etiqueta” ha sido presentada para amparar los servicios de
la clase 36. Que habiéndose realizado la biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la
existencia en dicha clase de la marca "INMOGROUP", , registrada con el niimero 437781 en fecha 21 de Abnil
de 2017 a tavor de JOSE MARIA VALLEJOS MARIN, Comentario: Que ambas 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 solicitadd (... ) == e s e

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(...) Que, entre la marca solicitada
por mi mandante, "INGROUP ADMINISTRACION INMOBILIARIA", y la marca "INMOGROUP", por la cual se
me corre vista, NO EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE CONFUSION. Que, ANALIZADAS EN SU CONJUNTO
resulta claro que no existe posibilidad alguna de confusién entre las mismas, debido a las DIFERENCIAS de
orden VISUAL, GRAFICO, ORTOGRAFICO Y FONETICO existentes entre las denominaciones en pugna
J..Que nuestra jurisprudencia administrativa ha venido sosteniendo en forma reiterada y uniforme que la
existenicia de partes comunes no constituye ébice para el registro de una nueva marca si esta incluye los
elementos capaces de integrar un conjunto que resulte distinto con relacién a una marca registrada...//.. La
marca pretendjda por mi mandante se encuenrra Imurada a “Servll:'ms de al:lrrumstradures de mmuebles los
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N.2 1662 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGROUP
ADMINISTRACION INMOBILIARIA", CLASE 36, EXPEDIENTE N.2 63306:'2!]16 SrDLICITﬁDA PC'R INES
[0 VAT o117V NS U SN —-—

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N® 1662 de fecha 25 de ma:.'o de 2017 dictada p:::-r la
Direccién de Marcas. - seememmmaaanae ; =

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “INGROUP
ADMINISTRACION INMOBILIARIA y ehquetn clase 36, Expedlente N® 63806/2016,
solicitada a nombre de INES OTAZU SEIFART.-----+====-zameemiimmmganmnmnn s n s se e

-

Art, 3¢ 0113 (8 ) o S —

| "\\- i ............... .

."‘.-.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 584 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “NATURFOS”",
CLASE 01, EXPEDIENTE N*® 7836/2017, A NOMBRE DE DESARROLLO AGRICOLA Y MINERO. —-+=-==s==ssans--

Que, la carta de consentimiento suscrita por el titular de la marca anterior constituye un elemento
probatorio de especial relevancia, pues revela la ausencia de conflicto entre los titulares de los derechos
marcarios. Sin embargo, dicho consentimiento no vincula a la Administracion, la cual conserva el deber de
verificar, conforme a la Ley N.2 1294/98 y a las Directrices para el Examen de Marcas, si la coexistencia de los
signos resulta compatible con el interés publico y si no genera riesgo de confusién o asociacion en el
L LT T Lo B

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 logal. —«=««==sssmeesmm e

Que, en base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud de registro de
la marca “NATURFOS" dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N° 1294/98,
habiéndose demostrado la coexistencia pacifica de las marcas arriba referidas, respetando el acuerdo al que
han arribado las firmas titulares; esta Direccion considera que existen suficientes argumentos para revocar
la resolucion recurrida, —=----smmem e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N* 584 de fecha 21 de marzo de 2018 dictada por la

Direccion de Marcas, --===smsemmmm s
Art, 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
"NATURFOS", clase 01, Expediente. N°® 7836/2017, solicitada a nombre de
DESARROLLO AGRICOLA Y MINEROD. — - --=-===meresssmma st e,

Art. 32

Dieccimbnecs de Frog L!
Pleeetian Macioral de Fropigess dntoa
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 584 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATURFOS",
CLASE 01, EXPEDIENTE N® 7836/2017, ANOMBRE DE DESARROLLO AGRICOLA Y MINERQ, —-------naeuuen

Asuncién, 17 AGD 2078

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma
DESARROLLO AGRICOLA Y MINERO, S5.A. contra la Resolucidon N® 584 de fecha 21 de marzo de 2018,
dictada por la Direccion de Marcas, Ji-==seses=sr=ers=s<sensinnmaote s esaiidanaanns ssanasanssacnn anaia s nan e Ran e e se e

RESULTA:

Que, en fecha 26 de marzo de 2018 se presenta el representante convencional de la firma
DESARROLLO AGRICOLA Y MINERO, S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N® 584 de
fecha 21 de marzo de 2018, dictada por la Direccion de Marcas, ----------=-==sssmmmmmmm e

Que, en fecha 10 de abril de 2018 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
L 0L L e

Que, en fecha 30 de abril de 2018, el representante convencional de la firma DESARROLLO
AGRICOLA Y MINERO, S.A. expresd agravios; y esta Direccidn llamé autos para resolver en fecha en fecha
29 de noviembre de 2018, m s e s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(..) Que la solicitud de registro de la marca “NATURFOS" ha
sido presentada para amparar los productos de la clase 1. Que habiéndose realizado la biisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "NATUPHOS",
registrada con el N® 350318 en fecha 02 de agosto del 2011 a favor de BASF SE, Comentario: Que ambas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 6° de la
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.=----—---=-==--=mrssmemrm e s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) Que tal resolucién no debe
considerarse valida, ya que entre la solicitud de mi comitente y el antecedente en cuestion existe una Carta
de consentimiento de Marcas, por medio de la cual la firma BASF SE concede pleno y expreso
consentimiento a mi mandante para obtener el registro de su marca NATURFOS, con acta N° 07836/2017,
amparando productos de la clase 01. Adjunto el presente escrito copia de la carta de consentimiento
referente 2. 1asmarcas en e3tuin,™ —- = e et e e e e e e e S et e

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion y tras el analisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresion
agravios la “CARTA DE CONSENTIMIENTO", en virtud del cual la firma BASF SE :“.por la presente
declaramos nuestro consentimiento a la solicitud de registro de la marca NATURFOS N*° 1707836,
protegiendo “Productos quimicos para la agricultura, horticultura y silvicultura, fertilizantes, abonos, para
las tierras, aditivos para fertilizantes, abonos, insecticidas, herbicidas, fungicidas”.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 539 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“FASTDOMINIOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17/12296, SOLICITADA POR CHRISTIAN DAVID
PAMPLIEGA TURCOTT —---sssssmssasmsmanmesssans

registro de la marca “FASTDOMINIOS Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del
nomenclador internacional, que textualmente describe: “Trabajos de oficina, publicidad, informacion de
indole comercial dada por paginas

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefalan cuanto
sigue: “(...) La evaluacion de este motivo de denegacion requiere necesariamente la consideracién 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 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
compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", 0 "APPLE" (en inglés) seria distintiva, no genérica,
usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositives electrénicos. 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 aplicard
confiere aptitud distintiva al SIgro. (.. ) =s=ss s

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "“FASTDOMINIOS 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
“FASTDOMINIOS Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la
clase 35 del nomenclador internacional.-««ssse e s

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “FASTDOMINIOS Y ETIQUETA” representa
una creacion lingtiistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales,
fonéticos e ideolbgicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora, —--=-mreemeem 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 angumento
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, "---==--===s=mrrmrm s sssee oo

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cualen conjunto

marca solicitada

! Dhireceiim 'f‘-aliulnll de l"'mpl:did Intrl.':lnclual [DINAF['} Diivectrices para of examen de marcas en Paraguay, p, 109, Disponible en:
i B lars sl ettnices
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 539 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“FASTDOMINIOS Y ETIQUETA”", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17/12296, SOLICITADA POR CHRISTIAN DAVID
PAMPLIEGA TURCOTT —srrereresraeesseremnmememeases s e memes

Asuncion, 1? Ialff,!". F‘ﬂ?'ﬁ

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de CHRISTIAN DAVID
PAMPLIEGA TURCOTT. en contra de la Resolucion N® 539 de fecha 14 de marzo de 2018, dictada por la
Direccion de Marcas, ¥; s==-ssessssmmmammmrim s seran s mnens e san s bn e e s e e e s A e R e

RESULTA:

Que, en fecha 31 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de CHRISTIAN DAVID
PAMPLIEGA TURCOTT, e interpone recurso de apelacion en subsidio en contra de la Resolucion N® 539 de
fecha 14 de marzo de 2018, dictada por la Direccion de Marcas.-=-====r====ssrsmesrrmmrermes oo

Que, en fecha 5 de junio de 2018 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
intgrpuegtﬂ_‘ ........................................................................................................................

Que, el representante convencional de CHRISTIAN DAVID PAMPLIEGA TURCOTT expresa agravios
en fecha 18 de julio de 2018. Por providencia de fecha 30 de noviembre de 2018 esta Direccion llama Autos
T

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(.Jhabiéndose 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. ) ... 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 caracterfstica del producto o servicio, En
consecuencia no ha lugar a o Solicitado(...)". —-=-====emwmsmmme e e et

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (... )Que, segiin el Informe de Fondo,
se ha expresado que la denominacion de la solicitud de autos es genérica. Denominamos marca a cualquier
nombre, término, simbolo o combinacion de los elementos anteriores usados para identificar bienes o
servicios, agregamos entonces que una marca es genérica si en ese rubro dicha denominacién describe al
producto o servicio. Por lo tanto esta denominacion seria genérica si es que se solicitaba para distinguir
servicios relativos precisamente los nombres de dominio. Pero la misma como se puede observar fue
presentada para proteger servicios "publicitarios”, entonces nos preguntamos: ;Cémo podria decirse que la
nomenclatura referida a "dominios ripidos” pueda estar vinculada a una publicitaria?. El claro ejemplo es el
de la famosa marca "Apple”, la cual podria ser declarada genérica si fuese para proteger productos o
servicios alimenticios pero la misma no es de esa naturaleza cuando es solicitada para cubrir productos
totalmente diferentes como por ejemplo los relativos a la telefonia y a la informatica.(...)" —---====-=+=-===-=-=-

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
!nterpuest(,‘ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la dennmmacmn con ia que necesaria y corrientemente se des:gna al genem al quée-
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 539 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“FASTDOMINIOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17/12296, SOLICITADA POR CHRISTIAN DAVID
Y LB ey T 1o B A D A -]

FAST

DOMINIOS

Que, 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 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 servicios, 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 empresa, «=-=--=========s=sssemsrazzaszrsaness

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 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 PROFIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 539 de fecha 14 de marzo de 2018 dictada por la Direccion de
Mar‘:as. _______________________________________________________________________________________________________

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“FASTDOMINIOS Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 17/12296, solicitada a nombre de
CHRISTIAN DAVID PAMPLIEGA TURCOTT:=-ssssssssnssssssssnasanes

Art. 3¢ , DT s (RS (R CRPRRR;, N

4 Fameja Cristaldn
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”. teug 'lGu;-'__'; Praat '-|.'I'I-|'I.J
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1543 DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VASCOLET",
CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79946/2017, SOLICITADA POR VASCOL S.A.C.L--========s=e-

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea, 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 comin ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre si, toda
vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria.
En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo, " --==---==-ssss 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 grifico y
foneético, asi como del aspecto ideologico o conceptual. Ademis en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas, —=seccemmm e

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
impresion visual muy diferente.------=---= s s

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo “VASCOLET" registrada para la clase 30 comprende; Excluye expresamente helados
comestibles ; mientras que la marca en tramite de registro "VASCOLET" solicita la cobertura para los
servicios especificos de la clase 35; “DISTINGUE LOS SERVICIOS DE IMPORTACION, EXPORTACION,
COMERCIALIZACION, Y VENTA DE CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA; EXTRACTOS DE CARNES: FRUTAS
Y LEGUMBRES EN CONSERVA, SECAS Y COCIDAS; JALEA, MERMELADAS, COMPOTAS: HUEVOS, LECHE
Y PRODUCTOS LACTEOQOS; ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES: CAFE, TE, CACAO, AZUCAR, ARROZ,
TAPIOCA, SAGU, SUCEDANEOS DEL CAFE; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN,
PASTELERIA Y CONFITERIA, HELADOS COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, POLVOS
FPARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS): ESPECIAS; HIELQ " - «-veeenseananeans

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. En el caso en estudio, las marcas no
comparten |a misma clase del nomenclador, ===«

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefala cuanto sigue:

“(..) Las Directrices parten del principio de que el derecho marcario no protege una palabra en abstracto,
sino el signo respecto de los productos o servicios para los cuales fue solicitado o registrado, conforme a la
clasificacion de Niza .//.La identidad del vocablo no determina, por si sola, la irregistrabilidad de una
marca../{..Lo determinante es verificar si, atendiendo a los productos o servicios reivind
de confusion o de asociacion para el consumidor.(...) —-=-esssrensaacaaol fomomonennnn Hrz Skt
N
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1543 DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VASCOLET™,
CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79946/2017, SOLICITADA POR VASCOL S A.C.L--

Asuncion,
17 AGD 2026
VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de VASCOL
S.A.C.L en contra de la Resolucion N® 1543 de fecha 6 de agosto de 2018, dictada por la Direccion de Marcas,

RESULTA:

Que, en fecha 5 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de VASCOL S.A.ClL e
interpone Recurso de Apelacion en contra la Resolucion N® 1543 de fecha 6 de agosto de 2018, dictada por
la Direcciin die Mareass s rr e e s e e e sttt s e

Que, en fecha 13 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedit el recurso
B e e e e B R S i s e e e St i i i

Que, en fecha 15 de noviembre de 2019 el representante convencional de VASCOL S.A.C.I. expreso
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
11 de febrero de 2020, —---ceememmm e e e R e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.)Que la solicitud de registro de la marca
"VASCOLET" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. 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 f)...los
signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de
confusion o de asociacion. Esta secretaria ha constatado [a existencia de la marca "VASCOLET" amparada
para la clase 30. registrada con el n® 415.937 en fecha 28/10/15 a favor de PEPSICO DE ARGENTINA S.R.L. en
donde ambas denominaciones son idénticas y no podrin tener coexistencia pacifica, habida cuenta que
entre las mismas existe refacion de clases.-. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(... )" ------=--=---==-=--

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: *(..)Que, la
marca "VASCOLET", es una marca novedosa, compuesta, que tiene identidad propia, y es individualizada
por las personas. .//..Que, mi cliente la firma VASCOL S.A.CI, establecida desde el ario 1992 pretende
invertir grandes sumas de dinero, dando fuente de empleo a numerosos paraguayos y paraguayas, con la
utilizacién de la marca "VASCOLET"..//..Que, mi cliente la firma VASCOL S.A.C.I, establecida desde el ario
1992 pretende invertir grandes sumas de dinero, dando fuente de empleo a numerosos paraguayos y
paraguayas, con la utilizacién de la marca "VASCOLET"." A los efectos de demostrar el uso de esta marca, se
puede acceder a la pagina web de mi mandante, http://www.vascol.com.py/index.php. En la cual, se podra
constatar los distintos servicios que ofrece, ayudando a fortalecer el crecimiento econémico general del
pais y el desarrollo del comercio internacional."Que, cabe resaltar que la marca VASCOLET, ya se encuentra
registrada como marca a nombre de mi mandante ante la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual en
dos clases, individualizadas como: 1. VASCOLET, clase 29, Registro N*® 429183 vigente desde el 14 de
septiembre del 2016; 2. VASCOLET, clase 30, Registro N* 433889 vigente desde el 19 de diciembre de

ambas marcas por lo que la solicitud de registro de J'a marca VASCOLET en la clase 35 delee
no incumplir ninguna prohibicién de la ley de marcas.-* (...) == =-====sssessmssasssmasasanmennian :
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1543 DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VASCOLET",
CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79946/2017, SOLICITADA POR VASCOL S.A.C.L=sscsssssenssonnnsmmnnnnmmasnsmannsennsns

Que, ademis de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar respecto
a los registros alegados por el apelante, es asi que al repasar la informacion obrante en el sistema
informatico de la Institucion, se verifica que el solicitante ya cuenta con la marca registrada VASCOLET,
clase 29, Registro N° 429183 y VASCOLET, clase 30, Registro N° 433889, — ---scsmamsmmmmnnssmmnmnnnnnnnninee o

Que, ademas de los registros alegados por la parte solicitante, también se verifica en el sistema
institucional que a la fecha la firma VASCOL 5.A.C.1, posee el registro de la marca “VASCOLET" en la clase
30, misma clase en la que se encuentra depositada la marca base del rechazo. Por lo que es posible colegir
que la marca solicitante podra coexistir pacificamente con la marca antecedente y que la solicitud en
estudio es, sencillamente, otra version de una marca ya concedida a favor de la firma solicitante, —-«--ceuee-

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. -----=-----

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

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N* 1543 de fecha 6 de agosto de 2018, dictada por la
Direccidn de Marcas. ---=-<--smeriresmemmeti i sinsv s s e e e S

Art, 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“VASCOLET", clase 35, Expediente. N® 1779946, solicitada a nombre de VASCOL

Art. 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1916 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TIBAK”, CLASE 1, EXPEDIENTE N° 80082/2017, SOLICITADO POR AKTRA S.A. —-

TIBAK (solicitada)
[BAK (marca base de rechazo)

Esta dependencia administrativa considera que la denominacién solicitada "TIBAK' constituye una
reproduccion total de la marca registrada, ya que el elemento comuin IBAK' funciona como conjunto
marcario. Debido a su especial relevancia y fuerza distintiva, dicho componente asume el papel principal y
protagonico, captando la atencion del consumidor de manera absoluta. Siguiendo la doctrina citada, al ser
'BAK" el elemento decisivo para la identificacién comercial, su incorporacién 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 ortogrificas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusion en el publico
e |1 s 4 e e Al e e S b L A ey A eae S

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas en pugna podrin coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y analisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, vemos que el resultado que
arroja la visién 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 “TIBAK” no
podra coexistir con la marca base de rechazo “IBAK”, con la cual presenta més semejanzas que diferencias,
maxime considerando la naturaleza de los servicios por ambas comercializadas.------=-+s=smssesesmcacaccaace.

