DIRECCION MACIONAL DE

% PROPIEDAD % GOBIERNO psi. | PARAGUAL
INTELECTUAL gﬁB\GUAY REKUAI
PARAGUAY 0
Resolucion N*

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 945 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“INTERNACIONAL BANK", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 40369/2015, SOLICITADO POR GRUPO
INTERNACIONAL DE FINANZAS S.AE.C.A.------nn-sozne-

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “INTERNACIONAL BANK” resulta
descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacion usual de los servicios que solicita. ----==ssermsammsmmmm e

En ese sentido, la solicitud de registro de marca “INTERNACIONAL BANK" pretende obtener
cobertura para servicios de la clase 36, especificamente para: “(Distingue los servicios menetarios y
financieros y todos los servicios que presta un Banco” ---=-=-==-s=ss s emmm s

Que, la marca solicitada “INTERNACIONAL BANK” es una combinacién de palabras que, Que, en el
caso concreto, si bien el vocablo “BANK”", entendido como equivalente de “bance”, posee una evidente
vinculacion conceptual con el ambito de los servicios financieros y bancarios, dicho elemento no
constituye por si solo la denominacién cuyo registro se pretende, siendo el signo objeto de examen la
expresion compuesta “INTERNACIONAL BANK" el término “INTERNACIONAL® no constituye la
denominacion genérica de ninguno de los servicios comprendidos en la Clase 36, ni identifica por si mismo
una prestacion financiera determinada. Su contenido semantico puede sugerir una determinada
proyeccidn, alcance o dimension de la actividad empresarnial, pero no describe de manera directa e
inmediata la naturaleza, calidad, composicién, finalidad, modalidad, precio u otra caracteristica concreta de
los servicios reivindicados. Por consiguiente, la expresion “INTERNACIONAL BANK®, examinada como
unidad denominativa, no constituye la mera designacion genérica de los servicios financieros solicitados,

sino una combinacién de palabras susceptible de individualizar un origen empresarial determinado.---------

Que, ahondando atin mas en el anilisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cual es el producto o servicio en cuestién o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mds 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 caracterfsticas,
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 algin elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio publico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva.™ Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “/as designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.” -----------=----=--=---

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién considera que la marca solicitada es un signo
con caracteristicas propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra mcy.:s.a.,_qlfnrm de las

I

prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo angeie
corresponde revocar la resolucion recurrida. --------=ssemresmmmmmes ].trr'k-'-----

" *DERECHD DE MARCAS® = Jorge Otamendi. 9* Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 - Pag. 6.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N°® 945 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"INTERNACIONAL BANK", CLASE 36, EXPEDIENTE N°® 40369/2015, SOLICITADO POR GRUPO
INTERNACIONAL DE FINANZAS SAE.C A —---remmreemesr e e e e e ceeeeae

ﬁ.sunciﬁn.? 1 huu ,.123

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional GRUPO
INTERNACIONAL DE FINANZAS S.AE.C.A, contra la Resolucion N° 945 de fecha 05 de abril de 2017, dictada
POT |2 DIreccion e Marcas, §; s« e e e s S et s s s

RESULTA:

Que, en fecha 12 de diciembre de 2017 se presenta el representante convencional de GRUPO
INTERNACIONAL DE FINANZAS 5.A.E.C.A e interpone Recurso de hpeimén en contra de la Resolucion N®
945 de fecha 05 de abril de 2017, dictada por la Direccion de Marcas.--

Que, en fecha 01 de febrero de 2018 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
I D S = s e s o St i e e i e S A R S A R

Que, en fecha 19 de marzo de 2019, el representante convencional de GRUPO INTERNACIONAL DE
FINANZAS S.A.E.C.A expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 05 de Junio de 200G -oe s s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de [a
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 Inc. e )... los que consistan
enteramente en un signo gue 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. «--===ss=ssesemmssmmesnn st e eeeees

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: %(...) ...Que al realizar una biisqueda
fonética en la base de datos de Propiedad Industrial podemos encontrar varias marcas similares ya
registradas en la misma clase y con anterioridad , las cuales incluyen ya sea el término INTERNACIONAL
como el término BANK.//... Que a los efectos de conocer mds sc:bre mi mandanre ¥ sus servicios, se puede
acceder a la pagina web de mi mandante, https:/iwwv.interfisa.c /) . En el cual, se podra
constatar come ayudan a fortalecer el crecimiento econdmico y el desarrollo del comercio.™-------------------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
I DU E, - e e s

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para dlstmguir
pm{iuctus o servicios. Sln embargo, se se encuentran regulad;ls en la propia Ieglslaclm -fMarcara, cier’tas
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 945 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“INTERNACIONAL BANK", CLASE 36, EXPEDIENTE N® 40369/2015, SOLICITADO POR GRUPO

INTERNACIONAL DE FINANZAS S5.A.E.C.A.