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestion se encuentran en la misma
CLASE 1. En ese sentido, contribuye traer a colacion lo dispuesto en el Art. 2 Inc ) 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 confusién o de asociacién con esa
marca, situacién que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el analisis relativo a la
cobertura de productos, vemos que la solicitante “TIBAK" pretende cubrir: "EXCLUSIVAMENTE productos
quimicos para la industria, la agricultura, y horticultura y la selvicultura,” comprendidos en la CLASE 1,
mientras que la marca base de rechazo "IBAK" con registro N* 447700 cubre: “Preparaciones biologicas para
uso en agricultura, horticultura y silvicultura, especialmente inoculantes agricolas y horticolas, bacterias
beneficiosas y suplementos para el suelo comprendidos en la clase 1 (uno). Teniendo en cuenta que para el
registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusive 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 las mismas, — - -mss oo

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 LE:.r N° 1214113 de Marcas es criterio de esta dependenc:la admmlstra’ﬂv; que cqrre

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDU
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1916 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TIBAK”", CLASE 1, EXPEDIENTE N* 800822017, SOLICITADO POR AKTRA S.A, —=--=-ssssccrmemmemcannnnnnnanaa

Asuncién, 17 AGD 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de AKTRA S.A. contra
la Resolucion N° 1916 de fecha 26 de octubre de 2018, dictada por la Direccién de Marcas, y; ——=r=============-

RESULTA:

Que, en fecha 13 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de AKTRA S.A. e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 1916 de fecha 26 de octubre de 2018, dictada porla
DiIreccitin e WIATCAS, ===ccmmm s s e o o o s S R R R R R e o

Que, por proveido de fecha 3 de diciembre de 2018 se concede el recurso de apelacion interpuesto,
expresando agravios el apelante en fecha 29 de marzo de 2019. Por providencia de fecha 9 de mayo de 2019
esta Direccién llama Autos para ResolVer, «-----weemessmrsmm ettt ce s e e mm s s sen ik msaaans

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “(..) Que la solicitud de registro de la marca "TIBAK" ha sido
presentada para amparar los productos de la clase 1. Que habiéndose realizado la btisqueda de
antecedentes de la citada mara, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "IBAK", registrada
con el numero 447700 en fecha 12 de Octubre de 2017/ a favor de BASF CORPORATION, Comentario: Que,
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia pacificamente 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 10 solicitado. —«--«==esemsammsmms e

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: (..} Las
marcas en cuestion no son confundibles, ya que estudiadas en su conjunto puede apreciarse que la marca
"TIBAK" posee la suficiente novedad y especialidad para coexistir pacificamente con la marca "IBAK". En
efecto, ambas marcas coexisten pacificamente en el mercado, ya que mi mandante tiene registrada la marca
"TIBAK" en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), desde el 26/12/2018.
de conformidad al Certificado de Registro y Libre Venta de Productos Fitosanitarios y Afines que sea

COMPalia.aesla PreseIiaciOn v wsmnrorrr sy erer st mare sesyers e e st e e o

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

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 ideologico o conceptual. ---«--essreomemeesme e

Que, en ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo “IBAK™ y la
solicitud de registro de la marca *TIBAK", se evidencia que la parte principal de la denominacion de la
solicitante se encuentra reproducida en la marca base de rechazo. En ese sentido, tenemos que “TIBA}
muy semejante a la marca registrada “IBAK", diferencidandose la solicitante solo por la letra inicial

se puede apreciar @ CONTIMUACION; —-=-xssssmmmmmm e oo e Yo
[Hredioes
' :..-i.'r_.'.::'»,[._ A
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1916 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TIBAK", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 80082/2017, SOLICITADO POR AKTRA S.A, —-----s-ss-zsszsmssmrmmaamameaneas

Art 12 CONFIRMAR la Resolucion N°® 1916 de fecha 26 de octubre de 2018, dictada por la
Eireccitn de Marcas. —sscssssmssarasismisenssiensrsnsnsssanressarannesiaasansminssesanasasnssnsns

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de reglstm de la marca *“TIBAK”, clase 1, Acta N*
80082/2017, solicitada a nombre demﬂﬂ. - mmassan

ATt38  NOTIFIQUESE -----sicmmsicnciimsiinsiannniinsinin
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 1443 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“URGENTE24", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 1184/2019, SOLICITADO POR GRUPO NACION
LA ~=onseainiasaenn et amane s aa nsi S dm e s s

Que, dicha aptitud distintiva encuentra sus limites en las prohibiciones absolutas previstas en el
articulo 2° de la Ley de Marcas, entre ellas la establecida en su inciso e), que impide registrar los signos que
consistan enteramente en el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o
aquellos que puedan servir en el comercio para calificar o describir alguna de sus caracteristicas, finalidad,
destino o madalidad de prestaci@in.----- - —sr e e e e e e S e

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ senala cuanto sigue:
“(...) La razén de politica puiblica que subyace a este motivo de denegacion del registro es que no deben
permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros comerciantes
puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir
normalmente. Para ser considerado *descriptivo”, un signo debe considerarse siempre en relacién con los
productos o servicios para los que se utilizard la marca.../..La Oficina denegara el registro de un signo por
ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el publico 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
tamanio de los productos o servicios.(...)". Por tanto, la denominacion solicitada no puede ser considerada
una marca evocativa o sugestiva, sino mas bien un conjunto de términos descriptivos y carentes de fuerza
distintiva, que refieren de manera directa y evidente a las caracteristicas funcionales del servicio. Su
registro, por ende, podria afectar el interés general al otorgar a un titular el uso exclusivo de expresiones de
uso comiin o necesarias para describir actividades similares.-=--=s====ssseamrmemmm e

Que, en el caso de autos, la denominacion URGENTE24, analizada en relacion con los servicios
comprendidos en la clase 38, carece de la aptitud distintiva exigida por la legislacion
TT LT T T E] = oo e e L B B B L L . 0 . 2 B 5 B S

En efecto, el vocablo "URGENTE" constituye una expresion de uso corriente y generalizado dentro
del ambito de las telecomunicaciones, los servicios periodisticos, la transmision de noticias, la difusion de
informacién y los medios masivos de comunicacion, siendo habitualmente empleado para indicar noticias
de dltimo momento o informacién cuya divulgacion inmediata constituye precisamente la caracteristica
principal del servicio of e, -« s e e

De igual manera, el elemento numérico "24" es comtinmente utilizado en el comercio para indicar
disponibilidad continua, funcienamiento permanente o prestacion ininterrumpida durante las veinticuatro
horas del dia, circunstancia ampliamente conocida por el consumidor

Que, apreciado el signo en su conjunto, la combinacion URGENTE24 transmite inmediatamente al
publico el concepto de "informacién o noticias urgentes disponibles las veinticuatro horas”, constituyendo
una expresion que describe directamente una modalidad y caracteristica esencial de los servicios que
pretende distinguir, sin exigir al consumidor esfuerzo intelectual alguno para arribar a dicho
signiﬁcadﬂ_ ..........................................................................................................................

Que, la incorporacién del niimero "24" conferiria suficiente distintividad al conjunto, pu
adicion de un elemento numérico carente de originalidad, cuando éste también posee

Abg. Claydia “img]

! Direccion Macional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices pave of examen de inarcas ex Pavagaay, p. 119 mg.pmmlﬁ_#i;‘:l Illcr Ge:
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 1443 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"URGENTE24", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 1184/2019, SOLICITADO POR GRUPO NACION
SA-

Asuncion, 1'? M.‘\U EDEE

VISTO: el recurso de apelaciﬁn interpuesto por el representante convencional GRUPO NACION S.A.,
contra la Resolucion N2 1443 de fecha 11 de noviembre de 2019, dictada por la Direccién de Marcas, y; —-----

PARAGUAI
REKUAI

RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de GRUPO
NACION S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N2 1443 de fecha 11 de
noviembre de 2019, dictada por la Direccion de Marcas.-------s-ssessmmmmm s

Que, en fecha 13 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APelaciOn N PUESTO, - memm e

Que, en fecha 11 de diciembre de 2020, el representante convencional de GRUPO NACION S.A.
expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 30 de diciembre de 2020, — -« emmmmmm 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 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.” Es
una denominacion de uso comun utilizada en programas de radio y tv.-. En consecuencia no ha lugar a lo
s e s e i

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) La solicitud de mi mandante es
una marca EVOCATIVA, que al observar la marca “URGENTEZ24", en relacién con su cobertura de servicios
en la clase 38 del Clasificador Internacional, podemos ver claramente que estamos frente a una marca
evocativa, esto es, aquellas que “sugieren o dan una idea” acerca del campo operativo que identifican sus
caracteristicas o cualidades pero sin llegar a identificarse con ellas, las que a diferencia de los signos
genéricos, descriptivos o de wuso comtn, son plenamente identificables y registrables.

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
IIMEOEPUBEEN. =+ semainsm s it imasms s e s i e s s i b o i i e

Que, conforme al articulo 1* de la Ley N° 1294/98, la funcion esencial de una marca consiste en
distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa respecto de los de sus competidores. En
consecuencia, inicamente pueden acceder al registro aquellos signos que posean suficieryte rejdad
distintiva y permitan al consumidor identificar el origen empresarial de los
distinguen.-----------------------------------------------------------------------------------------------j ..... N P el A
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 1443 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“URGENTE24", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 1184/2019, SOLICITADO POR GRUPO NACION
S.A. e e e s s o e e e i e e e mmemmmes aes

descriptivo para el sector econémico de referencia, no transforma una expresion descriptiva en un signo
reg[strgble_ .........................................................................................................................

Que tampoco puede prosperar el argumento consistente en afirmar que la denominacion constituye
una marca evocativa. Sobre el punto, el Dr. Jorge Otamendi ensefia que la diferencia entre las marcas
evocativas v las descriptivas radica en que las primeras tinicamente sugieren determinadas caracteristicas
del producto o servicio, mientras que las segundas las describen de manera directa e inmediata,
permaneciendo estas ltimas excluidas del registro por carecer de fuerza distintiva. Precisamente ello
ocurre en el presente caso, donde el consumidor percibe instantineamente la naturaleza informativa y la
disponibilidad permanente del servicio, sin que exista elemento alguno de fantasia que permita
individualizar un origen empresarial determinado. «==-=-===ssmcseemrmmm e

Que, admitir el registro solicitado implicaria conceder a un solo titular el uso exclusivo de una
expresion necesaria y habitual dentro del mercado de los servicios informativos y de telecomunicaciones,
restringiendo injustificadamente el derecho de los demas competidores a utilizar vocablos indispensables
para describir las caracteristicas de sus propios servicios, resultado que precisamente procura evitar la
prohibicion contenida en el articulo 2%, inciso e), de la Ley N°

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Direccion General arriba a la conclusion de que
no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las
prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, especificamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294/98,
por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida, «-----eseome e s e

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

Art. 17 CONFIRMAR la Resolucion N* 1443 de fecha 11 de noviembre de 2019 dictada por la
Direccion de Marcas, «++---s-smss e

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “URGENTE24", clase 38,
Expediente N°® 1184/2019, solicitada a nombre de GRUPO NACION
Snﬁ* _____________________________________________________________________ e T——— PSS e —
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N.° 536 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA
EMPERATRIZ FATIMA ROMAN®, CLASE 41, EXPEDIENTE N.* 27903/2019, SOLICITADA POR FATIMA
BEATRIZ ROMAN ROMAN, —-------- - -

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 a CONSHLUIL UNA M@ICA, =====r=s=msrsrm sttt e s s s e s s e a e st d s e a e e m e s e s

Que, el articulo 6 de la citada Ley establece la improcedencia del registro de signos idénticos o
semejantes a otros previamente registrados o solicitados cuando, atendidas las circunstancias del caso,
exista riesgo de confusion o de asociacion respecto del origen empresarial de los productos o servicios.-----

Que, las Directrices para el Examen de Marcas, aprobadas por Resolucion DINAPI N.* 259/2025,
disponen que el examen de confundibilidad debe efectuarse apreciando la impresion de conjunto
producida por los signos, teniendo especialmente en consideracién los elementos con mayor fuerza
distintiva y la percepcion del consumidor medio, quien normalmente conserva un recuerdo imperfecto de
L

Que, bajo dichos criterios, esta Direccion General advierte que ambas denominaciones reproducen
integramente el elemento "LA EMPERATRIZ®, el cual constituye el nucleo distintivo y de mayor fuerza
identificadora de los signos enfrentados. =« -« == s

Marca solicitada:

LA EMPERATRIZ FATIMA ROMAN
Marca antecedente:

ARA LA EMPERATRIZ DE LA CUMBIA

Que, desde el punto de vista ortogrifico, ambas marcas coinciden plenamente en la expresion "LA
EMPERATRIZ", constituyendo ésta el elemento predominante que capta inmediatamente la atencién del
('DI'ISUI'I’lidOl'. ........................................................................................................................

Que, desde el aspecto fonético, la pronunciacion inicial de ambos signos resulta idéntica, siendo
precisamente la expresion "LA EMPERATRIZ® la que permanece con mayor intensidad en la memoria del
publico, conforme al criterio reiteradamente sostenido por la doctrina y la jurisprudencia marcaria.-----------

Que, desde el plano conceptual, ambos signos evocan exactamente la misma idea, esto es, la figura de
una emperatriz, transmitiendo un idéntico contenido intelectual y comercial -----<s-=s=seemssmmmmmremeeemneaennas

Que, la incorporacion de los vocablos "FATIMA ROMAN® no posee entidad suficiente para eliminar el
riesgo de confusion existente, puesto que tales expresiones funcionan Gnicamente como elementos
complementarios que acompanan al verdadero nicleo distintivo de la marca,----==--===--=s-=secers

Que, la doctrina marcaria coincide en senalar que cuando un signo reproduce lntegramente la parte
distintiva de una marca anterior, la simple incorporacion de nombres propios, apellidos ug elementos
accesorios no neutraliza la semejanza, especialmente cuando ambas mircns dis ser
comprendidos en la misma clase internacional.------=-=ssssmmeesmmsomeaaeeee TS - T vty

fr
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N.° 536 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA

EMPERATRIZ FATIMA ROMAN", CLASE 41, EXPEDIENTE N.° 27903/2019, SOLICITADA POR FATIMA
BEATRIZ ROMAN ROMAN. —-scscescsescssnnnmannnnnnas -- .

Asuncion, 1? ﬁﬁﬂ 8

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la solicitante FATIMA BEATRIZ ROMAN ROMAN, por
derecho propio y bajo patrocinio de abogado, contra la Resolucion N° 536 de fecha 18 de mayo de 2020,
dictada por la DirecciOn de Marcas, ¥i--=--------semmmmmm e e e

RESULTA:

Que, en fecha 24 de setiembre de 2020 se presenta la solicitante FATIMA BEATRIZ ROMAN ROMAN,
por derecho propio bajo patrocinio de abogado e interpone Recurso de Apelacion en contra de la
Resolucion N2 536 de fecha 18 de mayo de 2020, dictada por la Direccion de Marcas, «----=-+===s=sssesssmmeennnen

Que, en fecha 19 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
L R e

Que en fecha 17 de febrero de 2026, presenta escrito de solicitud de intervencién el representante
convencional de FATIMA BEATRIZ ROMAN ROMAN, asimismo en fecha 20 de febrero del 2026, se solicita
adecuacion sobre la solicitud de registro, habiéndose tomado nota del mismo en fecha 23 de marzo del

Que, en fecha 22 de mayo de 2026, el representante convencional de FATIMA BEATRIZ ROMAN
ROMAN expreso agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresian de agravios y llama autos para
resolver en fecha 26 de mayo de 2026, -« --csmmmmm s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera (... )Que la solicitud de registro de la marca "LA EMPERATRIZ
DE LA CUMBIA FATIMA ROMAN", ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41, Que
habiéndose realizado la busqueda de los antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca "ARA LA EMPERATRIZ DE LA CUMBIA", registrada con el niimero 488388 en fecha
19 de Julio de 2019 a favor de ARA MARIA GIMENEZ RIVEROS, Comentario, Que ambas denominaciones
son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacffica, en una misma clase, sin crear
riesgo de confusién entre los consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 6 de la Ley N.° 1294/98,
no ha lugar a lo solicitadn - «--==srrme e e s s s e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) Que con ésta conclusién se ha
incurrido a un claro error de apreciacion puesto que de haberse realizado el estudio teniendo en cuenta los
verdaderos elementos que configuran a la marca solicitada no se habria llegado a la decision de rechazar la
presente solicitud.../...Que si bien ambas denominaciones comparten al particula LA EMPERATRIZ, no es
menos cierto que la marca antecedente estd compuesta y acompanada de otros elementos que la hacen
diferentes y suficientes para permitir una coexistencia pacifica entre las marcas en cuestion(...) /==----=x----

.
Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso inte Y ey i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N.* 536 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA
EMPERATRIZ FATIMA ROMAN", CLASE 41, EXPEDIENTE N.° 27903/2019, SOLICITADA POR FATIMA
BEATRIZ ROMAN ROMAN, BURSe S

Que, tampoco puede prosperar el agravio relativo a que el examen debio realizarse exclusivamente
sobre la totalidad de las denominaciones, pues precisamente el analisis de conjunto exige identificar cual es
el elemento que concentra la fuerza distintiva en el consumidor, circunstancia que en el presente caso
recae inequivocamente sobre la expresion "LA EMPERATRIZ" ---------===szssmemsmmmemm e oo

Que, igualmente improcedente resulta el argumento relativo a la supuesta utilizacion comtin de dicha
expresion dentro del mercado artistico, toda vez que no se ha acreditado que la misma hubiera perdido
capacidad distintiva en la clase 41 ni que constituya una expresion de uso necesario para los servicios que
pretende diSEUIL. ------s--m-srsmesseremramsmsacesensmeerus e s s sen s an s s e ea s e e ana e s e e s e e

Que, igualmente irrelevante resulta que la recurrente invoque registros obtenidos en otras clases
internacionales, pues el principio de especialidad exige verificar la confundibilidad respecto de los
servicios comprendidos en la clase objeto de analisis, supuesto que concurre plenamente en el presente
D O I, = e e e e S e A e Sa s n s s

Que, tampoco modifica la conclusion alcanzada, la circunstancia de que el titular del antecedente no
hubiera formulado oposicién administrativa, puesto que el examen de registrabilidad constituye una
potestad legal propia de la Administracion, ejercida en tutela del interés publico comprometido en la
proteccion del sistema marcario y de los consumidores.-«-«----==-cssessmmsmmmmmmmmenn e

Que, en el caso de autos concurren precisamente los elementos configurativos de dicho riesgo, pues
las marcas enfrentadas presentan una coincidencia practicamente absoluta en su elemento dominante,
distinguen servicios comprendidos en la misma clase internacional y transmiten una impresion global
altamente semejante. Que, admitir la coexistencia registral de ambos signos importaria afectar la funcion
identificadora que cumple la marca antecedente, comprometiendo la seguridad juridica del tréfico
comercial y la adecuada proteccion del consumidor,----=-+s=sssessmrecrmrecrennenciencre e s e e

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 mas confundible que una marca idéntica.
La prohibicién del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o
BB VICI 8, M oo e e e e e e e e e e e e i e R e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, 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 admini
corresponde confirmar la Resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia /acifica e
TTHISITIAS, == e=ssmmen o s m e e e e e s v IR BERS
Y

BieoE

' “DERECHO DE MARCAS™ — Jorge Otamendl. 9* Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2007
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N.® 536 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA
EMPERATRIZ FATIMA ROMAN", CLASE 41, EXPEDIENTE N.° 27903/2019, SOLICITADA POR FATIMA
BEATRIZ ROMAN ROMAN, —-==--+=-- SmmmemmrmmsmeessEssssessessssessssstesmmnsmmnmm——————————s—mmessssess

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR las Resoluciones N° 536 de fecha 18 de mayo de 2020 y N® 3516 de
fecha 06 de noviembre de 2025, dictadas por la Direccion de Marcas,-----------==---=--

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “LA EMPERATRIZ
FATIMA ROMAN®, clase 41, Expediente N°® 27903/2019, solicitada a nombre de
FATIMA BEATRIZ ROMAN ROMAN. i

Art. 3¢ HOTIFRWESE o weermsmemsermsnesmmsennes :
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N.” 241 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE N.* 36045/2019, RELATIVO A LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CELUPAR", CLASE 9, SOLICITADA POR TARA S.A.---- e

Que las Directrices de Examen de Marcas de la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual
establecen que un signo carece de distintividad cuando el consumidor medio percibe de forma inmediata
una informacion acerca de la naturaleza, especie, destino, funcién, calidad o caracteristicas de los
productos o servicios, sin realizar esfuerzo intelectual alguno. Que igualmente dichas Directrices disponen
que la mera combinacion de términos descriptivos o genéricos no otorga distintividad cuando el conjunto
mantiene un significado conceptual directo para el publico consumidor, supuesto que precisamente se
verifica en el caso de autos. - seee s

Que del examen integral de la denominacion CELUPAR se advierte que la misma se encuentra
conformada por dos elementos de utilizacion corriente en el comercio, el primero de ellos, "CELU",
constituye una abreviacion universalmente utilizada para designar teléfonos celulares, siendo una
expresion incorporada al lenguaje cotidiano y comercial. Por su parte, el elemento "PAR" es igualmente
empleado de forma frecuente como abreviacion de Paraguay, especialmente en el ambito comercial y
LT T8 T R —

Que, apreciada en su conjunto, la expresion CELUPAR transmite inmediatamente al consumidor la
idea de celulares para Paraguay, celulares del Paraguay o productos vinculados al mercado paraguayo de
telefonia celular, constituyendo una designacién directamente relacionada con los productos
comprendidos en la clase 9. Que dicha percepcion surge de manera inmediata y espontinea, sin requerir
elaboracion mental alguna por parte del consumidor medio, circunstancia que evidencia la ausencia de
capacidad distintiva exigida por nuestro ordenamiento juridicg.--««--«--=-s-ssssssemmmmmmm e

Que no puede compartirse el argumento del recurrente en cuanto sostiene que se trata de una
palabra de fantasia. La circunstancia de que un vocablo no figure en el diccionario no implica, por si sola,
que posea caracter arbitrario o de fantasia, cuando su composicién permite identificar de forma inmediata
el significado descriptivo que transmite al consumidor, que la doctrina especializada ha senalado
reiteradamente que la distintividad debe apreciarse atendiendo a la percepcion del consumidor y no
exclusivamente a la originalidad lingtiistica de una expresion,-------sermesm e

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 cusl es el
producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o caracteristicas. A veces, mas que una idea, se
trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo contrario, la marca seria enganiosa. El signo
descriptivo también designa estas mismas caracteristicas, funciones, destino, origen, calidad,
componentes, etcétera. La diferencia esta en que Ja designacion descriptiva es Ja necesaria o usual para
aquello que se describe. La evocativa siempre tendrd en su conformacién algtin elemento que la hard, en
menor 0 mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio puiblico
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 Objeto.-=---===s=rssmmensasemnraemnnsanesnennnnsnnennsanas

La denominacion solicitada CELUPAR no incorpora ningtin elemento suficientemente original que
modifique la percepcion descriptiva derivada de la combinacién de lgs vocablu
limitandose a reunir dos expresiones ampliamente utilizadas en el comercio, ...__-__*___,__. -

T

' "DERECHO DE MARCAS" — |orge Otamendi. 9° Ed. CABA, Abeledo Perrat, 2017 — Pag, 76.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N.° 241 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE N.® 36045/2019, RELATIVO A LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CELUPAR", CLASE 9, SOLICITADA POR TARA S.A. - ——mememaee

asuncion, 17 AGD 2078

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de TARA S.A. contra la
Resolucion N° 241 de fecha 27 de enero de 2020, dictada por la Direccion de Marcas, y; —-=--=-====s=-zeessanea-

RESULTA:

Que, en fecha 13 de febrero de 2020 se presenta el representante convencional de TARA SA. e
interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N° 241 de fecha 27 de enero de 2020, dictada por la
Direccion de Marcas, ------sssesessees e oo n s

Que, por proveido de fecha 05 de marzo de 2020 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 27 de noviembre de 2020. Por providencia de fecha 16 de diciembre de 2020
esta Direccién llama Autos para Resolver. ~»-«==sss=srsmmm oot e s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(...) Que la solicitud de registro de la marca "CELUPAR" ha
sido presentada para amparar los productos de la clase 9. Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccidn considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 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 denominacion en su traduccion al espafiol se considera descriptiva y sin distintividad alguna con
relacion a los servicios que desea proteger.-. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.” ----+=----=====--=----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otras argumentos: “(...) Que
la Direcciéin de Marcas se limité a expresar que la designacion requerida corresponde a una denominacién
genérica. Asi, mediante éste superficial analisis omitié exponer los fundamentos por los cuales considera
que la denominacién solicitada consiste enteramente en un signo que sea el nombre genérico o
designacién del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o
describir alguna caracteristica del producto o servicio../{ CELLUPAR no describe los productos amparados
por la clase 9, y tampoco los especificados en su solicitud de registro, CELUPAR constituye una palabra de
FATIERSIR, T i s sttt e e A S SRS R ne s e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
T U B i e o e e e e A T e s S e s e R e e i

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

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
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N.° 241 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE N.° 36045/2019, RELATIVO A LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CELUPAR", CLASE 9, SOLICITADA POR TARA 5.A.----

Que del mismo modo, la ausencia de oposiciones formuladas por terceros no elimina el deber legal
de la Administracion de verificar el cumplimiento de las prohibiciones absolutas previstas en la Ley N.*
1294/98. El examen de registrabilidad constituye una obligacion de orden piblico, independiente de la
actividad procesal de terceros interesados.—— o= mmrr e e et

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la
prohibicién establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N® 1294/98 de Marcas. —----=----==-=sosmsmmnommnnnnnaannanns

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 en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucién recurrida. -----=----eeemeeenreene

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 241 de fecha 27 de enero de 2020, dictada por la
Direccifn de Marcas, -=- s s =ssrrsmsmsmmmmmssrsmssnsssamss s mssms s mmmes wwmssm sewm s wm e

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “CELUPAR®, clase 9,
Expediente N° 36045/2019 solicitada a nombre de TARAS.A.--------------- B

Art.32  NOTIFIQUESE. ----+--s--secssssmsmrnmssmsnsanenenss inrataiiganap e nneanghmea o nne o ee
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1952 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EVOK",
CLASE 05, EXPEDIENTE N* 10135/2020, SOLICITADO POR AGRI TOP §.A.=====s2== .

Que, esta Direccion considera oportuno traer a colacion al Dr. jorge Otamendi, en su obra DERECHO
DE MARCAS, quien se refiere al uso comin y menciona “Una particufa de uso comin no puede ser
monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular
de una marca que contenga una particula de uso comtn noe puede impedir su inclusién en marcas de
terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad,” ya que entonces se estaria
otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raiz de uso general o necesario”. Por ello, se colige
gue podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas.---==- === smmrrmrmm e

Que, por otra parte, ahondando en el analisis relativo a las clases y a la cobertura, vemos que la marca
solicitante ha limitando su cobertura a: "EXCLUSIVAMENTE FUNGICIDAS Y HERBICIDAS™ de productos
comprendidos en clase 5. vemos que existe una notable distincion en cuanto a la cobertura, 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 autos, ~----=s=ecnemmmmemem et e e

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 revocar la Resolucion recurrida, =-=-sssesseseees s

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 1952 de fecha 23 de julio de 2025 dictada por la Direccién

Art, 28 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“EVOCK", clase 05, Expediente N® 10135/2020, solicitada a nombre de AGRI TOP

- —sereeens st e
Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula, «---------r--sresmemmrmeanezs %ﬁ ---------------------
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1952 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EVOK",
CLASE 05, EXPEDIENTE N*® 10135/2020, SOLICITADO POR AGRI TOP S.A. e it

Asuncion,
17 AGD 2008
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma AGRI TOP
S.A. contra la Resolucion N® 1952 de fecha 23 de julio de 2025, dictada por la Direccion de Marcas, y; -=--------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de marzo de 2026 se presenta el representante convencional de la firma AGRI TOP
S.A. e interpone recurso de apelacién contra la Resolucién N° 1952 de fecha 23 de julio de 2025, dictada por
12 Direccion de MAarcas, ==« -«===rerere e e

Que, en fecha 16 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
TN BT PUBSED, === == m e e e e e h e s s AR EAA AN NS R AL RESS A seasaseasaaans

Que, en fecha 14 de abril de 2026, el representante convencional de AGRI TOP S.A. expreso agravios; y
esta Direccion llamé autos para resolver en fecha en fecha 17 de abril de 2026.------=+--+=ssrmrremnrrrnennnnnnens

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera (...) Que la solicitud de registro de la marca EVOK ha sido
presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente
2013-1327081 Denominacion HAVOC clase 5 Registro 388559 Titular Syngenta Limited (PY). 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
62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a 10 SolcHado" - -=-==srmsmmrmmmm et

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *(..) Que las marcas involucradas se
diferencian suficientemente en los planos grifico, fonético y semantico. Grificamente las marcas tienen
diferencias concretas que permiten distinguir una de otra. En éste sentido, apenas y coinciden dos de las
letras (VO) que forman parte de los signos..//.. Semanticamente la marca solicitada EVOK transmite la idea
de "evocacién” mientras que HAVOC carece de significado(...).---=======-====smmmemmsmmmr e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interFue5tg, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en primer término, las marcas en cuestién 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, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante “EVOK” y la marca base de
rechazo *HAVOC", se evidencia que en la denominacién Gnicamente se comparte la particula *VO”". De
dichas particularidades ortograficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a
continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas no es similar, —---------------

EVOK (solicitada), y

.

HAVOC (marca base de rechazo) N S ering



DIRECCION MACIONAL DE

43 PROPIEDAD 3 GOBIERNO oi1. | PARAG Al
EEE“HEEECTUAL PARAGUAY | REKU

Resolucién N° ‘-ﬂ ;-fr ? 4

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 557 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 35, EXPEDIENTE N° 20/17122, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-

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

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 |a viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a CONSHtUIT UNA MACCA. +===rsr=sremmrmem e e o s et o ne s ss s mmmm s mma s e s s e m e em e

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. 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 35 y la marca base de
rechazo "SUMMITT Clase 35, —-msmsmm e s

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 anélisis 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
T L o T R

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 configuracién marcaria en su
totalidad, conforme al principio de apreciacién global universalmente aceptado en materia de Derecho
Marc'ari Dr e L R T e L st I ™™

Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, esta Direccion 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
unico 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 ain, teniendo en cuenta
los demas elementos que serdn analizados en conjunto en la presente resolucion, ---=----=-=ssssemsmsreneaannans

Que, bajo dicho criterio, se observa que la marca solicitada constituye un signo mixto, integrado no
solamente por la expresion denominativa "SUMMIT AGRO", sino también por un elemento grafico de
significativa fuerza distintiva, consistente en un logotipo formado por una figura eliptica_estilizada en
colores verde y naranja, acompanado de una composicion tipografica particular, dondez -
adquiere especial relevancia visual mediante el empleo de una tonalidad diferenciada.----bmeeef-mee b

! Sinchez Herrero, Andrés. “Confusitn de Marcas® Editorial La Ley. Asuncion. 2013,

........
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 557 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 35, EXPEDIENTE N° 20/17122, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-

Asuncion, 17 AGD 2026

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma
SUMITOMO CORPORATION, contra la Resolucion N2 557 de fecha 07 de abril de 2022, dictada por la
DIreceiln de MATDRS, W, o e s otn s okt el oot o b o o e b e S i e A A S S ot o

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 557 de fecha 07 de abril
de 2022, dictada por ]a Direcciéin de Marcas.-~«=-s-<srresnmsssssumnrmasnmnssonsasansssammsassnamnansnasemmsosamssanenanas

Que, en fecha 09 de Mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
IMEEIPUESEO, =+ ===sesseesmssss s s s e et e e e n et e s e s e a e s e s e

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

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que la solicitud de registro de la marca "SUMMIT
AGRO" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiendose realizado la busqueda
de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SUMMIT",
registrada con el numero 416919 a favor de la firma Preferred Hotel Group, inc (US), Comentario: Que
ambas 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
6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)".-==-========smmsmmmmm s e

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *(..) "Como podemos notar con
facilidad, el anilisis que deriva en Ja resolucién recaida en el caso de autos carece absolutamente de
fundamentos vilidos y se aparta por completo de los principios bisicos del Derecho Marcario. En efecto es
bien sabide que como principio general, el cotejo para determinar la confundibilidad entre las marcas debe
realizarse desde una visién 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 situacién 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 y semejanzas, aunque ambas sean de la misma clase no

nombre comercial, y esti protegido por nuestra ley de marcas, en el Art. 72..." .., "la solicitante protege
servicios destinados a importacién, comercializacién de productos quimicos para uso industrial; productos
quimicos para uso agricola,... En cambio la adversa protege solo: servicios de reclamo, df market.rn‘
publicidad, servicios de relaciones publicas, promociones, de mvesngac;dn de mﬂ-c deRrean)
conduccion de shows comerciales, encuentros y exhibiciones.” (...) === x-‘f_ = L
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 557 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 35, EXPEDIENTE N°® 20/17122, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-

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, aun cuando estos se encuentren
clasificados en Ja misma clase(...) === ====r=msmrmmmms et 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 decisién
final a la que ha arribado el A guon. «ss 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 denominacion arbitraria, sino de un signo
que responde a la estructura comercial y a la estrategia global de identificacion empresarial desarrollada
PO SU J@ItIMO HEUIAE, ==+ -nsmrmesms e

Que, dicha circunstancia constituye un elemento juridicamente relevante dentro del analisis de
registrabilidad, por cuanto refuerza el caricter 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 Direccion 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 resolucién recurrida. -------------

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

Art. 12 REVOCAR la resolucion N2 557 de fecha 07 de abril de 2022 dlct da pm’]a Diréccion

[/ o'
* Direccion Macional de Propiedad Intelectun] {DINAPL), fvrectrices pary of examen de mareay en Paragua p 118, Dltpuﬂ[@‘ i*

It Cwwew dinagi pov. oy portal's 3 progicdad =-indesinal morces 'direclisges W e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 557 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 35, EXPEDIENTE N° 20/17122, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-

Que, por el contrario, el antecedente registral invocado como fundamento del rechazo corresponde a
una marca meramente denominativa, carente de cualquier elemento figurative que contribuya a su
individualizacion 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 comuin,-----------

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 glase 35, presentando su solicitud
con la siguiente descripcion: “..Servicios de agencias de importacion-exportacion, asistencia en la direccion
de negocios; promocién de ventas para terceros; presentacion de productos al publico; servicios de
abastecimiento para terceros (compra de productos y servicios para otras empresas); suministro de
espacios de venta en linea para vendedores y compradores de productos y servicios; tramitacién
administrativa de pedidos de compra; informacién comercial y consejos para consumidores (tienda de
asesoramiento al consumidor); servicios de venta minorista 0 mayorista de quimicos industriales; servicios
de venta minorista o mayorista de quimicos para uso en agricultura, horticultura y forestal, servicios de
venta minorista o mayorista de preparacion reguladoras de crecimiento de las plantas; servicios de venta
minorista o mayorista de fertilizantes, servicios de venta minorista o mayorista de preservativos de madera;
servicios de venta mayorista de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, asi como suministro
medicos; servicios de venta minorista o mayorista de insecticidas, fungicidas y herbicidas; servicios de
venta minorista o mayorista de semillas; servicios de venta minorista o mayorista de alimentos para
animales; servicios de venta minorista o mayorista de panales para mascotas, servicios de venta minorista o
mayorista de juguetes para animales domésticos; servicios de venta minorista o mayorista de maquinas,
implementos y suministros agricolas...”. Mientras que, la marca base de rechazo *“SUMMIT" posee el registro
N° 416919 para servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, para la cobertura de: “Servicios de
reclamos, de marketing y de publicidad, servicios de relaciones publicas, promocionales, de investigacion
de mercados, organizacion y conduccién de shows comerciales, encuentros y exhibiciones®, —---------------

Del analisis de coberturas se concluye que existe diferencia de servicios amparados, mientras que la
solicitada abarca diversos servicios, la de marca base del rechazo a sido otorgada para servicios totalmente
diferentes y que no guardan relacién con la solicitada, dentro de la clase 35.--=-=—==--mrmmemmmemem e

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
mnﬂmdﬂ como umcfm en virtud del Art. 7 de la Ley de Marcas, el cual supone la present
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 557 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 35, EXPEDIENTE N* 20/17122, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION -

Art. 28 ORDENAR la prosecuciéon de tramites de la solicitud de registro de la marca
“SUMMIT AGRO Y ETIQUETA", clase 35 Expediente N* 20/17122, solicitada a
nombre de SUMITOMO CORPORATION.=+=zresesassssnnesnsnmrannneramssnnsnnnsasans s asas
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 227 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BUTTERFLY
CANNON®, CLASE 33, EXPEDIENTE N* 69980/2022, SOLICITADA POR BIGGAR & LEITH, Llc. —----====--=-=---

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucion recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del
registro de lamarca "BUTTERFLY CANNON", solicitada por BIGGAR & LEITH, Llc.. —----=--sremmsmmmnamnnnnens

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

Art. 1° REVOCAR la Resolucion N° 227 de fecha 11 de febrero de 2022 dictada por la Direccion de
I A S, - e R S S e s

Art. 2° ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca "BUTTERFLY
CANNON", clase 33, Acta N® 69980/2022, solicitada a nombre w& LEITH, Llc... —-------

Art. 3




DIRECCION NACIONAL DE

4% PROPIEDAD (’," GOBIERNO pri. | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

Resolucién NL7 1 5

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 227 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BUTTERFLY
CANNON", CLASE 33, EXPEDIENTE N* 69980/2022, SOLICITADA POR BIGGAR & LEITH, Llc. —-----===-==s-=--

Asuncion, 17 AGD 7076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de BIGGAR & LEITH,
Llc. contra la Resolucion N® 227 de fecha 11 de febrero de 2022, dictada por la Direccion de Marcas, y,--------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de BIGGAR & LEITH,
Llc., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N°® 227 de fecha 11 de febrero de 2022,
dictada por la Direccion de Marcas. —«---=s=s=rrsemrmmmrmmrs s e s s e e e e

Que, en fecha 02 de diciembre de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
E T e g L e

Que, en fecha 05 de diciembre de 2025, el representante convencional de BIGGAR & LEITH, Llc.
expresé agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 22 de mayo de 2026« semeemm s e e s e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: "(..)Que la solicitud de registro de la marca BUTTERFLY
CANNON ha sido presentada para amparar los productos de la clase 33. Que habiéndose realizado la
biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente Denominacion 2019-1942954 CANON Clase 33 Registro 489197 Titular Canon Kabushiki Kaisha
[/P] Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrian tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre Jos 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 apelante y manifiesta: "(...)Que, sobre el particular, a la
Seriora Directora, informamos que la marca “CANON", clase 33, Registrada con el N° 489197, ha sido
cancelada en fecha 22 de Octubre de 2025..//.. Que en consecuencia como bien puede corroborarse ya no
existen motivos que obstruyan a la prosecucién de los tramites de registro de la marca solicitada por mi
PPETY T v g iy LI e S R S S S B ESS SR S pEEEES eSS

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuestﬂ.t R e

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, segin la base de datos de la DINAPI, el Registro N*® 489197 de la marca "CANON" a
nombre de Canon Kabushiki Kaisha [JP] se encuentran con Estado Administrativo: Cancelada; en virtud del
Oficio Judicial ingresado bajo entrada N° 2589601 y que dispuso la inscripcion de la 5.D. N° 448 de fecha 18
de julio de 2025, cuya parte resolutiva copiada textualmente dice: “I, HACER LUGAR a la demanda
promovida por BIGGAR & LEITH LLC contra CANON KABUSHIKI KAIXHA, sobre cancelacién de registro
marcario por falta de uso, en consecuencia, disponer que la marca CANON, clase 33 Reg. N° 43919?que es
la renovacién del Reg. N® 328349, inscripta en la clase 33, a nombre de la firma d' : ;
la Direccién Nacional de Propiedad Intelectual..- &
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 659 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AIMA Y
ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 30461/2021, SOLICITADO POR AIMA TECHNOLOGY GROUP CO.

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

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 validos como el
derecho a CONSHTUIN UNA MAICa. ~w==ssrmsmmmrenm et st

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,
ortografico y fonético, asi como del aspecto ideoldgico o conceptual, ----------r-amrmrm e

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico, ortografico y fonético, entre la marca base de rechazo
"HAIMA Y ETIQUETA" y la solicitud de registro de la marca *AIMA Y ETIQUETA", se evidencia que la marca
base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada, Como se puede apreciar a
L T Lo e e

A I MA (solicitada)
Hma (marca base de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que pricticamente no existen elementos
diferentes entre si, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética plena, tenemos que
la  impresion auditiva que pgeneran ambas podria causar confusibon en el piblico
e L e

Asimismo, el examen comparativo de los signos revela que la denominacién solicitada AIMA
reproduce practicamente la totalidad de la estructura denominativa del antecedente HAIMA,
diferenciandose unicamente por la ausencia de la letra inicial "H", circunstancia que resulta insuficiente
para dotar al signo pretendido de individualidad propia. Debe recordarse que la letra "H" carece de
sonoridad en el idioma espafiol, por lo que desde el punto de vista fonético ambas expresiones producen
una impresion auditiva practicamente idéntica. Desde el aspecto visual, ambos signos comparten la misma
secuencia predominante de letras A-I-M-A, idéntica longitud y similar configuracién grafica, mientras que
conceptualmente ninguno de ellos posee un significado conocido para el consumidor paraguayo que
permita neutralizar las marcadas semejanzas denominativas. Que, el anilisis marcario debe realizarse
atendiendo a la impresion de conjunto que producen los signos y no mediante una comparacion
fragmentada de sus elementos. Bajo dicho criterio, el consumidor medio, que normalmente conserva un
recuerdo imperfecto de las marcas, dificilmente advertira la diferencia consistente Ginicamente en la
presencia O ausencia de una Ietra muda al inicio de la denumina::ic’m. sienda en extremo probable que
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 659 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AIMA Y
E.'I'IQUEI'A' CLASE 12, EXPEDIENTE N® 30461/2021, SOLICITADO POR AIMA TECHNOLOGY GROUP CO.
LTD.,--- I

Asuncion, 1? 1'!.{'1[] 2%2‘5

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de AIMA
TECHNOLOGY GROUP CO. LTD. contra la Resolucion N° 659 de fecha 19 de abril de 2022, dictada por la
DIreccion de Marcas, ;- - =«s=c s e e e e n s s s m s e

RESULTA:

Que, en fecha 14 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de AIMA TECHNOLOGY
GROUP CO. LTD. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 659 de fecha 19 de abril de 2022,
dictada por la Direccion de MArcas, === e e e

Que, en fecha 20 de setiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
AR R I I, =~ e e e el e A A S m e e

Que, en fecha 27 de setiembre de 2022, el representante convencional de AIMA TECHNOLOGY
GROUP CO. LTD. exprest agravios; y esta Direccion llamé autos para resolver en fecha 22 de marzo de
I e e e e S S e o b SRR A i

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 "HAIMA", registrada con el
niimero 472837, Clase 12, a favor de HAIMA INVESTMENT GROUP 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 articulo 62 de la
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a 10 Solicitadn™ == s=ssusmssmmnssneee e see s

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) 'Dentro de la resolucién
impugnada se denota que la misma ha surgido de un estudio ligero y superficial de los elementos que
conforman la misma.”..//.."Por lo arriba expuesto, se puede notar la amplia diferencia entre los productos
que cubre la marca antecedente y la de mi cliente, es asi que la solicitud de mi principal y la marca base
antecedente no pueden ser consideradas como similares, puesto que cubren productos diferentes en el
mercado, ya que la solicitud de mi titular cubre productos especificos que no tienen relacién alguna con la
marca de referencia, por lo que no causaria confusion alguna por parte del piiblico
consumidor.”..//.."lgualmente, si bien ambas fueron solicitadas en la clase 12, 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 motocicletas, triciclos y bicicletas eléctricas, mientras que la marca HAIMA Registro N°
472.837 cubre productos relacionados a las partes de un automovil y lo relacionadoe a elfo. Por lo que se
puede percatar que ambas marcas son diferentes en cuanto a su naturaleza, finalidad prevista, método de
uso, como asi también son distintas en la produccién de tecnologia, precios de productos y tienen
totalmente diferentes canales de distribucion.”..//.."Asi también la naturaleza del ptiblico consumidor’ de
las motocicletas y bicicletas eléctricas ‘'AIMA'. Se trata de un puiblico especializado, que presta particular
atencién al momento de adguirir un articulo, y que jamas confundiria un ‘automévil y bicicleta eléctrica’

con el tipo de productos que ofrece la marca antecedente que serian automdviles y partescrs a
o R A e

"!‘ﬁ' Claudia Pamela
Viepctaes Fentrll Int?
'\f r'l- ""td,l.