Art. 12

Art. 22

Art. 32

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolucion N° 945 de fecha 05 de abril de 2017 dictada pur la Direccion
e MarCas. -+rorestrar s oot st e e

ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“INTERNACIONAL BANK", clase 36, Expedien_tg N® 40369/2015, solici
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N¢ 2124 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 Y N¢ 2155
DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “3D HIGH DEFINITION CAR CARE Y ETIQUETA", CLASE 03,
EXPEDIENTE N* 56109/2021, SOLICITADO POR PAULKIHN S.R.L.-=====s=sscssesemrasacmmnacnnnnnnnaens e

en cuenta que podrian idealizar que tienen un mismo origen, dando a parecer gue su uso se esti
expandiendo, por lo que se mantiene el impedimento objeto del rechazo.(...)"-==-=<==ssssssmseesammmessace s

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *(..) ..Como es observable en la
comparacion supra efectuada, las marcas en cuestion tinicamente tienen en comun la palabra: 3D’y ‘HIGH
DEFINITION'. Se destaca que Ja marca solicitada no reproduce a las marcas consignadas como
antecedentes, y el hecho de compartir la palabra ‘3D y '"HIGH DEFINITION' en la denominacién no es un
elemento determinante para negar la solicitud de marca, dado que esta puede ser efectiva y notablemente
diferenciada de las demas marcas registradas ..//.. Se destaca que la desinencia de la marca solicitada por mi
mandante, ‘CAR CARE’, es totalmente distinta a las marcas previamente registradas, que indefectiblemente
crea una diferencia fonética y conceptual entre las mismas, dado que dicho sufijo es la que logra causar
mayor distincién con relacién a las marcas registradas, estableciendo de esta manera el elemento
diferenciador entre fas mismas../{..La doctrina senala que las particulas de uso comiin son asi denominadas
por una de dos razones: o por estar contenidos en varias marcas o bien por ser evocativos del producto o de
alguna de sus caracteristicas. Esto los hace de uso comiin porque cualquiera podria incluirfos en una marca,
siempre que fuera inconfundible con otras anteriores...//.Resulta de suma importancia destacar el hecho de
que las palabras 3D’ y ‘"HIGH DEFINITION' se encuentran presentes en la composicion de ambas marcas en

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

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho a CONSHITULT UNa MIANCA, === ===

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca “3D HIGH DEFINITION CAR CARE Y ETIQUETA" y las marcas bases

de rechazo *3D BLANCURA"; “HIGH DEFINITION"; *3D WHITE PERFECTION".------===rrsrrsssassemassmmascmassss
3D HIGH DEFINITION CAR CARE Y ETIQUETA (marca solicitada), y
3D BLANCURA (marcas bases de rechazo)
HIGH DEFINITION
3D WHITE PERFECTION

Que el examen debe efectuarse atendiendo a la impresién de conjunto producida por cada signo,
considerando sus elementos denominativos, graficos, fonéticos y conceptuales, y no mediante
confrontacion fragmentaria o aislada de vocablos. Que, en relacion con la marea “30 BEANC
coincidencia se circunscribe esencialmente al elemento “3D", mientras que | |' rca &
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N2 2124 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 Y N® 2155
DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "3D HIGH DEFINITION CAR CARE Y ETIQUETA", CLASE 03,
EXPEDIENTE N® 56109/2021, SOLICITADO POR PAULKIHN S.R.L.----

Asuncion, |2 1 AGD

VISTO: el Recurso de Reconsideracion y Apelacion en subsidio interpuesto por el representante
convencional de PAULKIHN S.R.L., contra las Resoluciones N? 2124 de fecha 15 de diciembre de 2022 y N2
2155 de fecha 26 de diciembre de 2023, dictadas por la Direccion de Marcas, y; ===-«===s===ssssmmsmsmemsasamnanane

RESULTA:

Que, en fecha 14 de febrero de 2024 se presenta el representante convencional de PAULKIHN SRL. e
interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacion en subsidio contra de la Resolucion N2 2155 de fecha 26
de diciembre de 2023, dictada por la Direccion de Marcas.--==--=-=======smem s s e

Que, en fecha 07 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
oy oL R R

Que, en fecha 08 de abril de 2024, el representante convencional de PAULKIHN S.R.L. expreso
agravios, Esta Direccién General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 15 de abril die 2024, —==-wmsesmme et et et e et e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N2 2124 de fecha 15 de diciembre de 2022 considera que: “(..) Que habiéndose
realizado la buisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de Ja
marca: Expediente 2009-933559 Denominacion 3D BLANCURA Clase 3 Registro 374889 Titular The Gillette
Company Lic [US]. Expediente 2013-1325448 Denominacién HIGH DEFINITION clase 3 Registro 402165
Titular Glaxosmithkline Consumer Healthcare (us) ip Llc. Expediente 2014-14314423 Denominacion D
WHITE PERFECTION Clase 3 Registro 431948 Titular The Gillette Company Lic [US]. Comentario: Que todas
las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.- por lo que de conformidad al articulo
62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(... )" == -===-=smemmmmsmmmm s

Que, la Resolucion N2 2155 de fecha 26 de diciembre de 2023 confirma diciendo: “(..) Que, en fecha 30
de diciembre del 2022, se presenta el representante de PAULKIHN S.R.L. e interpone recurso de
reconsideracién contra la resolucion recaida en autos, entre otros argumentos funda su reconsideracién en
los siguientes términos: "...el hecho de compartir la palabra "3D" y "HIGH DEFINITION" en la denominacién
no es un elemento derermmanre para negar la solicitud de marca, dado que esta puede ser efectiva y
notablemente diferenciada de las demds marcas registradas. Se destaca que la desinencia de la marca
solicitada por mi mandante, CAR CARE", es totalmente distinta a las marcas previamente registradas, que
indefectiblemente crea una diferencia fonética y conceptual entre las mismas...//..Que corresponde a ésta
Direccion estudiar sobre la viabilidad o no del recurso de reconsideracion, analizada la cuestion surge que;
si bien el recurrente manifiesta que la marca solicitada se encuentra limitada dentro de la 310 es
suficiente para declararlas infundibles, ya que los términos en pugna son idénticos en cuarto al primer y
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES Ne 2124 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 Y N® 2155
DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "3D HIGH DEFINITION CAR CARE Y ETIQUETA", CLASE 03,
EXPEDIENTE N® 56109/2021, SOLICITADO POR PAULKIHN S.R.L -==--===-x=- e

caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar las resoluciones recurridas. --------