A '--._._-'0:.1-'::'2';""
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 659 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AIMA Y
Eﬂqmﬂﬁ'CUEEE!EGEMH“EN“W%MHEIHHKH“DUPDRAWMJEﬂﬂﬂHDGYmHWTCQ
LTI, oeeremmrmmenmrmemr s st e mnases i e

Que, ahundando ain 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 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 bdsica que impide esta clase de
coexistencias, no es la tinica.™ Y acertadamente menciona sobre la similitud ortografica: “Es quizis /a mas
habitual en los casos de confusién. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen
para ello, desde luego, Ia 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 "Eretén” (532), "Mixima" y "Maxim's" (537).” De ello se colige que es insostenible una
coexistencia pacifica entre la marca solicitada y la registrada base del rechazo,-----------------ceeeeececeeeees

x

Asi, tampoco resulta atendible el argumento relativo a la existencia de registros concedidos en el
extranjero. 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 1o propia Jey s e s e e i st e R s g

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 pablico y por
evitar la incorporacion al registro de signos susceptibles de generar confusién en el mercado.-------—----------

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 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

L T

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 659 de fecha 19 de de abril de 2022 dictada por la
DIFeccion de Maras. -« e

Art, 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *“AIMA Y ETIQUETA”",
clase 12, Expediente N*® 30461/2021, solicitada a nombre de AIMA TECHNOLOGY
T 13 21 o0 T 1 1 ——

Art. 32 NOTIFIQUESE. ----=-+=-=rs=rsssmssmmsnmnmannnaannns

* *DERECHO DE MARCAS™ = Jorge Otamendi. 9° Ed_ CABA, Abeledo Perrot, 2007
" *DERECHO DE MARCAS® - Jorge Otamend), 9° Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 659 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AIMA Y
ETIQUETA”", CLASE 12, EXPEDIENTE N* 30461/2021, SOLICITADO POR AIMA TECHNOLOGY GROUP CO.
LTD., - SRS R ——

Que, desechando el analisis 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 12 con la cobertura de los
“Todos los articulos de la clase 12, comprendiendose entre ellos portaequipajes (bacas)para vehiculos,
ciclo-cars, automéviles, chasis (vehiculo), ruedas (vehicule), vehiculos para locomocion terrestre, aérea,
acudtica o ferroviaria, motores para vehiculos terrestres, carrocerias de automaviles, cubiertas para ruedas”,
mientras que la marca en tramite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes productos
de la clase 12: *Vehiculos eléctricos; motocicletas, automéviles; bicicletas; bicicletas eléctricas; triciclones
eléctricos; neumaticos para ruedas de vehiculos; dispositivos antirrobo para vehiculos; bocinas para
vehiculos; marcos de bicicletas; carros; motocicletas eléctricas; montacargas; sillines de bicicleta; uniciclos
auto-balanceados; scooters eléctricos auto-balanceados; scooters auto-balanceados, marcos para vehiculos
a motor de dos ruedas; carrocerias para vehiculos; bicicletas eléctricas plegables; asientos de seguridad para
nifios, para uso en vehiculos; scooters de empuje [vehiculos|: bombas para neumaticos de bicicleta.”, 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.

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 confusién 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 relacion entre ambas marcas.-------------==-=-eeeees

Que, ésta Direccion estima que, ademis del Art. 6° 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 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 confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comtin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
] TN T i s i B o S e i e S e e e s s e e R A S S el e i

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, “la 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 marecas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitacion de la primera®. -----------=-=---seeresrmrar e :

! Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombie. 2005
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 1037 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CABANA
PUNTA YBATE S.R.L.", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 9170/2022, SOLICITADO POR CABANA PUNTA YBATE
SR ~oneeiemorescomisnsnsssonsransnnnnns

W

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 a cONStIIET UN@ MATCA, === —--m === e e e e e e e b rm oo e

Que, en tal sentido, las Directrices para el Examen de Marcas de la Direccion Nacional de la Propiedad
Intelectual establecen que la comparacion entre marcas debe efectuarse apreciando la impresion de
conjunto que producen sobre el consumidor, de manera sucesiva y no simultanea, evitando descomponer
artificialmente sus elementos constitutivos, pues es precisamente la percepcion global del signo la que
determina su capacidad distintiva y su eventual aptitud para coexistir con registros
L = 0 ] 1 = T T T L e T I PP

Que, en primer término, corresponde analizar si la solicitud de registro cuya denegatoria se recurre se
encuentra efectivamente comprendida dentro de la prohibicion prevista en el articulo 6° de la Ley N°
1294/98. Para ello, el examen de confundibilidad no puede limitarse a la coincidencia de un elemento
parcial de las denominaciones enfrentadas, sino que debe realizarse sobre la impresion general que los
signos producen en el consumidor medio, apreciandose en su conjunto, de forma sucesiva y atendiendo a
todos los elementos denominativos, graficos y conceptuales que los integran, conforme a las Directrices
para el Examen de Marcas adoptadas por esta Direccion Nacional. —-------s=-seosemmmmremm oo coeees

Que, efectuado dicho analisis integral, esta Direccién General advierte que la solicitud "CABANA
PUNTA YBATE 5.R.L." presenta una estructura marcaria significativamente distinta de la marca antecedente
"YVATE", En efecto, la denominacién solicitada se encuentra conformada por la combinacion de los
vocablos "CABANA", "PUNTA", "YBATE" y la abreviatura SOCIeta -------========cssmmmemsrmnemn oo

Que, igualmente debe tenerse presente que la denominacién "CABANA PUNTA YBATE S.R.L.-
identifica a la persona juridica solicitante y constituye su nombre comercial, protegido por los articulos 72 y
siguientes de la Ley N° 1294/98. 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 denominacion social
adoptada, Ia enseria 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 putblico 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 tendra 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 confusion o un riesgo de asociacidn 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 penlgue la
proteccion de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.--------------=------
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1037 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CABANA

PUNTA YBATE S.RL.", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 9170/2022, SOLICITADO POR CABANA PUNTA YBATE
BRL o rwrssomimsmyms oo esasnansmantumemsotmatn .

Asuncion, ] 7 Apn {076

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CABANA PUNTA
YBATE S.R.L, contra la Resolucion N2 1037 de fecha 28 de junio de 2023, dictada por la Direccion de Marcas,

}"" .....................................................................................................................................
(]

RESULTA:

Que, en fecha 31 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de CABANA PUNTA

YBATE S.R.L, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1037 de fecha 28 de junio de
2023, dictada por la Direccion de Marcas, —------ ====rssmmmmmmm e

Que, en fecha 14 de setiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
e LTy L R

Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de CABANA PUNTA YBATE S.R.L,
expresd agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 30 de octubre de 2023, -----=---mrmmm o

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.) Que, habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2017-1791422 Denominacion YVATE Clase 25 Registro 511535 Titular Sincere Sociedad Anonima [PY]
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia
pacifica, en clases relacionadas, 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

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: (..) manifestando que la resolucién
recurrida incurre en una apreciacion fragmentaria del signo solicitado, aislando tnicamente el vocablo
"YBATE", cuando el examen de registrabilidad debe recaer sobre la marca en su conjunto, conforme a los
principios consagrados por la Ley N° 1294/98 y las Directrices para el Examen de Marcas de esta Direccién
Nacional. Sostiene igualmente que la denominacion "CABANA PUNTA YBATE S.R.L." constituye la razén
social y el nombre comercial de la empresa recurrente, protegidos por la legislacion marcaria; que la misma
denominacién ya ha obtenido registros en diversas clases internacionales; que los servicios distinguidos en
la Clase 35 difieren sustancialmente de los productos protegidos por la marca antecedente en la Clase 25; y
que las diferencias denominativas, grificas y conceptuales existentes entre ambos signos excluyen
razonablemente cualquier riesgo de confusion o asociacion para el consumidor medio

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o o del rec
Ly 1 R o e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1037 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CABANA
PUNTA YBATE S.R.L.", CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 9170/2022, SOLICITADO POR CABANA PUNTA YBATE
U T it et o S i i s A o i M A o

denominacion social completa, la marca antecedente consiste Unicamente en un vocablo aislado,
circunstancia que genera percepciones claramente diferenciadas dentro del trifico comercial. ---------------

Que, en consecuencia, valorados conjuntamente los aspectos denominativos, graficos, conceptuales,
la proteccion conferida al nombre comercial de la recurrente, el principio de especialidad y los
antecedentes registrales existentes, esta Direccion General concluye que no se encuentra configurado un
riesgo real de confusion ni de asociacion susceptible de inducir al consumidor a creer que los servicios
distinguidos por la marca solicitada provienen del mismo origen empresarial que los productos amparados
POr 13 Marca antecedente, «oos e e

Que, igualmente, resulta pertinente sefialar que la sola coincidencia parcial de uno de los vocablos
que integran dos signos marcarios no constituye, por si misma, fundamento suficiente para denegar un
registro, pues el examen de confundibilidad exige valorar todos los factores concurrentes en el caso
concreto. En ese sentido, tanto la doctrina especializada como las Directrices para el Examen de Marcas de
esta Direccion Nacional reconocen que la apreciacion debe recaer sobre la impresion general producida
por los signos, considerando su estructura, composicién, significado, presentacion grifica, naturaleza de
los productos o servicios y el publico consumidor al cual se  encuentran
T A S —

Que, la Resolucién recurrida sustent6 el rechazo exclusivamente en la semejanza existente entre los
vocablos "YBATE" e "YVATE", sin desarrollar un andlisis respecto de la incidencia que poseen los restantes
elementos integrantes de la marca solicitada, ni valorar las diferencias graficas de las etiquetas, la naturaleza
de los servicios distinguidos, la proteccion derivada del nombre comercial de la recurrente y los
antecedentes registrales ya concedidos por esta Administracion. Tal circunstancia evidencia una
motivacion insuficiente para concluir que la solicitud se encuentra comprendida dentro de la prohibicion
prevista en el articulo 6° de la Ley N 129498, - ----mneemmc oo

Que, asimismo, esta Direccion General estima relevante destacar que la finalidad del sistema marcario
no consiste en impedir el registro de todo signo que presente alguna similitud con otro previamente
registrado, sino tnicamente de aquellos cuya coexistencia sea objetivamente apta para inducir a error o
confusion respecto del origen empresarial de los productos o servicios distinguidos. La proteccion
conferida por la legislacién marcaria debe armonizarse con los principios de libre competencia, libre acceso
al registro y tutela efectiva de los derechos de propiedad industrial, evitando interpretaciones
excesivamente restrictivas que limiten injustificadamente el acceso al registro de signos suficientemente
T 1 T

Que, en el presente caso, la coexistencia entre la marca antecedente "YVATE" y la solicitud "CABANA
PUNTA YBATE S.RL." no aparece susceptible de generar un riesgo cierto de confusion, atendiendo a las
diferencias denominativas, graficas y conceptuales analizadas precedentemente; a la distinta naturaleza de
los productos y servicios distinguidos; a la proteccion juridica del nombre comercial de la recurrente; y a la
existencia de registros previamente concedidos sobre la misma denominacion, circunstancias que,
apreciadas en forma conjunta, permiten concluir que el signo solicitado posee aptitud distintiva suficiente
para acceder al registro Solicitad o, == ----mmm e

Que, por consiguiente, esta Direccion General discrepa con la conclusion alcanzada pg
de Marcas en la Resolucion N° 1037 de fecha 28 de junio de 2023, de tener por rechazadz

AULOS, == e e e e e e e e e e e e T T e ————————————— Ao
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1037 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, DICTADA FOR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CABANA
PUNTA YBATE S.RL.", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 9170/2022, SOLICITADO POR CABANA PUNTA YBATE

el caso de autos, la marca antecedente "YVATE" protege productos comprendidos en la Clase 25, mientras
que la solicitud objeto de examen pretende distinguir servicios de la Clase 35, consistentes en servicios de
comercializacion, importacion y exportacion. Si bien ambas clases pueden guardar cierta vinculacién
economica, dicha circunstancia no determina automaticamente la existencia de confundibilidad, siendo
indispensable verificar si el consumidor razonablemente podra atribuir un origen empresarial comiin,
extremo que no se encuentra acreditado en el presente expediente, —------------smmrm e

Que, otro aspecto de singular importancia consiste en que la propia Administracion ha reconocido
previamente la aptitud distintiva del signo "CABANA PUNTA YBATE S.R.L.", concediendo registros sobre la
misma denominacion en distintas clases del nomenclador internacional, conforme surge de los
antecedentes acompanados por la recurrente. Si bien cada solicitud de registro conserva autonomia
respecto de las demas, el principio de seguridad juridica exige que la Administracion mantenga
uniformidad en sus criterios cuando las circunstancias de hecho y de derecho permanecen
sustancialmente inalteradas. La existencia de registros previamente concedidos constituye, por tanto, un
elemento objetivo que demuestra que el signo ha sido considerado suficientemente distintivo y apto para
coexistir con otros derechos marcarios preexistentes, ---=----s-croemsrs oo

Comparacion grafica de las marcas:

MARCA SOLICITANTE MARCA BASE DE RECHAZO

CABANA PUNTA YBATE $.R.L.

Que, desde el punto de vista visual, las diferencias entre ambos signos resultan igualmente relevantes.
La marca solicitada incorpora una etiqueta acompanada de la denominacién "CABANA PUNTA YBATE
S.R.L.", dispuesta mediante una composicion grafica que identifica a la empresa solicitante. Por su parte, la
marca antecedente presenta una configuracion sustancialmente distinta, consistente en la denominacién
"YVATE" representada con tipografia negra dentro de una figura oval, sin compartir elementos graficos,
cromaticos ni de disefio con la marca cuya registrabilidad se analiza. -« -----so s mmm s

Que, precisamente, las Directrices para el Examen de Marcas establecen que cuando los signos
contienen elementos figurativos relevantes, éstos deben ser ponderados conjuntamente con los elementos
denominativos, pues la percepcién del consumidor recae sobre la totalidad del conjunto marcario y no
tnicamente sobre una de sus palabras. En el caso de autos, la fuerte carga visual de la etiqueta solicitada
constituye un elemento diferenciador adicional que reduce significativamente cualquier posibilidad de
error respecto del origen empresarial de los servicios distinguidos.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1037 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CABANA
PUNTA YBATE S.R.L.", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 9170/2022, SOLICITADO POR CABANA PUNTA YBATE
SRL. S —

Que, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad conforme a las disposiciones de la Ley N® 1294/98, a los principios generales del Derecho
Marcario y a las Directrices para el Examen de Marcas de la Direccion Nacional de la Propiedad Intelectual,
esta Direccion General concluye que el signo solicitado retine las condiciones necesarias para acceder al
registro, no encontrandose comprendido dentro de las prohibiciones legales invocadas como fundamento
de 12 resoluCiOn reCUITIda. = -=ss 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 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. -------------

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1037 de fecha 28 de junio de 2023 dictada por la
Direccion de Marcas. «=«===-======ss s et e

Art. 29 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“CABANA PUNTA YBATE S.R.L.", Clase 35, Expediente N® 9170/2022, solicitada a
nombre de CABANA PUNTA YBATE SR L--+---------:tmememmmmsssscreceenicoes oo
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POR LA CUAL SE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO PARA LA SUBSANACION NOTARIAL O DOCUMENTAL,
EN LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA INDIVIDUALIZADA CON EL ACTA N° 2160282, EN EL REGISTRO
N*® 464242 DE LA MARCA "FOCKER", CLASE 12, A NOMBRE DE MARCOS5 GOMES DA SILVA, ~—-----===s==-=-~

emergentes previstas en la Ley, Y al tratarse de una transferencia nacional, la misma debe ser realizada en
Escritura Publica, razén por la cual deberd presentarse dicha escritura, para ser redactada deberd contener
o mencionar los certificados pre escriturarios, conforme las leyes nacionales que asi lo establecen para tal
BEBCED. emer v s s e S S e e e e e e e T e

Que, el representante convencional de RICARDO JUAN ENRIQUE GOMEZ MALDONADO, en su
escrito de expresion de agravios manifiesta: “(...)La CESION DE DERECHOS Y ACCIONES que nos ocupa,
no encaja en la hipotesis de los presupuestos del Art. 280 del C.0.], atendiendo que lo transmitido son los
derechos personales de MARCOS GOMEZ en su cardcter de CEDENTE, para que RICARDO GOMEZ, como
CESIONARIO, pueda llevar adelante la accién real. en los términos de lo convenido en el referido contrato
que, a su vez, debe ser cumplido de buena fe y someterse como a la ley misma, segtin el art. 715 del C.C.
Fijese, seriora Directora, para nada se pidi, a prion, la inscripcion de alguna Escritura Publica de
TRANSFERENCIA, citada erroneamente por la Oficina de Actos Juridicos, menos atin que se refiera a un
acto de transmision de derechos reales ../.. se ha incurrido en un claro error de apreciacion, que
demuestra confusion en los conceptos y principios bésicos para diferenciar lo que efectivamente
constituye un derecho personal que el titular HIPOTETICAMENTE, pudiera tener sobre un derecho, en
este caso, marcario, y no precisamente, la trasmision de un derecho real, CONCRETO, sobre la cosa o un
bien registrable, derecho personal adquirido a través de un contrato fehaciente otorgado mediante
Escritura Publica. En primer lugar y de las constancias de autos surge que, quien presentd ante la Direccién
a Viro. digno cargo, no es precisamente el Escribano Publico, como sujeto obligado del Art. 280 del C.0OJ.,
sino el sefior Ricardo Gomez en su cardcter de CESIONARIO, munido de un mandato del CEDENTE para
que, colocdndose en su grado de prelacion y privilegio, respecto al derecho cedido, el MANDATARIO -
CESIONARIO realice cuantos mds actos pudiera realizar como si fuera el mismo cedente o mandante,
obviamente asumiendo obligaciones en diche sentido. No podemos perder de vista que el CONTRATO DE
CESION de derechos y acciones, agregado a estos autos, aunque resulte oneroso, bajo circunstancia alguna
significa VENTA DE UN DERECHO REAL, de un bien REGISTRABLE ../.. Muy por el contrario, en el
presente caso el CEDENTE, cedié o vendio, sélo los derechos y tal vez acciones que le corresponde, o,
HIPOTETICAMENTE, le PUDIERA CORRESPONDER, -VER PRIMERA CLAUSULA- y el CESIONARIO,
obviamente lo acepto en dichas condiciones para que, sélo, en adelante, subrogado en aquellos derechos y
acciones, realice cuantos mas actos sean necesarios para realizar el acuerdo arribado .../.. Es por ello que,
como en el caso de autos, el CESIONARIO, como primer acto en el cumplimiento del mandato recibido,
pidié y obtuvo el Certificado de Condiciones de Dominio, Acto, que, a su vez dejé expedita la via para su
inscripcion, y asi hacer valer para terceros(.., )" —«-«=ss s s

Que, esta Direccion General como medida de mejor proveer solicitd dictamen a la Direccion General
de Asesoria Juridica de la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual, del cual resulta el Dictamen
DGAJ-DINAPI N® 39/2026, que dice: “(. Ma Ley N* §79/8] “Cddigo Organizacion Judicial” ../.. establece de
manera imperativa que el notario debe recabar y tener a la vista el certificado de condicién de dominio
antes de otorgar escrituras que transmitan o modifiquen derechos registrables. La omision de dicho
recaudo en la Escritura de Contrato de Cesion de Derechos y Acciones del 23 de mayo de 2019 vicia al
instrumento presentado de una deficiencia formal - documental originaria y en consecuencia, no es
inscribible de manera directa en el estado en que fue presentada; no obstante, en virtud del Principio de
Legalidad y Tutela Administrativa Efectiva, la deficiencia configurada constituye un vicio formal
subsanable y no determina el rechazo automitico o in limine de la solicitud. En lo que respecta a la "cesion
o frasmision", a criterio de esta Direccion General, en la legislacion de la Republica del Paraguay no existe
una diferencia de fondo entre ambos conceptos cuando se trata de traspasar la titularidad de una marca
registrada ante la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), ya que la ley M‘@ s térn
cesion o transmision para referirse al cambio de dueiio o titular. El contrato es el geuverdo dex
la escritura piiblica es la forma obligatoria que este debe adoptar. El contratd de césién, es-
privado o negocio juridico donde el titular actual (cedente) transfiere sus dere{!ﬁo.ﬁ"{dg propig

W, e e T
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POR LA CUAL SE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO PARA LA SUBSANACION NOTARIAL O DOCUMENTAL,
EN LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA INDIVIDUALIZADA CON EL ACTA N° 2160282, EN EL REGISTRO
N® 464242 DE LA MARCA *FOCKER”, CLASE 12, A NOMBRE DE MARCOS GOMES DA SILVA. -—---==s=scuen-s

Asuncion, 1U AGD ETCE

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de RICARDO JUAN
ENRIQUE GOMEZ MALDONADO contra la providencia de fecha 18 de julio de 2022 dictada por el
Departamento de AcCtos JUrfdifos y; ——sssesss s e s e e s e

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de RICARDO JUAN
ENRIQUE GOMEZ MALDONADO, e interpone recurso de apelacion contra la providencia de fecha 18 de
julio de 2022 dictada por el Departamento de Actos Juridicos, ——sssees s

Que, en fecha 09 de agosto de 2022 el Departamento de Actos Juridicos dicto la providencia:
“Remitase a fa D.G.PL, en virtud al recurso de apelacion interpuesto, Conste,” --------s-scesemmmmrmmemneeann.

Que, en fecha 15 de septiembre de 2022 esta Direccion General dicta la providencia "Exprese agravios
el AP‘E’.I’E”IE' e B S S S S A S S eSS RS seE e Ee e S e TR

Que, en fecha 11 de abril de 2023 el representante convencional de RICARDO JUAN ENRIQUE
GOMEZ MALDONADO expres6 agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresién de agravios y
llama autos para resolver en fecha 06 de mayo de 2023, — e

CONSIDERANDO:

Que, la providencia de fecha 18 de julio de 2022, dictada por el Departamento de Actos Juridicos,
dice: “Atenta a los términos que antecede habiéndose presentado el escrito con N° 2244258 con respecto a
la condicion de dominio la cual se obvio solicitar para la formalizacion de la transferencia N° 2160282, de la
marca formalizada entre MARCOS GOMES DA SILVA (CEDENTE) y RICARDO GOMEZ MALDONADO
(CESIONARIO); solicitada por el Abg. Gustavo Gonzilez, conforme a la Escritura Publica N° 14 de fecha 23
de mayo de 2019. Y, habiéndo solicitado con posterioridad dichos certificados de condicién de dominio, y a
fin de proseguir con la toma de razén en los registros pertinentes, es necesaria la formalizacion de la
ESCRITURA COMPLEMENTARIA. Ademds, que de conformidad a lo estipulado en el manual de
procedimientos de la Direccion de la Propiedad Intelectual en lo concerniente al Departamento de Actos
Juridicos, el mismo refiere diciendo que: Para las TRANSFERENCIAS en el territorio de la reptblica: "que el
acto conste en Escritura Publica debidamente extendida con las formalidades exigidas en el Codigo de
Organizacion fudicial y demads normas aplicables a la materia, pudiendo tratarse del documento original o
copia autenticada por escribania del mismo. Dicho parrafo precedente, se encuentra en concordancia con
lo estipulado en la LEY N° 2903: QUE MODIFICA LA LEY N* 1838/01, QUE MODIFICA EL ARTICULO 280 DE
LA LEY N° 879 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 1981 "CODIGO DE ORGANIZACION JUDICIAL" EL CONGRESQ DE
LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE L E Y: Articulo 1°.- Modiffcase la Ley N2 1838/01,
QUE MODIFICA EL ARTICULO 280 DE LA LEY N? 879 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 1981 “CODIGO DE
ORGANIZACION JUDICIAL", que queda redactado de la siguiente manera: "Art. 250.- N,rngun es::nbana
podra extender, aunque las partes lo soliciten, escritura alguna que tra TSt ique
derechos reales, sin tener a la vista el certificado expedido por el Jefe de fa‘;ﬁca&ﬂ c:rJ L liente, en gl
qgue conste el dominio del bien y las condiciones actuales, sin pe Hx‘fﬁi »q‘g; h; ) sabifidades
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POR LA CUAL SE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO PARA LA SUBSANACION NOTARIAL O DOCUMENTAL,
EN LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA INDIVIDUALIZADA CON EL ACTA N° 2160282, EN EL REGISTRO
N*® 464242 DE LA MARCA "FOCKER", CLASE 12, ANOMBRE DE MARCOS GOMES DA SILVA. -—---------------

Art. 42 ENCOMENDAR al Departamento de Actos Juridicos d_gp;nd&gmﬁ_la Direccién General

de Propiedad Industrial, la elaboracién y presentacion de un inform cto a las

diligencias ordenadas en estos autos a esta Direccié Y R I S
- ' '
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POR LA CUAL SE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO PARA LA SUBSANACION NOTARIAL O DOCUMENTAL,
EN LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA INDIVIDUALIZADA CON EL ACTA N° 2160282, EN EL REGISTRO
N*® 464242 DE LA MARCA “FOCKER", CLASE 12, A NOMBRE DE MARCOS GOMES DA SILVA. -—-=--s=sssascesan

la marca a otra persona (cesionario), de forma total o parcial, a titulo gratuito u oneroso, en tanto que Ia
escritura de transferencia es la materializacion formal e instrumental de ese contrato y debe efectuarse
obligatoriamente por escritura publica ante un escribano ../... los escribanos publicos tienen la obligacién
legal imperativa de obtener del registro correspondiente el certificado donde conste el dominio y sus
condiciones antes de autorizar escrituras que trasmitan o modifiquen derechos reales o bienes registrables,
siendo sustancial requisito la emisién del certificado de condicion de dominio expedido por la Jefatura de
Actos Juridicos. Al haberse formalizado la escritura del ano 2019 sin contar con el certificado de
condiciones de dominio, el acto padecfa de una inobservancia de los requisitos formales/documentales
exigidos para su registro. En consecuencia, a criterio de esta Direccion General de Asesoria Juridica, no es
viable procedimentalmente conceder la inscripcion de forma inmediata en el estado actual en que fire
otorgada las escritura. Sin embargo, no corresponde el rechazo directo o in limine de la transferencia, sino
dar continuidad al tramite, sujeto a emplazamiento para subsanacion(...)” —------=<ressrrsmrmemnra e

Que, esta Direccion General considera pertinente el emplazamiento recomendado, a fin de que el
solicitante en el plazo perentorio de diez (10) dias habiles, de conformidad a lo establecido en el Art. 2
inciso “i" del Reglamento Técnico Registral del Departamento de Actos Juridicos aprobado por Resolucién
DINAPI N*® 609/2025, proceda a la subsanacion notarial 0 documental de la condicién de dominio del
registro de la marca "FOCKER” individualizada con el N° 464242, a fin de proseguir con los tramites de la
inscripeion, o en caso de inaccion del solicitante o vencido el plazo perentorio, se efecttie el archivo de las
actuaciones, de conformidad a los articulos 2 inciso “i™ y 19 inciso “a™ del Reglamento Técnico Registral, —

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

Art. 12 ORDENAR al Departamento de Actos Juridicos la emisién de una Notificacion para la
subsanacion notarial o documental de la condicién de dominio de la marca “FOCKER",
Registro N® 464242, clase 12, —-----oommrmmmmm e e

Art. 29 REMITIR estos autos al Departamento de Actos Juridicos dependiente de la Direccion

General de Propiedad Industrial, a los efectos de la Notificacion ordenada en el Art. 1° de
la presente Resolucionm, — -«

Art. 32 EST&.BLECER que en caso de subsanacién nutarial 0

irgiii :'hn 100 d: T rdill '.-::.*['n:

' Direccidn Nacional de Propiedad Intelectual. Reglamento General Técnico Registral del Departamento de Actos Juridicos,

“Articulo 27, De las presentaciones. Las solicitudes de inscripoion de actos juridicos deberin ser presentadas en |a mesa de entrada, utilizanda los
formularios habilitados para cada caso, y cumpliendo con los requisitos establecidos en fa ley, su decreto reglamentario y el presente reglamento [..] i) Si la
documentacion presentada no cumple con las formalidades requeridas, e solicitante tendrd un plago de diez dias hibiles para subsanarlas, contado a
partir del dia hilal siguwiente de la observacian, S al vencimiento de ese plazo no se han cumplide las formalidades, el trimite se archivara
automancamente por el solo transcurso del ]:llam l.'slil:ﬂccu:fo{ }'

ﬂupunlbieen Lt oo ) i /s kTl 1) : SANLALE [ 3 2fic i I
!MNmm‘u]d!medldhﬂﬂmlﬂellmmﬁmuﬂTﬁuum dﬁbepmmdem]wm

*Articulo 19. Archivo del tramite. Se ordenari el archive de los antecedentes en Jos sigulentes casos: a) Cuando no se subsanien los requisitos formales
dentro del plazo establecidof._)”

UWPU‘I'IIHI' en: httpsdiwww dinaggoy.pylportal) ivdipromedad-andustnallgespones-administranvat/acios- uridicos)
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 77 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CENTURY.COM Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N*® 78713/2018, SOLICITADO POR
CENTURY.COM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. —-----=-===ssmssresmsemmnrmameeneeeee

“COMMERCE"; “SUPERMARKET"; “AGROCOM"; “POS SUPERMARKET", esto resulta insuficiente para
evitar la confusion visual, especialmente al considerar el conjunto general con la que los consumidores
suelen identificar a las marcas. El elemento preponderante de las marcas en pugna es, a todas luces,
CENTURY. De dichas extremas similitudes ortograficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que
al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan es muy
similar, como puede notarse en ¢l siguiente cotejo; —-+-=ms=m-sssnneemnsacmtnnnacemneec et e e ee e e s e n e

“*CENTURY.COM Y ETIQUETA", clase 38 (marca solicitada)

“SISTEMASCENTURY™, clase 35, Registro N” 589404 (marcas oponentes)
“CENTURY SYSTEMS", clase 09, Registro N” 514363

“CENTURY NEXT", clase 09, Registro N* 583052

“CENTURY COMMERCE", clase 09, Registro N® 614368

“CENTURY SUPERMARKET", clase 09, Registro N* 614367

“CENTURY AGROCOM?", clase 09, Registro N° 614366

“CENTURY POS SUPERMARKET", clase 09, Registro N° 602247

Que, esta dependencia administrativa considera que las denominaciones de las marcas en pugna
“CENTURY.COM Y ETIQUETA" (marca solicitada) y “SISTEMASCENTURY", “CENTURY SYSTEMS",
“"CENTURY NEXT", “CENTURY COMMERCE", “CENTURY SUPERMARKET", “CENTURY AGROCOM",

“CENTURY POS SUPERMARKET" (marcas npnnentes}, por las significativas similitudes visuales y auditivas,
resultan indudablemente confundibles. — == rrse e s e

Que, la marca solicitada *CENTURY.COM" se encuentra compuesta por un vocablo y el dominio
“.COM". Respecto al dominio ".COM", las Directrices' establecen expresamente que los dominios genéricos
de nivel superior (TLD) como ".com" designan un campo genérico en el ambito de internet y son
considerados neutros y no distintivos al momento de evaluar una marca, el uso de “.com” simplemente
indica que los servicios se pueden obtener en linea, por lo que no le confiere ninguna distintividad al signo.

Que, respecto a las marcas oponentes, se aprecia a simple vista que el elemento preponderante en
todas ellas es “CENTURY™: “SISTEMASCENTURY", “CENTURY SYSTEMS", “CENTURY NEXT", “CENTURY
COMMERCE", “CENTURY SUPERMARKET", “CENTURY AGROCOM", "CENTURY POS SUPERMARKET". De
lo expuesto, podemos colegir que la oponente posee una "familia de marcas" con el vocablo "CENTURY™.
Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucion N° 259/2025
establecen: “Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar el riesgo de confusién y la posibilidad
de coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los siguientes: existencia de una familia de
marcas; coexistencia actual de las marcas dentro del pais; (...) 2.2.5.1 Familias de marcas: Una familia de
marcas s un grupo de marcas que comparten uno o mds elementos distintivos comunes y pertenecen a la

adquirido cardcter distintivo a través del uso constante o la publicidad en el pais, Loselementgs distintivos
especificos compartidos por todas las marcas de la misma familia refuerzan lainforntacide sobre el orjgen
comercial de los productos o servicios que ostentan esos Signos(...)™, —---gis--cemeeafs e

' Direecion Nm;u;um! e Propeedad |nlc|¢L‘nu| (DINAPL, .!Jm reirices pmru el exanen de miarcas e Paraguey. Dl.ipnnlhh:- en;
I :Ih bIILI a i} |, J_Llll:l\q L 1) !L.a H H i !tl I 5 "'!
¥ I:hre-n: cidin N-all:lnnal de Propiedad lrLtEl'EtrIJi| (DINAPT), Diérectrices P:'-l.l"d c.l' examen de marcas en Paraguay .:TﬂZRmspmH'r éh:' :

htpsdbaeow dinapt govpyiporialiviipropiedad-industralimarcas fdi
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 77 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CENTURY.COM Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N*® ?BTISIZDIE SOLICITADO POR
CENTURY.COM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -

analisis completo, se concluye que las marcas presentan diferencias suficientes en cuanto a su apariencia,
pronunciacion y piblico objetivo. La coexistencia pacifica es posible, como lo determiné la Resolucion N*
77 de la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. No solamente las marcas se diferencian por sus
elementos visuales y fonéticos, sino ademds por las clases que protegen. La Sra. Directora no puede obviar
que TODAS las marcas que protege CENTURY SYSTEMS S.R.L. han sido registradas y solicitadas para la
clase 9 y 35. No asi para la clase 38, y el simple hecho que la contraparte suponga que los consumidores y
clientes confundirin uno por otro, debe ser probado y no solo afirmado. Es ficil y oportuno suponer que
un cliente confundira un servicio por otro, sin demostrarlo con pruebas veridicas que demuestren que esta
situacién se produce de facto. Ninguno de los oponentes ha demostrado en el transcurso de estos autos tal
SIUACION (.,) === rmm=mmm s et ettt e e

Que, contesta la expresion de agravios la representante convencional de la parte solicitante (en la
oposicion N°® 1880914): “(..) el términe "COM" de mi mandante, otorga gran distintividad, por el hecho de
pronunciarse con dos vocablos mds (™ « [PUNTO] y "COM" + [COM]), sonando completamente diferente a
cualquiera de las marcas base de la oponente que se encuentran registradas, ademds de la etiqueta
distintiva que nada de similar tiene con las marcas oponentes, sin mencionar la diferenciacion entre clases
9, 35 y 38, y por sobre todo, que se enfocan a un piblico completamente distinto y ofrecen servicios
plenamente distinguibles unos de otros. La contraparte pretende instaurar el fallo de la A-quo, como
imparcial y prejuicioso, debido a su "falta de andlisis* y a que se "limita a mencionar” que las marcas no son
confundibles, mientras que, sistematicamente sostiene que la A-quo no realiza el anilisis conforme lo
expresan expertos y tratadistas, con respecto a la "identidad denominativa". Claramente, Sra. Directora,
podra comprobar que en la resolucion N° 77/2024, la A-quo ha realizado el andlisis en cuestion,
comparando ambas marcas oponentes, con la marca solicitada, que cabe destacar, en su momento ya
coexistian sin ningun problema, tanto marcaria come comercialmente ../... De esta afable comparacién, se
denota claramente que las marcas en ninguna circunstancia podrian ser consideradas suficientemente
similares como para que un consumidor pueda confundirse sobre su origen, pues con una se distingue la
realizacién de cobros y pagos, mientras que con otra, se fabrican sistemas informdticos para empresas. La
contraparte tendria mayor oportunidad de hacer pasar las marcas como idénticas si comparase los
términos de las marcas individualmente, y no utilizando la vision en conjunto, como debidamente debe
realizarse, pues utilizando la visién en conjunto al comparar la marca de mi mandante con las de CENTURY
SYSTEMS S.R.L., es clara la diferencia, en los aspectos grificos y fonéticos, ademds de considerar la
diferencia de clases y servicios, asi como el hecho de que las marcas anteriormente coexistieron sin
inconvenientes 0 Confusion ENtre Si(l.. ) ===« sssm e e

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

Que, en primer término, las marcas en cuestién 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, —------

Que, corresponde mencionar que de las marcas base de oposicion, la individualizada con el Registro
N® 348463, “CENTURY COMMERCE XPRESS", clase 09, vencio el 27 de junio de 2021 y no fue renovada,
conforme a los datos obrante en la base de datos del sistema informatico institucional, —---=====-s=seane--

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de las marcas en pugna, se advierte qiie el SigRg
cuyo registro se solicita es semejante a las marcas registradas, compartiendo £6n [4 op -'
CENTURY, la tnica diferencia radica en los elementos descriptivos [[COM"; “SYS§] '}
i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 77 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CENTURY.COM Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 78713/2018, SOLICITADO POR
CENTURY.COM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, —-=------=-ss==--

conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por
las marcas, cuando dicho vinculo en realidad no existe. ™ — -« e

En cuanto a los elementos figurativos de las marcas enfrentadas, éstos consisten en las respectivas
denominaciones que, como se ha mencionado, son muy similares. En ese sentido, las etiquetas de las
marcas utilizan colores similares y en las mismas se evidencian la extrema similitud fonética y ortogrifica,
por mas que las mismas utilicen grafias diferentes subsisten los parecidos resaltados en el contenido de la
presente resolucion, como se puede cotejar a CONTMUACION: == esmss s e

marca solicitada marca oponente

erket A%%GDM
ENURY  pmampes ceamvers e

CoOiMm

Que, 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 estd en el poder de excluir a
otros en el uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca idéntica. La prohibicion del
inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir fos mismos productos o servicios. Digo en
principio porque ésta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de coexistencias, noes la
T 0 i i A S R A i S s s

Que, ésta Direccion estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. ) del Art. 2° 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 el
caracter tuitivo del derecho marcario y el objetivo del registro que es proteger a quien tiene uso exclusivo
de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusion al inducir a
confusién o asociacién a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un
origen comun, resulta inviable |a coexistencia pacifica entre las mismas. -----«-seeememmmmsmm

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
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparesea en€llas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos™. --sfsasme-see-NeRo e nnnnfonas

g
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*DERECHO DE MARCAS® — Jorge Otamendi. 9* Ed. CABA, Abeledo Penrot, 2017
* Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia, 2005,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 77 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CENTURY.COM Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 78713/2018, SOLICITADO POR
CENTURY.COM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. . wemm— -

Que, la marca solicitada "CENTURY.COM" y las marcas oponentes “SISTEMASCENTURY", “CENTURY
SYSTEMS", “CENTURY NEXT", “CENTURY COMMERCE", “CENTURY SUPERMARKET", “CENTURY
AGROCOM", “CENTURY POS SUPERMARKET" dejan el mismo recuerdo, al compartir el elemento
PrEPONAEIANTE, — == mmmmmmmm e o

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca solicitada pretende la cobertura de
los siguientes servicios de la clase 38 “Comunicaciones telefénicas; Comunicaciones via terminales
informaticas analogas y digitales; Comunicaciones via terminales informaticas por transmision digital o
satelital: Comunicacion por fax; Facilitacién de acceso a la Internet; Facilitacion de acceso a un sitio web de
miuisica en la Internet”, mientras que las marcas oponentes poseen el registro de sus marcas en la clase 35
para: “Servicios de provision de bienes y servicios informéticos, servicios de asesoramiento profesional y
técnico en relacion a transmision y recepcion de documentos digitalizados, a la informatica y transmision
de datos” (SISTEMASCENTURY); en la clase 09 para: “Todos los productos” (CENTURY NEXT); en la clase
09 para: “Todos los productos” (CENTURY COMMERCEY); en la clase 09 para “Sistemas informaticos,
programas de ordenador, software” (CENTURY SUPERMARKET); en la clase 09 para: “Sistemas
informaticos, programas de ordenador, software” (CENTURY AGROCOMY); en la clase 09 para: “Sistemas
informaticos, programas de ordenador, software”(CENTURY POS SUPERMARKET), ====sessssssseanssasanannnns