Art. 12

Art, 22

Art. 32

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR las Resoluciones N2 2124 de fecha 15 de diciembre de 2022 y N2 2155 de
fecha 26 de diciembre de 2023, dictadas por la Direccion de Marcas, —-==-==sssssee-

ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “3D
HIGH DEFINITION CAR CARE Y ETIQUETA”", clase 03, Expediente N*® 56109/2021,
solicitada a nombre de PAULKIHN S.R.L..-—-
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 2124 DE FE 15 DE DICIEMBRE DE 2022 Y N® 2155
DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “3D HIGH DEFINITION CAR CARE Y ETIQUETA", CLASE 03,
EXPEDIENTE N® 56109/2021, SOLICITADO POR PAULKIHN S.R.L.

ademas, la secuencia "HIGH DEFINITION CAR CARE", conformando una estructura denominativa
sustancialmente mas extensa, con diferente sonoridad, composicion visual y contenido conceptual. Que,
respecto de la marca “HIGH DEFINITION", si bien existe coincidencia literal en dicha expresion, la marca
solicitada presenta elementos adicionales de significativa relevancia, tales como “3D", “CAR CARE" y los
componentes graficos propios de la etiqueta, que determinan una impresion de conjunto diferente y
permiten individualizarla frente al signo citado. Finalmente, frente a “3D WHITE PERFECTION", la
coincidencia en el elemento “3D" se encuentra acompanada de vocablos completamente diferentes, pues
mientras el antecedente incorpora los términos “WHITE PERFECTION”, el signo solicitado contiene "HIGH
DEFINITION CAR CARE", generando diferencias apreciables tanto desde el punto de vista fonético como
CONCEPIUAl Y VISUAL - mm e e s s e s

Que, por consiguiente, las coincidencias parciales advertidas no alcanzan entidad suficiente para
generar, en el consumidor medio, una percepcion de identidad, confusién o asociacion empresarial
respecto del origen de los productos, maxime cuando la marca solicitada constituye un conjunto marcario
complejo, integrado por elementos denominativos y graficos que le confieren una individualidad propia.---

Que, desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por si sola, no es suficiente para generar
confusién, pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético
y conceptual, lo que permitiria su diferenciacion en el mercado.--==««-ssemssmmmmm s

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

Que, entre las marcas antecedentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho
menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su
conjunto, son disimiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparacion,
pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia
administrativa discrepa con la decision final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la
solicitucl de BUNE, = =rsrressemrma e st ne s e e s raae v s s S SRS S S e K s i e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habigi
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion General considera qjie
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 426 DE FECHA 5 DE MARZO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DE LA PENA
Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 436342017, SOLICITADA POR LUIS FERNANDO GAUTO
MOREL/CESAR ORTIGOZA DUARTE. —+=---=-=sss-sex

consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “DE LA PENA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 41 del nomenclador
internacional, que textualmente describe: “Distingue los servicios comprendidos en la clase 41, tales como:
Grupo Musical”, mmmmmmssmmmmsssmmssssmesesseemsseeessssmsssssmmasssassssessssssssssssesssssesses

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “DE LA PENA" resulta genérica
para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién constituye la
designacion usual de los servicios que solicita, En ese sentido, tenemos que la denominacion “DE LA
PENA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 41 del
BN O I TR == e R e e s R e s

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “DE LA PENA Y ETIQUETA" 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 diférenciadora. ——--ssseesemmsnrerermseresissrsisastomnassnesernssasesssrserssnsresses s ssesmensenrn rineenseeenes

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,----=-==sres e 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 titufar.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o ne pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
IMUSMAs Propiedades 0 CaraC eI S HICas, " = xms e e e

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto
deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.--------=--=ssesesssssaces

Marca solicitada

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 clrcunlnqums
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hacereferer
naturaleza basica o ESPE‘CIﬁCﬂEanES técnicas pnnmpales de sus servicios, es emmentement evacativo,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 426 DE FECHA 5 DE MARZO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DE LA PENA
Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 43634/2017, SGHC!TADA POR LUIS FERNANDO GAUTO
MOREL/CESAR ORTIGOZA DUARTE. cane

21 hGD 2026

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de LUIS FERNANDO
GAUTO MOREL/CESAR ORTIGOZA DUARTE.. en contra de la Resolucion N* 426 de fecha 5 de marzo de
2018, dictada por la Direccion de Marcas, y; ------==-=-=====ssssrmmemsmmmnasamn e s e et st e se e e nan

RESULTA:

Que, en fecha 10 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de LUIS FERNANDO
GAUTO MOREL/CESAR ORTIGOZA DUARTE.., e interpone recurso de apelacion en subsidio en contra de
la Resolucion N° 426 de fecha 5 de marzo de 2018, dictada por la Direccion de Marcas,-«---------------==-----

Que, en fecha 17 de abril de 2018 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
g L R

Que, el representante convencional de LUIS FERNANDO GAUTO MOREL/CESAR ORTIGOZA
DUARTE. expresa agravios en fecha 6 de diciembre de 2018. Por providencia de fecha 21 de diciembre de
2018 esta Direccion llama Autos para Resolver. —----rr-sersrrmm s s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..)Que fa solicitud de registro de la marca "DE LA PENA Y
ETIQUETA" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ...
los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del
producto o servicio." En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)". -=-==-=====msmmmmmemem et

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (... )JQue, segtin el Informe de Fondo,
se ha expresado que la denominacion de la solicitud de autos es genérica. Quizds si la denominacion fuese
solamente "Pefia" o "La Pena" seria de esa manera pero al ser "De la Peria" deja de ser de ese cardcter debido
a que a dicha combinacion puede considerarsele de varias maneras: combinacién de palabras; referencias a
un lugar; combinacion de fantasia. Consideramos que no han tenido en cuenta a las denominaciones de
fantasia o al juego de palabras, ya que el acomparnamiento "DE" viene a cumplir justamente con esa funcién,
la de acompanar y con esto hacer que la presente denominacion sea un juego de palabras. El reconocido
doctrinario paraguayo Hugo Mersan en una publicacion de la Revista Juridica de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asuncién, habla sobre los nombres ficticios, los mismos
hoy son famosos en todo el mundo y no contienen un significado exacto en si, por lo gue en ningtn
sentido la mencionada combinacion es geneéricay...)” ——==-==s==rssmmreeesrrmmman s e s a s s

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
il'.l.tEI'pL'lEStﬂ. _____________________________________________________________________________________________________________________

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la matenia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caracter de genérica, respecto de un producto o servig ‘ ;
constituye la dennmlnacmn con Ia que necesaria y cofrientemente se desrg
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 426 DE FECHA 5 DE MARZO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *DE LA PENA
Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N® 43634/2017, SOLICITADA POR LU]S FERN.&NDD GAUTO
MOREL/CESAR ORTIGOZA DUARTE. ——---s-sssocrnsesssassnscrssnssssnsensnsnressasibonaannssnnnnmnnsnnnnsanssnsssannssnios

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 426 de fecha 5 de marzo de 2018 dictada por la Direccion de
Marcas_ -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca "DE LA
PENA Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 43634/2017, solicitada a nombre de LUIS
FERNANDO GAUTO MOREL/CESAR ORTIGO!

Art. 3¢ NOT[FEQUESE,-------________,__,____"________I ;:--“:' I )
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N" 1533 DE FECHA 7 DE SEFTIEMBRE DE 2022 Y 3594 DE
FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEST AMINO Y E’I‘IQUETA' CLASE 5, EXPEDIENTE N®
62848/2021, SOLICITADA POR C] CHEILJEDANG CORPORATION. —-s-ssmnsmsmmms oo

el mercado, se encuentra registrada en diversas jurisdicciones y el consumidor no la percibird como una
simple descripcién de los productos sino como un verdadero indicador de origen empresarial. En
consecuencia, solicita la revocacion de las resoluciones recurridas y el otorgamiento del registro (...)."------

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

Que, la cuestion sometida a decision de esta Direccion General consiste en determinar si la expresion
"BEST AMINO Y ETIQUETA', solicitada para distinguir productos comprendidos en la clase 5 del
Clasificador Internacional, constituye una denominacion genérica o descriptiva en los términos del
articulo 2 inciso e) de la Ley N.2 1294/98, o si, por el contrario, posee aptitud distintiva suficiente para
acceder al registro MANCari0.—-—-mrr=msrecresomerec et e s e st e e

Que, la doctrina y la jurisprudencia marcaria coinciden en sostener que una denominacion reviste
caricter genérico cuando constituye el nombre necesario o habitual con el cual el consumidor identifica el
propio producto o servicio; y reviste caricter descriptivo cuando proporciona de manera inmediata,
directa e inequivoca informacién acerca de su naturaleza, composicion, calidad, finalidad, especie o demas
Lo T T T T o L

Que, dicha apreciacién debe efectuarse desde la perspectiva del consumidor medio y atendiendo al
significado que la expresion posee dentro del lenguaje corriente y del trafico comercial, evitando extender
indebidamente las prohibiciones absolutas a signos que tnicamente evocan determinadas ideas sin
describir directamente el producto.--r===sssssmsssmm s e e s s S e e

Que, de las constancias del expediente surge que la solicitud de registro fue presentada para
distinguir productos comprendidos en la clase 5, la cual comprende principalmente productos
farmacéuticos, preparaciones para uso médico o veterinario, suplementos alimenticios, alimentos
dietéticos y demis productos destinados al cuidado de la salud.----=-sesrmrmmmmmmmme el

Que, a los efectos de determinar si la expresion "BEST AMINO” resulta genérica o descriptiva para
dichos productos, corresponde preguntarse si esa denominacion constituye la forma necesaria, habitual e
indispensable mediante la cual el comercio identifica los productos de la clase 5 o si, por el contrario, se
trata de una expresion que (nicamente sugiere o evoca determinadas cualidades de los mismos,-======--=22«

Que, esta Direccion General considera que la respuesta debe ser negativa.----===-==reressssssraessnnsnacnnas

Que, la denominacién "BEST AMINO" no constituye el nombre habitual de ninguno de los productos
comprendidos en la clase 5, ni representa la expresion indispensable que terceros deban utilizar para
describir su Naturaleza o CoMPOSICHAN. -~ -=mmm= s

Que, en efecto, los productos farmacéuticos, suplementos alimenticios y preparados nutricionales
continian siendo identificados en el comercio mediante sus denominaciones propias, tales como
medicamentos, suplementos dietéticos, complejos vitaminicos, aminoacidos, proteinas, preparados
nutricionales u otras expresiones técnicas generalmente aceptadas, sin que la locucion "BEST AMINO"
constituya una designacion necesaria para ninguno de ellos.------------sseesmreceneaann. e
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 1533 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 3594 DE
FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEST AMINO Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N°
62848/2021, SOLICITADA POR C] CHEILJEDANG CORPORATION. —-------