Que, las marcas analizadas no solo presentan similitud grafica, fonética y conceptual, sino que
amparan servicios y productos relacionados: los productos de las marcas oponentes: “el software, los
programas de ordenador y los sistemas informaticos” de la clase 09 constituyen el soporte logico basico
sobre el cual operan las telecomunicaciones modernas (de la clase 38), a este respecto, existe
complementariedad ya que los productos de la clase 09 son indispensables para que los servicios de la
clase 38 funcionen correctamente; ocurre con los servicios de la marca solicitada “comunicaciones via
terminales informaticas, facilitacion de acceso a internet o la facilitacion de acceso a un sitio de muisica®(de
la clase 38) que no podrian ejecutarse sin el "software y los programas de ordenador” (clase 09). De la
contrastacion de las coberturas, se puede concluir que los sistemas informaticos, programas de ordenador,
software (de la Clase 09), la provision comercial de estos bienes junto con el asesoramiento técnico (de la
clase 35), y las Comunicaciones via terminales informiticas andlogas y digitales; Comunicaciones via
terminales informaticas por transmision digital o satelital, Facilitacion de acceso a la Internet; Facilitacion
de acceso a un sitio web de musica en la Internet (de la clase 38) estin estrechamente relacionados;
circunstancia que aumenta la posibilidad de confusién de las marcas por el pablico pertinente, —-----------

Que, también senala el material “Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay” “La mayoria de
los casos de conflicto entre marcas no son por una situacion de doble identidad sino por la ocurrencia de
algiin grado de similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un analisis mas
detenido. En estos casos, la objecién al registro de una marca se basard en el principio del resgo de
confusién. Bajo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos v
circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relacion

pertinente de consumidores. A estos efec‘tﬂs debe entenderse por confusigfi ctialgui
percepeion errénea por parte de un consumidor sobre la existencia de uy vfn,w.!o eHth
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 77 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CENTURY.COM Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 78713/2018, SDUCITADD POR
CENTURY.COM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. —===-ss=smssesmsesmsmsmmnsamanasmnmsnn smms smmnnnn

Que, en conclusién, tras el anilisis precedente, vemos que existe similitud suficiente y de
significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Ademas, de la
relacion de los productos y servicios amparados existente entre las mismas. -----=-===s=sssssssmsramemsceeeanaaenn

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccién arriba a la
conclusion de que no es viable la coexistencia pacifica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde
revocar fa resolucion recurrida.------=-=-=====s=smmesssmsrenmeeessacsma s smme s s s ma s s s s s me s s A s sm e e mem e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 77 de fecha 15 de febrero de 2024 dictada pﬂl’ la
Direccion de Asuntos Marcarios LitiZI0S0os, -«-esses s s

Art, 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca *"CENTURY.COM Y
ETIQUETA", clase 38, Acta N° 78713/2018, solicitada a nombre de la firma
CENTURY.COM SOCIEDAD DE RESFONSAB

Art32  NOTIFIQUESE por Cédula.---------- TN

i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 77 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CENTURY.COM Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N 78713/2018, SOLICITADO POR
CENTURY.COM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, —-----+-=ss-sesssznrasamsramsmmssamesamsssmansones

tienen elementos que las hacen diferentes, ademds de considerar que la existencia de partes comunes no
constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos
capaces de integrar un conjunto, COMo en este caso que Nos ocupa .../.. Que, ademas cabe serialar que la
solicitada consta de una etiqueta con un disefo distintivo y original, con lo cual se acentiia aiin mas las
diferencias existente con la marca oponente(...)", -========r==mrremss s e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante (oposicion N®
1880914) y manifiesta: “(.)JQue hay que resaltar, en el primer parrafo se desprende la IDENTIDAD
exponencial de las clases de las marcas enfrentadas, dado que la peticion de inscripcién la marca
‘CENTURY.COM Y ETIQUETA", de la peticionante, es para proteger "SERVICIOS®, especificamente:
Comunicaciones telefénicas; Comunicaciones via terminales informaticas andlogas y digitales;
Comunicaciones via terminales informéticas por transmisién digital o satelital; Comunicacién por fax;
Facilitacidn de acceso a internet; Facilitacion de acceso a un sitio web de musica en la internet .../... Que,
con relacion a las argumentaciones presentadas, nuevamente se denota ampliamente, la falta de un
verdadero amplitud y anilisis de criterio del A-Quo, puesto que se limita solamente a mencionar, sin
ningtin tipo de andlisis ni comparacion, conforme lo expresan los expertos y tratadistas en la materia, sobre
la identidad o no, denominativa, sin tener en cuenta numerosos puntos que se deben analizar ../.. Que en
el caso que nos ocupa, y en relacion a las etiquetas con que pretende justificar su decision respondemaos
que; estamos tratando temas en donde todas son marcas que contemplan en forma PRINCIPAL Y
PRIVILEGIADA Ja denominacién "CENTURY COMOQO PRUEBA DE DISTINCION Y ESPECIALIDAD
constituyendo una sofa y total FAMILIA DE MARCAS, TODAS BAJO EL PARAGUAS DE LA denominacion
"CENTURY”" ../.. Constatamos también fehacientemente que los registros han sido depositados para
CLASES INTIMAMENTE RELACIONADAS(... )", —=--=-smsssmmm s s et

Que, de igual manera se agravia el representante convencional del apelante (oposicion N° 1896954) y
manifiesta: “(..)La marca solicitada por la adversa no tiene ningtin elemento diferenciador que la distinga
de la marca que ha registrado mi mandante. Es sabido que toda marca es un signo cuya funcion principal es
la de distinguir productos y servicios. Si Ia marca pretendida no es apta para cumplir tal funcién, es decir la
de distinguir productos o servicios esta no puede ser acreedora de un registro ../.. En el caso que nos
ocupa, el tnico elemento que incorpora la solicitante en la denominacion de la marca es la desinencia
.COM, el cual no le aporta capacidad distintiva al signo solicitado por la adversa, puesto que esta
desinencia es de uso comiin, por ende, sin distintividad alguna .../.. analizar el disefio de ambas etiquetas
notamos muy por el contrario de lo que sostiene el A-quo que ademds de la identidad plena que existe
entre el elemento principal de las denominaciones, existen notorias similitudes en el aspecto figurativo, lo
cual puede apreciarse con la simple comparacién de los logos que forman parte de cada marca .../.. Que, en
efecto, el logo de la marca solicitada por la adversa tiene como elemento principal la palabra "CENTURY",
en letras tipo imprenta, maytsculas, tal como ocurre en el caso del logotipo de la marca registrada
previamente por mi mandante. Ademas, observando el logotipo de la marca solicitada por la adversa
notamos que incorpora un elemento grifico de forma circular muy semejante al elemento que forma parte
del isologo de Ia marca de mi mandante(...)", —=r===s=rssrmrsmmn st s s s s s

Que, contesta la expresion de agravios la representante convencional de la parte solicitante (en la
oposicion N° 1896954). “(...) La contraparte argumenta que existe una identidad sustancial entre las marcas
debidu al término 'CENTURY' Sm embargﬂ esto no es correcto debﬂdﬂ a que la marca "CENTURY.COM"
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 77 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CENTURY.COM Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 78713/2018, SOLICITADO POR
CENTURY.COM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Asuncion, 18 .!'x':ﬂ J]'*E

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CENTURY
SYSTEMS S.R.L. y CENTURY SYSTEMS S.R.L. contra la Resolucion N°® 77 de fecha 15 de febrero de 2024,
dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, J; --------=-==--=rmssssmrm s e

RESULTA:

Que, en fecha 19 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional de CENTURY
SYSTEMS S.R.L. (oposicién N° 1880914) e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N°® 77
de fecha 15 de febrero de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos,---=-«--==-===scsezuzes

Que, en fecha 02 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de CENTURY SYSTEMS
S.R.L. (oposicion N° 1896954) e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 77 de fecha 15
de febrero de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos.--==---=---=seessseesameaeeee

Que, en fecha 07 de mayo de 2024 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos de
AP AT O I DU OS, —eme e e

Que, en fecha 19 de agosto de 2024, el representante convencional de CENTURY SYSTEMS S.RL.
(oposicion N° 1880914) expreso agravios. En fecha 22 de agosto de 2024, esta Direccion General tiene por
presentada la expresion de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el término de ley, —------------

Que, en fecha 22 de agosto de 2024, el representante convencional de CENTURY SYSTEMS S.RL.
(oposicion N® 1896954) exprest agravios. En fecha 23 de agosto de 2024, esta Direccion General tiene por
presentada la expresion de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el término de ley, —------------

Que, en fecha 14 de enero de 2025, se presenta la representante convencional de CENTURY.COM
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y contesta el traslado de expresion de agravios (oposicién
N° 1896954). Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en
fecha 09 de mayo de 2025, —-=menmmemmmemm e e e s

Que, en fecha 16 de enero de 2025, se presenta la representante convencional de CENTURY.COM
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y contesta el traslado de expresion de agravios (oposicién
N® 1880914). Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en
fecha 28 de enero de 2025, -—— - remermmmm e e

CONSIDERANDOG:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(...)Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna
CENTURY.COM Y ETIQUETA (marca solicitada) y SISTEMASCENTURY, CENTURY SYSTEMS, CENTURY
PLAZA (marcas oponentes), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen
diferencias en el aspecto visual, como asi también en el aspecto fonético. Esta Direccién considera que,
aunque las mismas compartan la expresion letras en comiin, en su conjunto serrplenamente distinguibles,
por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco pirs.a
coexistencia pacifica entre las mismas no sea posible. Que, podemos djlucidar que Jas.}
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*° 641 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ Y ETIQUETA", CLASE 42+ EXPEDIENTE N® 36579/2024
A NOMBRE DE LINEASARQ E.A.S, ~------=-nnmmmmmmmeemms e s -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)JAl colocar las marcas una
después de la otra, salta a la vista las semejanzas graficas, ortograficas y fonéticas, que existen entre ellas -
LINEAS / LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ -. En efecto, la denominacién principal de la marca
solicitada se compone de nueve letras, de las cuales seis reproducen en idéntica posicién y orden la marca
LINEAS, registrada a favor de mi representada. En un frustrado intento de otorgar originalidad, la parte
adversa se limité a agregar al final de la denominacién LINEAS las letras ARQ, que no aportan distintividad
suficiente a la denominacidn solicitada, al constituir una apécope de la palabra Arquitectura, término de
uso comtin para la clase solicitada. Por otra parte, el hecho de que la adversa haya agregado como
elementos secundarios BY CARLOS GONZALEZ, tampoco otorgan suficiente novedad u originalidad a la
denominacion solicitada, puesto que el elemento que capta la mayor atencién y ocupa la parte principal es
el término LINEASARQ. Tales alteraciones minimas no modifican la percepcion global de la marca solicita
por la parte adversa, pues el consumidor promedio seguira identificando el mismo niicleo denominativo
existente entre ambas denominaciones ../..Estas afirmaciones son una clara muestra del poco o nulo
analisis que la Directora de Asuntos Litigiosos ha realizado, puesto que resulta evidente que las marcas
enfrentadas amparan servicios de la misma Clase 42. Siendo esto asi, no cabe dudas que, existe una
presuncién de conexion competitiva atendiendo a que lo amparado por ambas marcas, al proteger
servicios de la misma clase, son intercambiables entre si, estan destinados a satisfacer una misma necesidad
y finalidad y de que se encontrardn en el mismo mercado y en un mismo rubro, por lo que no caben dudas
de que el riesgo de confusion se vera notoriamente acrecentado(...)” —=----=-====s=srmerrnorosssseee e neeennnaan

Que, la parte solicitante no contestd el traslado de los agravios, por lo que se la declaré en rebeldia, se
di6 por decaido el derecho que dejo de usar y se llam6 a Autos para resolver, —-=--==---=r-=mrmmsmmemmeneeaenns

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por Lineas Interiores S.A. y la consecuente coexistencia o no de la marca “LINEASARQ BY
CARLOS GONZALEZ Y ETIQUETA" (solicitada en clase 42) y la marca “LINEAS Y E'I'!IQUEI‘A’ (registrada en

las clmssis 42,35, 39), —remmo e e R R e A S s e A A s A s R A e e s e e

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una visibn de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcién 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
Lo e ) 4 e

Que, 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 “LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ Y
ETIQUETA” en la clase 42, con las marcas de la oponente “LINEAS Y ETIQUETA" registrada en las clases 42,
35,39,

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causardn confusion en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
i_mpresnﬁn mu}r diferenrel .

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura g
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura EXIst
elementos en comun, siendo que como se sabe el analisis debe ser en conjunto. El trat
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 641 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 36579/2024
A NOMBRE DE LINEASARQ E.AS, -------e-resnsssmsnnnnn

= (1] AN A
Asuncion, ". ARGl [0

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de Lineas
Interiores S.A. en contra de la Resolucion N° 641 de fecha 07 de julio de 2025, dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios Litiglos0s, ¥ === esemsme o e st

RESULTA:

Que, en fecha 01 de agosto de 2025 se presenta la representante convencional de Lineas Interiores
S.A., e interpone Recurso de Apelacion contra la Resolucion N° 641 de fecha 07 de julio de 2025, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. «=-«-« -« s sssemmm o

Que, en fecha 03 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
APelACION I TPt 0, = m e e

Que, en fecha 27 de febrero de 2026, el representante convencional de Lineas Interiores S.A. expresd
agravios, en fecha 09 de marzo de 2026 esta Direccion General tiene por presentada la expresion de
agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley, —-----mm e eeme e

Que, en fecha 27 de mayo de 2026 esta Direccion General dicta la providencia por la cual declara la
rebeldia a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaido el derecho que ha
dejado de usar y llama a AUtos Para resolver. -« rmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..)Que, analizando el campo ortogrifico y fonético
de la solicitante "LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ" y la marca oponente "LINEAS” se advierte que la
solicitud de registro se encuentra compuesta por cuatro palabras, mientras que el oponente se encuentra
compuesta por una palabra. Las marcas comparten la similitud de la palabra "LINEAS", pero difieren en el
resto de sus letras, nimero de palabras y longitud. Esto reduce la posibilidad de confusién ortogrifica
sustancial y que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresién auditiva que
generan ambas es diferente una de otra. Que, al profundizar en las diferencias LINEASARQ BY CARLOS
GONZALEZ y LINEAS, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grifico como
auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria ensenan que el analisis de marcas debe hacerse en su
totalidad evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores y no a partir de elementos
aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética, las diferencias grificas, ortogrificas y
fonéticas entre LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ y LINEAS son suficientes para evitar cualquier
confusién. Cada una de ellas genera una impresion general claramente diferenciada .../.. Que, por tltimo
cabe sefialar que, adicionalmente la marca solicitada LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ incluye un
disefio distintivo y original en su etiqueta, lo que anade un elemento grifico diferenciador que la separa
atn mas de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografia Unica y otros EFEmen 05
refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generan asociaciongs gfronedsieon Ja marra
oponente LINEAS(..,)" — - mrrmme e . ey
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 641 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N* 36579/2024
A NOMBRE DE LINEASARQ) EA.S. -~+=srrsvrerrrommmnceaenseenernsesmereesssensassanasn e mmae e asereensnes

Que, el doctrinario Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o
particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo.” En ese sentido, como es
sabido, la proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos
tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccién otorgada a la marca registrada se
extiende al conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus
elementos tomados de forma separada, razon por la cual esta dependencia administrativa considera que
tales elementos pueden formar parte de otra marca -adn en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior, -=-=-==-x=sr e e

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas por
Resolucién n.® 259/2025, sefiala 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 numero de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos
denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entendera que existe similitud fonética si el
sonido de la pronunciacion de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo
suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para
determinar la impresién fonética general de un signo denominativo son sus letras y silabas y su orden v
dcentuacion particulares. 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 pronunciacién diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN (... )" -===-mrsmsrmsmmmmresn e

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada "“LINEASARQ BY CARLOS
GONZALEZ Y ETIQUETA" pretende el registro en la clase 42 para “servicios de arquitectura; consultoria
sobre arquitectura; planificacion urbana; elaboracion de planos para la construccion”, mientras que las
marcas del oponente “LINEAS Y ETIQUETA" se encuentran registradas en la clase 42, para los servicios:
“Servicios de decoracion de interiores y exteriores”; en la clase 35 para los servicios: “Servicios de ventas,
marketing y publicidad de muebles, objetos y articulos en general”; en la clase 39 para los servicios:
“Servicios de distribucion de muebles, objetos y articulos en general”, —----==-semsrsamemcmrisniranrcnnns

De la cobertura de servicios sefialada vemos que si bien las marcas amparan servicios de la misma
clase 42, las diferencias senaladas en los aspectos visual, fonético y conceptual nos permiten colegir que
podran coexistir pacificamente en el mercado. Esta posibilidad de coexistencia se ve reforzada al analizar
los elementos que estructuran el signo solicitado, los cuales diluyen significativamente cualquier riesgo de
asociacion erronea por parte del piblico consumidor. Al respecto, la inclusion del nombre *Carlos
Gonzalez" dota a la marca de una distintividad intrinseca y particular que denota directamente al prestador
de los servicios, distanciandose de la simple palabra "LINEAS" que conforma el signo de la contraparte.
Asimismo, la configuracion grafica y el disefio particular de las etiquetas en juego —una con tipografia
cursiva negra en disposicion diagonal y la otra con un fondo blanco acompanado de lineas doradas y letras
grises— introducen un impacto visual global netamente diferenciable, lo cual garantiza que los usuarios
pertinentes puedan identificar y diferenciar claramente a las marcas enfrentadas. —--=---=sssesssensmmencnnnn.s

Que, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos t;lﬂ@rr[n

"el Prof. Dr.
Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro "Confusién de Marcas” explica requ:{n ajas é)
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 641 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ Y ETIQUETA”", CLASE 42, E}EPEDIENTE N° 36579/2024
ANOMBRE DE LINEASARQ EAS, ---------smmemmeeeens smmmee e eaneeanaeans

explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto analisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacion “..En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del andlisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (747). === === mrmm e

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la marca solicitada *LINEASARQ BY CARLOS
GONZALEZ Y ETIQUETA" y la marca oponente “LINEAS Y ETIQUETA”, por méis que existen semejanzas en
parte del primer elemento no se leen de la misma manera al tener otros componentes que permiten
diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas. —---«-ce-sesmsmmiini

La marca solicitada se halla compuesta por cuatro elementos LINEASARQ - BY - CARLOS -
GONZALEZ, ¢l elemento “LINEASARQ" surge la unién de los vocablos lineas+arg resultando asf en un
elemento de fantasia que no posee significado propio en el lenguaje corriente, seguido de los elementos
*by Carlos Gonzilez", en ese sentido, ¢l nombre de una persona (nombre y apellido) se considera
inherentemente distintivo y goza de aptitud marcaria. En la vision de conjunto de la marca solicitada
“LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ" al ver o escuchar "by Carlos Gonzilez', el piiblico pertinente
percibira claramente que el signo presentado protege los servicios de la persona en cuestion, es decir, estos
elementos denotan al prestador de los servigios, —---------omm s mrmer e

Que, a pesar de que ambas marcas comparten letras del primer elemento, la marca solicitada tiene
una diferencia sustancial en la estructura silibica (LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ) y en la
combinacién de letras genera una pronunciacién ritmica diferente y una impresion visual que el
consumidor distinguira de inmediato. El consumidor pronunciara la marca solicitada: “li-ne-a-sarq / by /
car-los / gon R, o e B e ) e e e e e i i i i o S

Ademais, tanto la marca solicitada "LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ" como la marca oponente
“LINEAS Y ETIQUETA" son marcas mixtas, que incluyen una etiqueta o disefio, en ese sentido, ambas
introducen elementos graficos adicionales que acompanan a sus respectivas denominaciones, generando
una impresion visual diferente en el consumidor y le aporta cierta distintividad a sus marcas. La marca
solicitada utiliza una etiqueta con fondo blanco, lineas verticales y horizontales de color dorado, la
denominacion “lineasarq” en letras minusculas imprentas de color gris y por debajo “By Carlos Gonzalez"
en letras de color dorado; mientras que la marca oponente utiliza una etiqueta con fondo hlanm y la

denominacién “Lineas” en letras cursivas negras dispuesta en forma diagonal; se aprec nte
cotejo la diferencia entre las etiquetas: —— -« eeeremmmmmme e T s A
marca solicitada marca oponente - flela Gristaldo

meral Interina
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By Carlos Gonzdlez

'Derecha de Marcas, Jorge Otamendi. Editorial: LexisMexis - Abeledo-Perrot ANCG: 2008
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 641 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 36579/2024
ANOMBRE DE LINEASARQ E.A.S. «---ssssssrsmssmssnesmsnscnncnnsasns

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.” En el
presente caso, vemos que el hecho de compartir una parte del signo, no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, més aiin teniendo en cuenta los demas elementos analizados en
conjunto en |a presente reso IO, -« e