*

Asuncion. 9 1 \G) 2008

VISTO: El recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio interpuesto por el representante
convencional de CJ] CHEILJEDANG CORPORATION, contra la Resolucion N.2 1533 de fecha 7 de septiembre
de 2022, dictada por la Direccion de Marcas; y, ——«ssseseeemm e e e

RESULTA:

Que, en fecha 11 de noviembre de 2022, se presenta el representante convencional de CJ
CHEILJEDANG CORPORATION, e interpone recurso de reconsideracién y apelacién en subsidio contra la
Resolucion N.2 1533 de fecha 7 de septiembre de 2022 dictada por la Direccion de Marcas.-------=--===-cccezuse

Que, por Resolucion N.2 3594 de fecha 12 de noviembre de 2025, la Direccion de Marcas confirmé en
todas sus partes la Resolucion N.2 1533 de fecha 7 de septiembre de 2022, -----«-vsemeesmmmmmsenee e

Que, en fecha 12 de noviembre de 2025, fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APl AT O I L0, === e e e

Que, en fecha 28 de noviembre de 2025, el representante convencional de C] CHEILJEDANG
CORPORATION expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama
autos para resolver mediante providencia de fecha 2 de diciembre de 2025, quedando notificada la
recurrente en fecha 10 de diciembre de 2025 . «msremrm e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién N.? 1533 de fecha 7 de septiembre de 2022 considera: "(...) Que la solicitud de
registro de la marca BEST AMINO Y ETIQUETA ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5.
Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esta Direccion considera que la
misma incurre en la prehibicion prevista en el articulo 2 inciso e) de la Ley N.2 1294/98 de Marcas, los que
consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto servicio de que
se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o
servicio. La denominacion se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacioén a los productos

GUE AESEa PrOEGET.(... ). == enm e e e e e s a s s a s e e s e s

Que, la Resolucion N.2 3594 de fecha 12 de noviembre de 2025 considera: '(...) Analizada la cuestion, el
término BEST en su traduccién al espanol significa 'mejor’, expresion laudaria que califica directamente la
caracteristica deseable o superior que poseen los productos, mientras que el término AMINO hace
referencia evidente que los suplementos son o contienen aminoacidos. Que el conjunto marcario BEST
AMINO indica claramente que los productos que se buscan proteger son suplementos a base de
aminoacidos superiores o mejores que los demds ofrecidos en el mercado, por lo que la denominacién se
considera descriptiva y sin distintividad alguna. En consecuencia, ésta Direccion concluye que la marca no
retine los requisitos necesarios para Ser registrada.(... )" -===- - s e s

analisis aislado de cada uno de sus vocablos. La marca posee cardcter evocativo y no.déScipti
constituye la designacion necesaria de los productos que pretende distinguir, ha adquiridg-dig

?y:ﬁ:ﬂm \ e Pr:ﬂttud]uﬂl:llﬂ
N
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES Ne 1533 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 3594 DE
FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEST AMINO Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N°
62848/2021, SOLICITADA POR CJ CHEILJEDANG CORPORATION, —++s-n-ssrssmemsmemammesssmmmmssmemsmemenans

Que, la combinacién de los vocablos "BEST" y "AMINO" genera una unidad conceptual propia,
distinta del significado aislado de cada uno de sus componentes. Esa combinaciéon posee suficiente
individualidad para ser identificada por el consumidor como un signo marcario y no como una simple
descripcion de los productos, circunstancia que evidencia la existencia de distintividad suficiente para
acceder Al PGS0, == e

Que, esta Direccidon General considera igualmente atendible el agravio relativo al caricter evocativo
de |2 denOmMINACION.-= === ==mmmmmmermm e e e e et m e r e ne s sa s s an e em et e e nn s em e

Que, sobre este punto, el profesor Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, sefiala: "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 elfas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba
aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o caracteristicas."

Que, esta Direccion General comparte dicho criterio doctrinal, por cuanto la evocacion de una
determinada cualidad no equivale a una descripcion directa de los productos ni transforma
automaticamente al signo en una denominacion genérica o descriptiva. La linea divisoria entre ambas
categorias radica precisamente en el esfuerzo intelectual que el consumidor debe realizar para establecer la
relacion entre el Signo y el Producto. -« s sse s

Que, admitir una interpretacién contraria implicaria extender indebidamente el alcance de las
prohibiciones absolutas y excluir del registro un amplio universo de signos tradicionalmente considerados
registrables por la doctrina y la practica administrativa, desnaturalizando la finalidad del régimen marcario.