Que, la evaluacion de la existencia del riesgo de confusion debe realizarse interrelacionando todos
los factores del caso. En ese sentido, al realizar la apreciacién global, se verifican las notables diferencias.
Por tanto, dado que la coincidencia recae tnicamente en parte de la denominacion y que los otros
componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y conceptuales, el consumidor pertinente
no incurrird en riesgo de confusion ni asumira que ambas marcas tienen un origen empresarial comun, por
lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre la marca "LINEASARQ BY
CARLOS GONZALEZ Y ETIQUETA" solicitada en la clase 42 y las marcas de la oponente “LINEAS Y
ETIQUETA" registrada en las clases 42, 35, 39, —cnnmmmmms e e s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion arriba a la
conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si, originales, distintas una de
otra en todos los planos de comparacion, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida.---------

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 641 de fecha 07 de julio de 2025 dictada por la
Direccitn de Asuntos Marcarios LItIZI0S0S. «-==s=ss=ssssssrmrmmmmmee e e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ Y ETIQUETA", clase 42, Expediente N°
36579/2024, solicitada a nombre de LINEASARQ ABusssmaacoonesnranosserannassassenns

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula. A n5 = T

' Sincher Herrero, Andrés. "Confusidn de Marcas® Editonal La Ley. Asuncidn. 2013
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 642 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N* 36584/2024
A NOMBRE DE LINEASARQ E.AS, ~-r-r-serereemerememmreesersmmememmmsasmesesmmememsens s e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)JAl colocar las marcas una
después de la otra, salta a la vista las semejanzas grificas, ortogréficas y fonéticas, que existen entre ellas -
LINEAS / LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ -. En efecto, la denominacién principal de la marca
solicitada se compone de nueve letras, de las cuales seis reproducen en idéntica posicion y orden la marca
LINEAS, registrada a favor de mi representada. En un frustrado intento de otorgar originalidad, la parte
adversa se limité a agregar al final de la denominacién LINEAS las letras ARQ. que no aportan distintividad
suficiente a la denominacion solicitada, al constituir una apocope de la palabra Arquitectura, término de
uso comin para la clase solicitada. Por otra parte, el hecho de que la adversa haya agregado como
elementos secundarios BY CARLOS GONZALEZ, tampoco otorgan suficiente novedad u originalidad a la
denominacion solicitada, puesto que el elemento que capta la mayor atencion y ocupa la parte principal es
el término LINEASARQ. Tales alteraciones minimas no modifican la percepcion global de la marca solicita
por Ia parte adversa, pues el consumidor promedio seguird identificando el mismo niicleo denominativo
existente entre ambas denominaciones ../..Estas afirmaciones son una clara muestra del poco o nulo
anilisis gque la Directora de Asuntos Litigiosos ha realizado, puesto que resulta evidente que las marcas
enfrentadas amparan servicios de clases relacionadas que estin destinados a satisfacer una misma
necesidad y finalidad y de que se encontrarin en el mismo mercado y en un mismo rubro, por lo que no
caben dudas de que el riesgo de confusién se vera notoriamente acrecentado. En este caso, como ya se ha
expuesto, existen notorias similitudes entre los servicios comprendidos entre las clases 42, 35, 39 y 37 que
amparan ambas marcas. Al realizar un analisis comparativo, se observa que las coberturas de la marca
solicitada y de la de la oponente estin destinada al mismo grupo de consumidores: aquellos que contratan
servicios de construccién y, de manera complementaria, adquieren muebles, articulos y objetos para ser
utilizados en dichas obras, asi como servicios de decoracion de interiores y exteriores para su
T I T pcnsons e estms oot S S O S

Que, la parte solicitante no contesto el traslado de los agravios, por lo que se la declard en rebeldia, se
di6 por decaido el derecho que dejo de usar y se llamé a Autos para resolver, —-----=-==-sroremssmemmmmeneeaeeas

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por Lineas Interiores S.A. y la consecuente coexistencia o no de la marca “LINEASARQ BY
CARLOS GONZALEZ Y ETIQUETA" (solicitada en clase 37) y la marca “LINEAS Y ETIQUETA" (registrada en
Jas clases 42, 35, 3. rrrene et e e i e e S e e e e e L e e e e et e e e e e e aa e

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una visibn 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
e R T Lo

Que, 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 "LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ Y
ETIQUETA" en la clase 37, con las marcas de la oponente “LINEAS Y ETIQUETA” registrada en las clases 42,
35, B, e e e e e e S s e e R e

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas cnntlenenf.g;ml”mdeﬁ— aTTtre
necesariamente causaran confusion en el seno del publico consumidor pues, len sU Conjita.

impresion muy diferente, — - Jl\.if_— - _-—--.-v-ﬂu-rnm h :
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 642 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 36584/2024
A NOMBRE DE LINEASARQ E.A.S, ----===--ss=snnnc-a-
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i o ARn 9
Asunclon, 1 3 HUU fUL

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de Lineas
Interiores S.A. en contra de la Resolucion N° 642 de fecha 07 de julio de 2025, dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios Litiglasos, ¥; —-r-=-===mssmssesm e st e s s s s e e e a s e e e

RESULTA:

Que, en fecha 01 de agosto de 2025 se presenta la representante convencional de Lineas Interiores
S.A., einterpone Recurso de Apelacion contra la Resolucion N* 642 de fecha 07 de julio de 2025, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios LItIZIOS0S, «=---==ssrmmmem e e

Que, en fecha 03 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
apelac]ﬁn "-Iterpuestﬂl_ — L o L

Que, en fecha 27 de febrero de 2026, el representante convencional de Lineas Interiores S.A. expreso
agravios; en fecha 09 de marzo de 2026 esta Direccion General tiene por presentada la expresion de
agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley, —------=-mmmemm s

Que, en fecha 27 de mayo de 2026 esta Direccion General dicta la providencia por la cual declara la
rebeldia a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaido el derecho que ha
dejado de usar y llama a Autos para resolver. === -ssesm o e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..)Que, analizando el campo ortogrifico y fonético
de la solicitante "LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ" y la marca oponente "LINEAS" se advierte que la
solicitud de registro se encuentra compuesta por cuatro palabras, mientras gue el oponente se encuentra
compuesta por una palabra. Las marcas comparten la similitud de la palabra "LINEAS", pero difieren en el
resto de sus letras, niimero de palabras y longitud. Esto reduce la posibilidad de confusién ortogrifica
sustancial y que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que
generan ambas es diferente una de otra. Que, al profundizar en las diferencias LINEASARQ BY CARLOS
GONZALEZ y LINEAS, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grafico como
auditive. La doctrina y la jurisprudencia marcaria ensefian que el analisis de marcas debe hacerse en su
totalidad evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores y no a partir de elementos
aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética, las diferencias grificas, ortogrificas y
fonéticas entre LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ y LINEAS son suficientes para evitar cualquier
confusion. Cada una de ellas genera una impresion general claramente diferenciada .../.. Que, por tiltimo
cabe senalar que, adicionalmente la marca solicitada LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ incluye un
disefio distintivo y original en su etiqueta, lo que anade un elemento grifico diferenciador que la separa
aun mds de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografia tnica y otros element
refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generan asociaciones
Oponente LINEAS(.,)" w«sssssssrssecessnssssosinssarmssnmssmsssstmsmmsmnsnsmtnnssmianag Gl a0
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 642 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LINEASARQ BY CARLOS GGNZMEZ Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 36584/2024
A NOMBRE DE LINEASARQ E.ALS, = emee et e e e f oo

una impresion visual diferente en el consumidor y le aporta cierta distintividad a sus marcas. La marca
solicitada utiliza una etiqueta con fondo blanco, lineas verticales y horizontales de color dorado, la
denominacion "lineasarq” en letras minusculas imprentas de color gris y por debajo "By Carlos Gonzélez"
en letras de color dorado; mientras que la marca oponente utiliza una etiqueta con fondo blanco y la
denominacion “Lineas” en letras cursivas negras dispuesta en forma diagonal; se aprecia en el siguiente
cotejo Ja diferencia entre las etiquetas: —--==tmresmre s e essaenae s

marca solicitada marca oponente

By Carlos Gonzalez

Que, el doctrinario Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o
particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo.” En ese sentido, como es
sabido, la proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos
tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccién otorgada a la marca registrada se
extiende al conjunto del signo denominative asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus
elementos tomados de forma separada, razén por la cual esta dependencia administrativa considera que
tales elementos pueden formar parte de otra marca -ain en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de |a Marca anterior, = ==sss s e

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas por
Resolucion n.* 259/2025, sefiala 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 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) [...] Se entenderi que existe similitud fonética si el
sonido de la pronunciacion de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo
suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para
determinar la impresion fonética general de un signo denominative son sus letras y silabas y su orden y
acentuacion particulares. 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
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(...)" ~-=-==m-mmmmmmmmmm e

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada “LINEASARQ BY CARLOS
GONZALEZ Y ETIQUETA" pretende el registro en la clase 37 para “Construccién; Servicios de cons
y reformas de construccion; Construccion de obras civiles, edificios, departamentos, i
Construccion de oficinas; Construccion de infraestructuras; Construccion de egf;ﬁc?m*
Construccion de edificios institucionales; Construccion de locales de ::nﬁqlqas :
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 642 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 36584/2024
A NOMBRE DE LINEASARQ E.AS, ---n--srtassmsmamsrmsamsmmesennnees S ———

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comiin, siendo que como se sabe el anlisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto anilisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacion “...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anilisis y no sus partes integrantes

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la marca solicitada “LINEASARQ BY CARLOS
GONZALEZ Y ETIQUETA" y la marca oponente “LINEAS Y ETIQUETA", por ms que existen semejanzas en
parte del primer elemento no se leen de la misma manera al tener otros componentes que permiten
diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas, —-==+s==ssseemssmsmmmssnncaaaa

La marca solicitada se halla compuesta por cuatro elementos LINEASARQ - BY - CARLOS -
GONZALEZ, ¢l elemento “LINEASARQ" surge la unién de los vocablos lineas+arq resultando asi en un
elemento de fantasia que no posee significado propio en el lenguaje corriente, seguido de los elementos
“by Carlos Gonzilez”, en ese sentido, el nombre de una persona (nombre y apellido) se considera
inherentemente distintivo y goza de aptitud marcaria. En la vision de conjunto de la marca solicitada
“LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ" al ver o escuchar "by Carlos Gonzilez', el publico pertinente
percibird claramente que el signo presentado protege los servicios de la persona en cuestion, es decir, estos
elementos denotan al prestador de 108 Servicios, ——------=rrermmre e

Que, a pesar de que ambas marcas comparten letras del primer elemento, la marca solicitada tiene
una diferencia sustancial en la estructura silibica (LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ) y en la
combinacién de letras genera una pronunciacion ritmica diferente y una impresion visual que el
consumidor distinguird de inmediato. El consumidor pronunciara la marca solicitada: “li-ne-a-sarq / by /
car-los / EDH'ZH']EIP. .............................................................................................................

Las marcas enfrentadas comparten letras del elemento “LINEAS". No obstante, no podemos dejar de
mencionar que existen otras marcas registradas en la clase 37 con las que la oponente se encuentra
coexistiendo pacificamente en el mercado. Al realizar la busqueda en el sistema informitico institucional se
verifican los siguientes registros de marcas en la clase 37 que utilizan en su denominacion las palabras
“LINEA" o "LINEAS": SEAT LINEA R, Registro No. 474442, a nombre de Seat S.a.; RECTI LINEA, Registro No.
478793 a nombre de Jose Benigno Caggia Candia, ELA ENTRE LINEAS ARQUITECTURA, Registro No. 515953,
a nombre de Guillermo José Barrios, LINEAS PANCHITA G SOCIEDAD ANONIMA, Registro No. 447380, a
nombre de Lineas Panchita G Sociedad Anonima; ARTES Y LINEAS LUCIA PRIETO, Registro No. 556482, a
nombre de Lucia Prieto Benitez. Extremo que demuestra la coexistencia pacifica de la oponente con otras
marcas registradas en la clase 37 a nombre de diversos titulares que también utilizan los vocablos “LINEA"
“LINEAS" como parte de su denominacién. Por ello nos preguntamos: ;c6mo la marca oponente puede
coexistir con otras marcas con las cuiles posee las mismas semejanzas y no puede hacerlo con la presente
solicitud de registro de marca? Semmesmemmeeenanaseenasea s s ee s ta s et de e et an s = -

Ademas, tanto la marca solicitada "LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ" como la marca oponente
“LINEAS Y ETIQUETA" son marcas mixtas, que incluyen una etiqueta o diseﬁ ese-sentido, ambas

introducen elementos grificos adicionales que acompafian a sus respectivas denom|

' Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrat ANO: 2003 Cristaldn
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 642 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 36584/2024
A NOMBRE DE LINEASARQ E.A.S, ===~ =rm= e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 642 de fecha 07 de ;ulm de 2025 dictada pur la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, - s

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ Y ETIQUETA", clase 37, Expediente N°
36584/2024, solicitada a nombre de LINEASARQ E.AS.

~

Art.3¢  NOTIFIQUESE por Cédula. ---------
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 642 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025 DICTADA FOR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 36584/2024
A NOMBRE DE LINEASARQ E.A.S, --=--=-=-szsesaennanne-

construcciones; Construccién por encarge de edificios; Construccion de viviendas por encargo;
Construccién y mantenimiento de edificios; Mantenimiento de obras y reparacién de obras civiles;
Supervision de edificios en construccion; Supervision de obras de construccion; Inspeccion de edificios
durante su construccion; Direccion de obras de construccidn (supervision); Asesoramiento en
construccion; Consultoria en construccién; Informacion sobre construccion”, mientras que las marcas del
oponente “LINEAS Y ETIQUETA" se encuentran registradas en la clase 42, para los servicios: “Servicios de
decoracion de interiores y exteriores”; en la clase 35 para los servicios: “Servicios de ventas, marketing y
publicidad de muebles, objetos y articulos en general”; en la clase 39 para los servicios: “Servicios de
distribucion de muebles, objetos y articulos en general — ----«-s e

De la cobertura de servicios sefialada vemos que las marcas enfrentadas se encuentran en clases
distintas del nomenclador. Si bien los servicios de la clase 37 descriptos y los servicios de la clase 42 de la
marca registrada poseen cierta relacion por complementariedad, las diferencias sefialadas en los aspectos
visual, fonético y conceptual, sumados a la coexistencia con otras marcas similares, nos permite colegir que
podran coexistir pacificamente en el mercado. Esta posibilidad de coexistencia se ve reforzada al analizar
los elementos que estructuran el signo solicitado, los cuales diluyen significativamente cualquier riesgo de
asociacion erronea por parte del pablico consumidor. Al respecto, la inclusion del nombre *Carlos
Gonzilez" dota a la marca de una distintividad intrinseca y particular que denota directamente al prestador
de los servicios, distanciandose de la simple palabra "LINEAS" que conforma el signo de la contraparte.
Asimismo, la configuracion grafica y el disefo particular de las etiquetas en juego —una con fondo blanco
acompanado de lineas doradas y letras grises, y la otra con una tipografia cursiva negra en disposicion
diagonal— introducen un impacto visual global netamente diferenciable, lo cual garantiza que los usuarios
pertinentes puedan identificar y diferenciar el origen empresarial de ambas prestaciones sin incurrir en
CONFUSION AlGUNG. — - e

Que, 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.™ En el
presente caso, vemos que el hecho de compartir una parte del signo, no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, mas atn teniendo en cuenta los demis elementos analizados en
conjunto en la presente resoluciOn. -« s e s e

Por tanto, dado que la coincidencia recae Gnicamente en parte de la denominacién y que los otros
componentes otorgan marcadas diferencias, el consumidor pertinente no incurrira en riesgo de confusién
ni asumird que ambas marcas tienen un origen empresarial comiin, por lo que resulta plenamente viable
una eventual coexistencia pacifica entre la marca “LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ Y ETIQUETA"
solicitada en la clase 37 y las marcas de |la oponente “LINEAS Y ETIQUETA" registrada en las clases 42, 35, 39.

[Hagatiin eneral ie Propiedac Indaarrial
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' sanchez Herrero, Andrés. “Confisidn de Marcas® Editorial La Ley. Asuncidn. 2013,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 122 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “THE
BARBERIA MEN LOGISTIC CO Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N2 51797/2016, A NOMBRE DE CESAR
BAULIIAVILR CARBRIDS, ~renerrearirsracerm st irmsmiimdtdecins oo sostmsmssas ot e s isimmsosmio

*®

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho @ CONMSHEUIN UNA MATCa. === mr e e e e st et s s s e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “THE BARBERIA MEN LOGISTIC
CO Y ETIQUETA" 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 productos que se desea amparar, ---=---===-==ssmsremsms e

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 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 *“THE BARBERIA MEN LOGISTIC CO Y ETIQUETA" fue
presentada para cubrir productos de la clase 03 del nomenclador internacional, que textualmente describe:
“Productos cosméticos para el cabello, lociones capilares, aceites esenciales para el cabello, aceites
capilares, cremas de tratamiento para el cabello, tintas para el cabello, shampoo, enjuagues capilares,
ampollas para tratamientos capilares, oxidantes liguidos capilares, oxidantes cremosos capilares, lacas en
spray para uso cosmético, productos para alisar el cabello, jabon cosmético, jabén liquido, colonias de
banio, ceras depilatorias, gel cosmético para el cabello, productos para afeitar tales como jabones, cremas,
espumas y lociones de afeitar.”. La clase 03 comprende principalmente productos de preparaciones de
tocador no medicinales, asi como las preparaciones de limpieza utilizadas en el hogar o en otros ambitos.' --

En ese sentido, tenemos que la marca solicitada no constituye el nombre habitual y necesario con el
que se designa a los productos de la clase 03 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la
presente solicitud de registro de marca y tampoco brinda informacion necesaria o usual sobre las
caracteristicas de los productos. «===«=s=ssssmem e et e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro "THE BARBERIA MEN LOGISTIC CO y
etiqueta” constituye una creacion lingiiistica con suficiente distintividad. Esta singularidad deriva de la
combinacion de los vocablos "THE", "BARBERIA", "MEN", "LOGISTIC" y "CO", cuya integracioén genera un
conjunto con identidad marcaria propia, susceptible de distinguir los servicios que pretende amparar. Si
bien algunos de sus componentes, considerados aisladamente, podrian evocar conceptos de uso comin o
tener un caracter descriptivo o evocativo —como “BARBERIA", "MEN", "LOGISTIC* o "CO"—, su
combinacién en una (nica expresion dota al signo de una configuracion particular y suficientemente
diferenciadora, otorgandole aptitud distintiva en U CONJUNLO.-==-===ssmmramrmrms e

Que, esta combinacion estratégica de término posibilita un pesicionamiento 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.-----==----s-mmsmmmmm s

Que, al respe:m. el Dr. Jorge Dtamendi. en su obra DERECHO DE MARCAS se
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 122 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *“THE
BARBERIA MEN LOGISTIC CO Y ETIQUETA", Clase 03, ECPEDEENIE Ne 51797/2016, A NOMBRE DE CESAR
T I 0 B o . i S —

Asuncion, 1 8 .t'H:J FDEE

VISTO: el recurso de Reconsideracion y Apelacion en Subsidio interpuesto por el representante
convencional de CESAR RAUL DAVILA CABRE]OS, contra la Resolucion N2 122 de fecha 17 de Febrero de
2018, dictada por la Direccidn de Marcas yi----==--=sssssersmemrammmnsmrnmnnnss s snms s snm s s s s s s snn s e na s s e

RESULTA:

Que, en fecha 19 de Marzo de 2018, se presenta el representante convencional de CESAR RAUL
DAVILA CABREJOS e interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacion en Subsidio en contra de la
Resolucion N2 122 de fecha 17 de Febrero de 2018, dictada por la Direccion de Marcas,-----=-------==szsseeecneee

Que, en fecha 26 de Marzo de 2018 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
Y L S, = =

Que, en fecha 16 de Abril de 2018, el representante convencional de CESAR RAUL DAVILA CABREJOS
expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 30 de Noviembre de ZOTB -« e e e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(...)Que la solicitud de registro de la marca "THE BARBERIA
MEN LOGISTIC CO. y etiqueta® ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. 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
L Lo LT Lo O A

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de CESAR RAUL DAVILA
CABREJOS y manifiesta que:*(..)Pero no son genéricas las denominaciones formadas con partes de
palabras que puedan distinguir productos o servicios. En este caso son marcas evocativas, porque evocan
(es decir, representan en la mente de una persona) el producto o servicio de que se trate. Ademas, se
pretende registrar una marca COMPUESTA por nada menos que CINCO palabras que, analizadas en forma
aislada, tampoco resultan enteramente genéricas: THE y MEN tal vez sean de uso comun, pero ni
BARBERIA ni LOGISTIC CO. lo son bajo ningtin caso. El hecho de que pueda presumirse que esta marca se
refiere a productos destinados a la barberia no significa que la descripcion sea un signo ENTERAMENTE
genérico o descriptivo. Ademds, la proteccion esti dada al conjunto y no a las palabras en forma
BT L R e

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

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legi
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 122 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “THE
BARBERIA MEN LOGISTIC CO Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N¢ 51797/2016, ANOMBRE DE CESAR
RAUL DAVILA CABREJOS,-+--===n=sss=znsmenssmme oo

*

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:
Art.1® REVOCAR la Resolucion N® 122 de fecha 12 de Febrero de 2018, dictada pﬂr la
Dlre:':lﬂn de Marcas.-- T mmnw
Art 20 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca

*THE BARBERIA MEN LOGISTIC CO Y ETIQUETA", Clase 03, Acta N° 51797/2016 ,
solicitada a nombre de CESAR RAUL DAWLNCIBRB]% =

/!

|\ Abg. Glaudi PamelalCrisaide

"; Drireetopy General fmiceina
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 122 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “THE
BARBERIA MEN LOGISTIC CO Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N2 51797/2016, A NOMBRE DE CESAR
RAUL DAVILA CABRE]JOS.---+-=-=--scsmemremmmmamenne e - e

su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacidn 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
MisSmas propiedades 0 CaracteriSHiCas,” === ========mmr e e

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud es la
etiqueta que acompana al signo. Al respecto, se observa que la misma presenta una composicion gréfica
particular, integrada por la denominacién “THE BARBERIA” en una tipografia estilizada, de trazos cursivos
y predominantes, dispuesta de manera destacada dentro del conjunto marcario. Asimismo, en la parte
inferior se incorpora la expresion “MEN LOGISTIC CO.” en una tipografia de menor tamafio, acompafiada
de elementos grificos consistentes en lineas diagonales de colores rojo y azul, que evocan la estética
tradicional de las barberias. === mmmmm e

Que, la combinaciéon de la denominacién con los elementos graficos que integran la etiqueta
contribuye a dotar al signo de una impresién de conjunto distintiva, permitiendo al consumidor identificar
y diferenciar el origen empresarial de los servicios que pretende distinguir. En consecuencia, puede
afirmarse que la marca solicitada posee suficiente aptitud distintiva, no resultando genérica ni descriptiva
respecto de los servicios comprendidos en la clase correspondien.------=---===-sssmmmmmimmi i

Que, la Resalucién 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 ala
naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de su producto, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta 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, --------------------

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 g

- " o ipecehim grpetal i Py i [mdmit
iAW pcinral £ Prepiedig aniriects
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 2355 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“VETO INNOVAMOS PARA T1 Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 73106/2016, A NOMBRE DE VETO
GLOBAL SOURCING INC..