Que, en el presente caso, la expresion "BEST AMINO Y ETIQUETA" no impide el uso por parte de
terceros de vocablos tales como "aminoacidos’, “suplemento con aminoécidos’, “preparado con
aminodcidos" o cualquier otra expresion descriptiva necesaria para informar al consumidor acerca de las
caracteristicas de sus productos. Lo que se pretende proteger es la configuracion marcaria especifica,
apreciada en su conjunto, y no el monopalio sobre el uso del término "amino” en el trifico comercial --==----

Que, por consiguiente, la marca solicitada constituye un signo dotado de suficiente personalidad e
individualidad para distinguir los productos de la solicitante respecto de aquellos comercializados por
terceras, satisfaciendo la funcion esencial que la Ley N.2 1294/98 atribuye a las marcas.-===-ssssssassscceca

Que, tampoco puede perderse de vista que el signo solicitado no se encuentra constituido
nicamente por una denominacion verbal, sino por un conjunto marcario integrado por elementos
denominativos y graficos, cuya apreciacion debe efectuarse de manera global, conforme al principio de
unidad del Signo— - csa s ;

Que, asimismo, la solicitud incorpora una etiqueta con elementos graficos propios, cuya apreciacién
conjunta con el elemento denominative fortalece la identidad visual del signo y mnmbu}re a que el
consumidor lo perciba como un indicador de procedencia empresarial. Conforme-al ipio, de
apreciacion global de las marcas mixtas, no resulta juridicamente correcto pres::mdlr de dichos elementos
al efectuar el examen de registrabilidad.-------------- ----m-u----------v----------------Irl.----———--———-" N
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1533 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 3594 DE
FECHA 12 DE NOVIEMERE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEST AMINO Y ETIQUETA", CLASE 5 EXPEDIENTE N°
62848/2021, SOLICITADA POR C] CHEILJEDANG CORPORATION. —- mmeeas . -

Que, el vocablo "BEST", aisladamente considerado, constituye una expresion laudatoria destinada a
transmitir una idea de excelencia o preferencia comercial, mientras que el término "AMINO" alude
genéricamente al concepto de aminoécidos. Sin embargo, la combinacién de ambos elementos produce un
resultado lingiiistico distinto del significado individual de cada uno de ellos, conformando una expresion
unitaria que no identifica inmediatamente un producto determinado ni describe una caracteristica
objetiva, especifica e indispensable del mismo.-=---seseeresmmmnmeummn e e e e e e

Que, el consumidor que se enfrenta por primera vez a la expresion "BEST AMINO" no recibe una
informacion precisa acerca de la naturaleza, composicion, dosis, finalidad terapéutica o caracteristicas
técnicas de los productos comprendidos en la clase 5. Antes bien, debe realizar una operacién intelectual
para asociar la denominacién con eventuales productos que contengan aminoacidos o que guarden alguna
relacion con ellos, circunstancia que constituye precisamente el rasgo distintivo de las denominaciones
(TATL 0T [ 1 1 TS ————————————————————— L T

Que, las marcas evocativas se caracterizan porque sugieren, insinian o despiertan en el consumidor
una determinada idea relacionada con los productos o servicios, sin describirlos de manera inmediata ni
constituir su designacion necesaria. En ellas existe un proceso de asociacion mental que exige una
actividad intelectiva por parte del publico, diferenciandose de los signos descriptivos, cuyo contenido
informativo resulta directo e inmediato.----—----==msmrmm s s

Que, bajo dicho criterio, la expresion "BEST AMINO" no comunica una caracteristica objetiva del
producto sino que transmite una idea sugestiva acerca de una eventual cualidad o percepcion de calidad
vinculada con aminoacidos, circunstancia que la ubica dentro de la categoria de las marcas evocativas y no
de las marcas descriptvag ormmrsrsrenmr e s e s et e e —a st e s ke s e e anmeasn a

Que, la distintividad de una marca no exige que ésta carezca de todo contenido conceptual o
sugestivo, Por el contrario, el Derecho Marcario admite plenamente la registrabilidad de aquellos signos
que, sin describir directamente el producto o servicio, evocan determinadas ideas o cualidades
susceptibles de ser asociadas por el consumidor mediante un proceso intelectual. Es precisamente esa
capacidad de sugerencia la que caracteriza a las denominadas marcas evocativas, las cuales, aun siendo
consideradas doctrinariamente como signos de menor fuerza distintiva, son plenamente aptas para
cumplir la funcion identificadora del origen empresarial.-----<s=sssssssesmeemmn e e

Que, la apreciacion efectuada por la Direccion de Marcas parte de la premisa de que la mera
presencia del vocablo "AMINO" convierte automaticamente al conjunto marcaric en una expresion
descriptiva. Sin embargo, dicho razonamiento prescinde del examen integral del signo y de la impresion de
conjunto que éste produce en el consumidor, criterio que constituye uno de los principios fundamentales
O R = e e R N e A SR s i e S S e L R R e v

Que, la denominacion "BEST AMINO® no identifica de manera directa la naturaleza basica de los
productos comprendidos en la clase 5, ni constituye |a designacién habitual con la que éstos son conocidos
en el comercio. Del mismo modo, tampoco comunica especificaciones técnicas esenciales, composicion
exacta, indicaciones terapéuticas, finalidad médica o propiedades objetivamente verificables de los
productos que pretende distingUir.--=-«s---sesssmeesescermmcmcreceen e e aee e et st s s e e

Que, el consumidor medio no percibe la expresion "BEST AMINO" como la denominacion necesaria
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1533 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 3594 DE
FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEST AMINO Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N°
62848/2021, SOLICITADA POR C] CHEILJEDANG CORPORATION. —----+---sszsznsnezsmans

Que, el elemento grafico incorporado a la solicitud, conjuntamente con la disposicion tipografica y la
presentacion visual de la denominacion, contribuye a reforzar la individualidad del conjunto marcario,
otorgandole una configuracion susceptible de ser percibida por el consumidor como un verdadero
indicador de origen empresarial y no como una simple referencia descriptiva de los productos,----------------