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

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 gréfico y
fonético, asi como del aspecto ideolégico o conceptual, ---—-—-----rmmrm e

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca base de rechazo “VETO" v la
solicitud de registro de la marca “VETO INNOVAMOS PARA TI 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 la solicitud es muy semejante a la marca registrada “VETO", diferenciandose la
solo por la adhesion de los vocablos, como se puede apreciar a confinUacion: —-==--==ssmremmmsmmsnanaeaaes

YETO INNOVAMOS PARA TI (solicitada)
VETC (marca base de rechazo)

Que, esta Direccion considera que la denominacion solicitada presenta similitudes susceptibles de
generar confusién con la marca base de rechazo. Ello obedece a que el vocablo “VETQ" constituye el
elemento distintivo, principal y de mayor fuerza identificadora del signo solicitado, siendo el componente
que captard de manera inmediata |a atencion del consumMidor.------=--==s=rmmm

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramaos que recurre a afirmaciones
dogmiticas 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 analisis 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 “VETO
INNOVAMOS PARA T1 Y ETIQUETA™ no podra coexistir con la marca base de rechazo “VETO", con la cual
presenta mas semejanzas que diferencias, maxime considerando la naturaleza de los servicios por ambas
E OMER O RICRRR: 5o oo s e o e o S i e e S A

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestion se encuentran en la misma
clase 9. En ese sentido, contribuye traer a colacion lo dispuesto 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 asociacién con esa
marca, situacién que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el anilisis relativo a la
cobertura de productos, vemos que la solicitante “VETO INNOVAMOS PARA T1 Y ETIQUETA" pretende
cubrir los siguientes productos:“Interruptores, interruptores termomagnéticos, tomacorrientes, clavijas,
pulsadores de timbre, dimmers, timbres ding dong Zumbadores, tomas telefonicos, tomas para
computadora, placas decorativas” comprendidos en la clase 9, mientras que la marca base de rechazo
“VETO" con registro N° 435388 cubre: "Aparatos e instrumentos cientificos, geodésicos, opticos, de pesaje,
de medicion, de registro, de sefializacion, de control (inspeccion), aparatos e instrumentos de conduccion,
distribucién, n'ansfﬂnnac‘:dn acumulacion, re-gu!anon o control de ia electricidad, software, incluidos en :’a
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2355 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“VETO INNOVAMOS PARA TI Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 73106/2016, A NOMBRE DE VETO
GLOBAL SOURCING INC.. S —

Asuncion, 18 AGL 2176

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de VETO GLOBAL
SOURCING INC. contra la Resoluciéon N° 2355 de fecha 19 de Diciembre de 2018, dictada por la Direccion de
Ma_rc-as' }r, N P —

RESULTA:

Que, en fecha 18 de Marzo de 2019 se presenta el representante convencional de VETO GLOBAL
SOURCING INC. ¢ interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 2355 de fecha 19 de Diciembre de
2018, dictada por la Direccion de Marcas. «==sssesssssss e st ass s ns st s et

Que, en fecha 17 de Abril de 2019 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
T T

Que, en fecha 10 de Julio de 2019, el representante convencional de VETO GLOBAL SOURCING INC.
expreso agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 08 de Octubre de 2019, --r=esssemr e m e e e e e e et maetd ot bman s ma s damamam s amman e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(.) Que Ja solicitud de registro de la marca "VETO
INNOVAMOS PARA TI y etiqueta® ha sido presentada para amparar los productos de la clase 9. Qué
habiéndose realizado la busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca "VETO", registrada con el nimero 435388 en fecha 11 de Enero de 2017 a favor de
VETO Y CIA. LTDA., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podrin tener coexistélicia 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
e e T B O

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(...) Que,
entre la marca solicitada por mi mandante, "VETO INNOVAMOS PARA Tl y Etiqueta en Colores", y la marca
"VETO Y ETIQUETA", por la cual se rechaza, NO EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE CONFUSION. Que, mi
mandante VETO GLOBAL SOURCING INC. inicio sus operaciones en [talia hace mas de 50 anos. Es una
empresa lider en la fabricacion de elementos eléctricos de la mas alta calidad para uso deméstico. Que,
ademds, se debe tener en cuenta la notoriedad de la empresa VETO GLOBAL SOURCING INC. en el rubro
elementos eléctricos para uso doméstico debido a la calidad, garantia e innovacién de sus productos.
Actualmente, los productos VETO tienen presencia global y se venden en América Latina en los siguientes
paises:Paraguay, Bolivia, Peri, Ecuador, Colombia, Venezuela, Honduras, Repuiblica Dominicana y México.
Mas informacion sobre la empresay sus productos pueden ser encontrada en su sitio web:
https://www.vetoelectric.com/es/nosotros/.Que, en cambio, la empresa VETO Y CIA. LTDA. es una empresa
c‘h:!e-na ﬂ'ed'n:‘ada a J'a camerﬂahzac;aﬂ de ms.rrumenms de medicién, control y reg;sn'a de variable
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2355 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“VETO INNOVAMOS PARA T Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 73106/2016, A NOMBRE DE VETO
GLOBAL SOURCING INC.. ——=---se-sssesmmsnsrsamsansamsnmsnssnmsnssssanraasenssesssnrossssssssss

Que, desde el punto de vista grafico, la solicitud en cuestién se configura como un signo mixto,
integrado por una denominaciéon y una etiqueta. No obstante, dicha configuracion no resulta suficiente
para apartarla de la prohibicion sefialada en el considerando precedente, toda vez que el elemento
denominative “VETO", que constituye el componente distintivo y predominante del signo solicitado,
coincide integramente con la marca base de rechazo. Asimismo, el disefio de ambas etiquetas presenta
semejanzas relevantes, especialmente en la representacion grifica de la letra *0” y en la disposicién general
de los elementos que conforman los signos, circunstancias que refuerzan la similitud visual entre ellos. En
consecuencia, tales coincidencias resultan aptas para generar riesgo de confusion o de asociacién en el
publico consumidor, conforme puede apreciarse a CONtINUACION:+==r====srssssmmssmmssmmeemamsmr s

marca solicitada marca registrada

vetc velo

De igual manera, conviene traer a colacion lo sefalado en el Material: “Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay” aprobado por Resolucién DINAPI N°® 259/2025: “La mayoria de los casos de conflicto
entre marcas no son por una situacion de doble identidad sino por la ocurrencia de algin grado de
simtlitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un analisis mas detenido. En estos
casos, la objecion al registro de una marca se basara en el principio del riesgo de confusién. Bajo este
principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso
indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relacion con los productos o
servicios especificados, el uso probablemente causaria un riesgo de confusion en el sector pertinente de
consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusion cualquier suposicion o percepcién erronea
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en conflicto, los titulares de
dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho
vinculo en realidad No existe. M — 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 é y 2
inciso f) de la Ley N® 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas, —----=-----~

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 2355 de fecha 19 de diciembre de 2018, dictada por la
Direccion de Marcas, -------=--=s=ssessrsrmsmareasmreen s rr s r s s e s e e e

Art, 20 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “VETO INNOVAMOS
PARA TI Y ETIQUETA", clase 9, Acta N® 16/73106, solicitada a nombre de VETO
GLOBAL SOURCING INC.-------=snxseamrarmemememnnes

' Dhreccion Nacional de Propiedad Intelecmal. (2025) Dircriver pong of Fovoes d Marvas o Pavagay.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 304 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2021 DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "KAVERI", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 82634/2016 A NOMBRE DE M/S PREM
3 a1 e ———

CRAVERI, de clase 05 ampara medicamentos. Por la via del absurdo la adversa insinua que guien pretende,
por efemplo, adquirir un medicamento puede caer en el error de llavarse un producto para tefiir el cabello,
y viceversa. Sin embargo, olvida que los medicamentos se compran con una receta medica y, aun no
habiendo receta, el adquiriente se cuida de atender lo que compra, ya que va destinado as u salud. Esto no
ocurre con los cosmeticos o productos para el cabello. Las diferencias entre los productos protegidos por
HNE Y O IR B8 T e o e e et s o A R e S e 8 S e

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas KAVERI (solicitada en clase 03) y la marca CRAVERI
(registrada en clase 05). —-rr==srmrrmmrmmre e e e e e s

Que, al iniciar 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 anilisis desde la optica de los eventuales
CONSUMICOTES, +esssesoinassnsmeinocnmassnsensntemninnnsasiansesisnansses nrsinsnnesasesinsa e dreatsainessnonas sanssesantanss

Que, 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 "KAVERI", clase 03, con la marca
oponente “CRAVERI " Clase D5, - emsr e e

KAVERI {marca solicitada)

CRAVERI (marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresion visual muy diferente, —---ssesoees e e

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comun, siendo que como se sabe el anilisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto analisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacion “.En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del analisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitrana (747 -=--==-==sasssmmm e

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante *KAVERI” y la marca oponente
“CRAVERI", por mas que compartan letras no se leen de la misma manera, tampoco poseen la misma
longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La adicién de la letra “K” por parte de la solicitante
en el centro de la denominacién tiene como consecuencia que difieran en su estructura ortografica y por
ello también se pronunCian diferente. —--sreees s

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos. part
comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo.” En ese sentido, cogit es|sabid
proteccidon de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elem i
forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccion otorgada a la marca registrada C

. ﬁ!lx.’.[l.‘f:.

Al Ttering

' Derecho de Marcas. [orge Otamends, Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot ANO: 2003 k- "“;’E‘_"_- 8 e nTTITVE M s dad [as
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 304 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2021 DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "KAVERI", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 82634/2016 A NOMBRE DE M/S PREM
MEHANDI CENTRE. o

o Ao anae
Asuncion, 13 Aol LULD

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CRAVERI
S.ALC. en contra de la Resolucion N° 304 de fecha 18 de Junio de 2021, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcarios Litigios0s, y; ===r=smssmm s e e e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 24 de Agosto de 2021 se presenta el representante convencional de la firma CRAVERI
S.A.Cl e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N°® 304 de fecha 18 de Junio de 2021,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LitiZiosos. - ——---—--=-==-=mm=smrsmmm e e

Que, en fecha 16 de Febrero de 2022 fue dictada la providencia que concedit el recurso
iﬂtE‘[‘pUEStD. ........................................................................................................................

Que, en fecha 07 de Abril de 2022, el representante convencional de la firma CRAVERI SA.CL
expreso agravios; en fecha 16 de Agosto de 2022 el representante convencional de la firma M/S PREM
MEHANDI CENTRE contesto el traslado de los agravios. En fecha 29 de Agosto de 2022, esta Direccion
dictd la providencia de Autos para Resolver. -«---cc o o e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..)JQue, al realizar el cotejo de las marcas “KAVERI"
(marca solicitada) vs. "CRAVERI" (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que
las mismas no dejan la misma impresion. Es importante sefialar que Ja marca solicitada pretende identificar
productos de la clase 03 (productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentifricos no
medicinales; productos de perfumeria, aceites esenciales y similares); por su parte la marca oponente se
halla registrada en nuestro pais en la clase 05 (Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y
veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso
médico o veterinario, y similares. Que, conforme a las pruebas agregadas al expediente administrativo se
puede verificar que la solicitante ya posee registrada su marca "KAVERI" en numerosos paises. En tal
sentido, se halla amparada por el Art. 18° de la Ley 1294/98 De Marcas, por el Convenio de Paris y el
ordenamiento juridico marcario vigente. La oponente también ha agregado las pruebas que acreditan su
registro extranjero en AnGentina. (. ) === s e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CRAVERI S.ALC. y manifiesta: “(..)De esta
manera, se deja constancia que el A-quo no tuvo en cuenta a la hora de dictar resolucion que de las 6 letras
que la marca solicitada posee en su denominacion, 5 son las mismas que las que mi mandante posee en [a
denominacion de su marca ya registrada. Ademas, el hecho de tener como letra inicial la *K™ en vez de Ia
“C", no es un elemento diferenciador ya que ambas son muy parecidas tanto en su grifica como en su
pronunciacion. Retomando con el anélisis de las marcas en pugna, entonces expresamos que “KAVERO" y
“Craveri” son bastante, semejantes, por ende causarian confusién si la presente solicitud se convirtiese en
T B o ) B e P

Que, la parte oponente en su contestacion de agravios expresa: “(...)Es el plano grafico, la silaba inicial
de una y otra marca permite distinguir KA (con una sola consonante, la “K”) de CRA (con des-canspnantes
diferentes). Y en el aspecto fonentico, la diferencite pronunciacion de KA y CRA es Vi

Mientras KAVERI, de clase 03, protege cosmeticos y productos para el cuidado §- '
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 304 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2021 DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "KAVERI", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 82634/2016 A NOMBRE DE M/S PREM
MEHANDI CENTRE, =--srsessinssassssssansonsasersrsoncenmases e e e Ll

al uso en conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos
tomados de forma separada (las letras: C-R-A-V-E-R-1), razén por la cual esta dependencia administrativa
considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca, toda vez que la marca posterior posea
elementos que la diferencien de la marca anterior, -««--«--s===ssmm e mmm e

Que, corresponde ademas efectuar un analisis seméantico o conceptual a fin de determinar si los
signos en conflicto poseen un significado particular que permita diferenciarlos en la percepcion del
consumidor. En ese sentido, se observa que la denominacién “KAVERI", que constituye la totalidad de la
marca solicitada, corresponde al nombre de un reconocido rio ubicado en el sur de la India, por lo que
presenta un contenido conceptual determinado; por su parte, la denominacién *CRAVERI", que integra la
marca oponente, constituye un vocablo de fantasia. En consecuencia, los signos enfrentados difieren en el
plano conceptual, circunstancia que contribuye a su individualizacion en la percepcion del consumidor y
disminuye la posibilidad de confusion. Asi, el hecho de que ambas marcas comparten determinadas letras o
presenten cierta semejanza estructural no resulta, por si solo, suficiente para justificar el rechazo de la
solicitud, debiendo prevalecer el analisis integral de los signos conforme a la impresion de conjunto que
estos generan en el ConSUMIAOr, === s mrme e e

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas KAVER] en la
clase 03 y la marca CRAVERI en Ja clase D5, —ssmmmmm s e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccién arriba a la
conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si, originales, distintas una de
otra en todos los planos de comparacién, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida.---------

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 304 de fecha 18 de Junio de 2021 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LitigIosos. ----=-=====ss=ssssssssmmmnsmmmmncecce

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“KAVERI", clase 03, Expediente N* 82634/2018, solicitada a nombre de M/S PREM
MEHANDI CENTRE --------=--===r=sesssmmrmnssamnrennnnnns

Art.32  NOTIFIQUESE. -+---+essssmmesmmmmsmnnmemee e =
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1.158 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EXA'S Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 05799/2017, SOLICITADA POR JUAN DIEGO FERNANDEZ ARCE. —--

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “EXA'S Y ETIQUETA" resulta
genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacion usual de los servicios que salicita. En ese sentido, tenemos que la denominacion
“EXAS Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 35
del nomenclador internacional.-----=s-ss-sresms s e e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro *EXAS Y ETIQUETA" representa una
creacion lingiistica 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, — s eeessmemm s

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, ----=-====-ssmmmemm 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 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 CaraCteTiSHICAS, "== === === ====rm s e e s e s st st s

Que, adicionalmente, la marca solicitada se encuentra acompariada de una etiqueta conformada por
un elemento figurativo consistente en la silueta estilizada de una persona, de color rojo, con los brazos
extendidos en sefial de celebracién o triunfo, ubicada sobre una figura eliptica de tonalidades roja y gris, en
cuya parte inferior se incorpora un balon de fiitbol. Debajo del conjunto grifico se encuentra la
denominacion "EXA'S", escrita en letras maytsculas de color gris 0suro.-«--seems il

marca solicitada

EXA'S
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1.158 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *EXA'S Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 05799/2017, SOLICITADA POR JUAN DIEGO FERNANDEZ ARCE. —--

Asuncion, 1 H ﬂE“I 076

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por JUAN DIEGO FERNANDEZ ARCE por derecho
propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg, Julia Schmidt, en contra de la N° 1.158 de
fecha 22 de junio de 2018, dictada por la Direccion de Marcas, y; ----=====s=ssssemsssssmmmnn e

RESULTA:

Que, en fecha 14 de octubre de 2025 se presenta JUAN DIEGO FERNANDEZ ARCE por derecho
propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Abg, Julia Schmidt e interpone Recurso
de Apelacién en contra de la Resolucion N° 1,158 de fecha 22 de Junio de 2018, dictada por la Direccion de

Que, en fecha 20 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
L g 1L (s R R e T

Que, en fecha 24 de octubre de 2018, se presentd JUAN DIEGO FERNANDEZ ARCE por derecho
propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Abg. Julia Schmidt, expreso agravios.
Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 5 de
diciembre de 200 . -onemrmmm e e e e s s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién 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., En
consecuencia no ha lugar a lo solicitadoy...)". — === mm

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)Es importante destacar [a
subjetividad que demuestra la resolucion mencionada, en la que la Direccién afirma entre otras cosas que
no podrin constituir marcas los signos que sea el nombre genérico o designacion del producto, o que
pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto, pero es asi
importante mencionar que las marcas analizadas en su factibilidad para incorporacion a su registro deben
ser estudiadas individualmente y también con respecto a su clase ya que marca lo es tal solo con respecto a
ciertos productos o servicios del NOMENCIAtor ... ) — e

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

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 denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. Ol de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “EXAS Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir Wﬁ i
nomenclador internacional, que textualmente describe: “Servicios de publjicidad,

Thineie et de Prosinded |



DIRECCION NACIONAL DE

4 % PROPIEDAD Q{) GOBIERNO vri. | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

i
Resolucién N°® E} E 8 5

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1158 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXA'S Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 05799/2017, SOLICITADA POR JUAN DIEGO FERNANDEZ ARCE. —--

Que, la Resolucién recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso €) 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, obligandolo 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 servicios, 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 emMpresa, ------==-========s=s=sezsmammmmaaaeas

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 revocarla Resolucion recurrida. --

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

Art. 10 REVOCAR la Resolucién N° 1158 de fecha 22 de Junio de 2018 dictada por la Direccién de
Marcﬂsl -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “EXAS Y
ETIQUETA", clase 35, Acta N° 05799/2017, solicitada a nombre de JUAN DIEGO

Art. 32

etgra General fod
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