MARCA SOLICITADA

BEST
AMINO
h

Que, por consiguiente, esta Direccion General entiende que la conclusion alcanzada por la Direccién
de Marcas en las Resoluciones N.2 1533 de fecha 7 de septiembre de 2022 y N® 3594 de fecha 12 de
noviembre de 2025, efectuaron una interpretacion excesivamente amplia del articulo 2 inciso e) de la Ley
N° 1294/98, equiparando indebidamente una expresion evocativa con una denominacion descriptiva,
cuando ambas categorias poseen naturaleza juridica claramente diferenciada dentro del Derecho
MAPCATAD, seoesmavermmar s anspnansscarns sonsess g sesmmt s o n e s ST A SR e s e

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

Que, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, habiéndose realizado un nuevo
examen de registrabilidad, esta Direccién General concluye que la solicitud "BEST AMINO Y ETIQUETA",
clase 5, no se encuentra comprendida dentro de la prohibicién prevista en el articulo 2 inciso e) de la Ley
N.2 1294/98, correspondiendo, en consecuencia, revocar las Resoluciones recurridas. —-------------=-=---o=- -

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

Art. 12 - REVOCAR las Resoluciones N.2 1533 de fecha 7 de septiembre de 2022 y N.2 3594 de fecha
12 de noviembre de 2025, dictadas por la Direccién de Marcas, por las cuales se rechazo
la solicitud de registro de la marca "BEST AMINO Y ETIQUETA", clase 5, Expediente N.2
62848/2021, presentada por C] CHEILJEDANG CORPORATION --------- maspesn renen s s

Art. 28.- ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la mafca [B
AMINO Y ETIQUETA", clase 5, Acta N.2 62848/2021, solicitada p] ] & |
CORPORATION. - =+-«xenresssrammssa st st s e o baes ;;’
"l-. = i L'..l' --r‘-’
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1533 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 3594 DE
FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEST AMINO Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N’
62848/2021, SOLICITADA POR C] CHEILJEDANG CORPORATION. —-=-=---=mmsmmemmmmncamnncnmnenneaneas

Que, la combinacién de los vocablos "BEST" y "AMINO" genera una unidad conceptual propia,
distinta del significado aislado de cada uno de sus componentes. Esa combinacién posee suficiente
individualidad para ser identificada por el consumidor como un signo marcario y no como una simple
descripcion de los productos, circunstancia que evidencia la existencia de distintividad suficiente para
ACCRART Al TEEISIO. = -mr e rem et e

Que, esta Direccion General considera igualmente atendible el agravio relativo al caricter evocativo
de 1a denominacitn, -« s seassmm e et s et e m e n e

Que, sobre este punto, el profesor Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, sefala: “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 o caracteristicas."-

Que, esta Direccion General comparte dicho criterio doctrinal, por cuanto la evocaciéon de una
determinada cualidad no equivale a una descripcién directa de los productos ni transforma
automaticamente al signo en una denominacién genérica o descriptiva. La linea divisoria entre ambas
categorias radica precisamente en el esfuerzo intelectual que el consumidor debe realizar para establecer la
relacion entre el signo y el producto. ==« et

Que, admitir una interpretacion contraria implicaria extender indebidamente el alcance de las
prohibiciones absolutas y excluir del registro un amplio universo de signos tradicionalmente considerados
registrables por la doctrina y la practica administrativa, desnaturalizando la finalidad del régimen marcario.

Que, en el presente caso, la expresion "BEST AMINO Y ETIQUETA" no impide el uso por parte de
terceros de vocablos tales como “aminoacidos®, "suplemento con aminoicidos’, "preparado con
aminodcidos” o cualquier otra expresion descriptiva necesaria para informar al consumidor acerca de las
caracteristicas de sus productos. Lo que se pretende proteger es la configuracién marcaria especifica,
apreciada en su conjunto, y no el monopolio sobre el uso del término “amino® en el trafico comercial =-=-=---

Que, por consiguiente, la marca solicitada constituye un signo dotado de suficiente personalidad e
individualidad para distinguir los productos de la solicitante respecto de aquellos comercializados por
terceros, satisfaciendo la funcion esencial que la Ley N.2 1294/98 atribuye a las marcas,-—---=---=-=sssssssscanees

Que, tampoco puede perderse de vista que el signo solicitado no se encuentra constituido
inicamente por una denominacion verbal, sino por un conjunto marcario integrado por elementos
denominativos y graficos, cuya apreciacion debe efectuarse de manera global, conforme al principio de
unidad del Sigmom e :

Que, asimismo, la solicitud incorpora una etiqueta con elementos grificos propios, cuya apreciacion
conjunta con el elemento denominativo fortalece la identidad visual del signo y contribuye a que el
consumidor lo perciba como un indicador de procedencia empresarial. Conforme al principio de
apreciacion global de las marcas mixtas, no resulta juridicamente correcto prescindir de dichos elementos
al efectuar el examen de registrabilidad.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N.° 2350 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE NM.* 98221/2017, RELATIVO A LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "MIO INTERNET Y ETIQUETA", CLASE 38, SOLICITADA POR ORION
COMUNICACIONES S.A.-

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 informacién acerca de la naturaleza, especie, destino, funcion, 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 @ULDS, -« === sr=rsmrrme e e e e e

Que del examen integral de la denominacion MIO INTERNET se advierte que la misma se encuentra
conformada por un elemento de utilizacion corriente en el comercio, “INTERNET", constituye una
denominacién universalmente utilizada para designar; una red informatica global que conecta miles de
millones de dispositivos en todo el mundo a través de protocolos estandarizados. Funciona como una
enorme autopista que permite a computadoras, teléfonos y otros equipos compartir informacion y
servicios en tiempo real, siendo una expresion incorporada al lenguaje cotidiano y comercial. Por su parte,
el elemento "MIO"; es un pronombre o adjetivo poses:m que indica que algo pedenece a la primera
PO B BRI = i e o S i R A R S hm b i e n i e e bt e e P e e el b

Que, apreciada en su conjunto, la expresion MIO INTERNET transmite inmediatamente al
consumidor la percepcion y/o idea de PROPIEDAD, constituyendo una designacion directamente
relacionada con los servicios comprendidos en la clase 38 que pretende amparar la marca solicitada;
(alquiler de aparatos de telecomunicacién. Acceso de usuarios a programas informaticos en redes de datos.
Algquiler equipo para difusion. Alquiler de médems. Alquiler de equipo para telecomunicaciones Alquiler
de tiempo de acceso a redes informaticas mundiales. Comunicaciones via redes de fibra dptica;
comunicacion por teléfono mévil; comunicacion via terminales informadticas andlogas y digitales. Difusion
de programacion de audio y video a través de la internet. Facilitacion de acceso a redes de
telecomunicacion; facilitacion de acceso a sitios electrénicos, facilitacién de acceso a un sitio web de
musica en la internet. Servicios de difusion.., ) ----------smmmrrmmse e e et aes

Que dicha percepcién surge de manera inmediata y espontinea, sin requerir elaboracién mental
alguna por parte del consumidor medio, circunstancia que evidencia la ausencia de capacidad distintiva
exigida por nueéstro ordenamiento U 00— mmmm e e e e et iie

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 sefalado
reiteradamente que la distintividad debe apreciarse atendiendo a la percepcién del consumidor y no
exclusivamente a la originalidad lingiiistica de una exXpresion.------------sssmsemrmrr 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 cuil es el
producte o servicio en cuestion o sobre sus componentes o caracteristicas. A veces, mas que una idea, se
trata d-t' una certeza, y esto es légico puesto que, de fo mntr:mo J'a marca seria engaiosa. El s;gﬂr:l

aquello que se descn'be- La evocativa siempre tendra en su conformacion algun eleme
menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca evocativa no se qu&m d
ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna de productos o

i ..*ﬂ [ Ll :
o Imgerina
et 3 :ﬂgld%ldlhllill

Direecion Nacitral-de Prapisdad lzecleconl



DIRECCION NACIONAL DE

4% PROPIEDAD @GOBIERNO e | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY
Resolucion N° ‘i ; 6 0

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N.° 2350 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE N.° 98221/2017, RELATIVO A LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "MIO INTERNET Y ETIQUETA", CLASE 38, SOLICITADA POR ORION
COMUNICACIONES 8§.A.--=--=--======mmmmmmmmm e mememas -es

Asuncion, 71 AGOD 2028

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de ORION
COMUNICACIONES S.A. contra la Resolucion N° 2350 de fecha 19 de diciembre de 2018, dictada por la
BT e L A e R —

RESULTA:

Que, en fecha 13 de marzo de 2019 se presenta el representante convencional de ORION
COMUNICACIONES S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 2350 de fecha 19 de
diciembre de 2018, dictada por la Direccion de Marcas. --«====-=-=seessmmm e

Que, por proveido de fecha 31 de julio de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 20 de mayo de 2020. Por providencia de fecha & de julio de 2020 esta
Direccion llama Autos para Resolver, == ses e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(...) Que la solicitud de registro de la marca "MIO INTERNET"
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 que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacidn 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 o solicitado.” -==========smmsemm o e

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: *(...) Que,
ésta Direccion ha objetado a la solicitante en estos autos, indicando que la misma es de cardcter
genérico..//.. Se ha manifestado que no se reivindican los derechos sobre la palabra “INTERNET", por lo
tanto ésta denominacién no puede considerarse como un obsticulo ya que no se pretende obtener la
exclusividad de los derechos sobre dicha denominacion../f. Uso de la palabra MIO, vemos que en caso de
que la solicitud de marca se haya presentado como “MI INTERNET", seria otra cosa, pues en ese caso se
estaria hablando sobre la atribucion de algo, que en éste caso es “Internet”, y seria totalmente una
denominacion genérica. Pero en esta oportunidad al decirse "MIO INTERNET", lo mencionado pasa a ser
una palabra de fantasia.(.. ) ----=-=--=ms s e

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N” 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legisla

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses
derecho a cONSHEUIN UNA MATCA. «==«wmesems s g franieparaaran .
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N.° 2350 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE N.° 98221/2017, RELATIVO A LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA *MIO INTERNET Y ETIQUETA", CLASE 38, SOLICITADA POR ORION
COMUNICACIONES S.A.-~-=+-=s=sss=sssersreasrrrmsemtssasnsasssmsms st somimsasoms s e e momssmeeesmm e smees

mismo si se registrase una designacion descriptiva”™. Respecto a las desighaciones 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." -+« csseer e

La denominacién solicitada MIO INTERNET no incorpora ningtin elemento suficientemente original
que modifique la percepcion descriptiva derivada de la combinacién de los vocablos "MIO" e "INTERNET",
limitindose a reunir dos expresiones que juntas no poseen caracteristicas de especialidad ni novedad al
FREISIIO SOlCItAAD. - o= m e e

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 publico, independiente de la
actividad procesal de terceros interesados.--«---«---oss e 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, —---==-=<seseeemmomamme e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién arriba a la conclusiéon de que no es viable su
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida. «=---«eeesemmmemeaenaees

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 2350 de fecha 19 de diciembre de 2018, dictada por la
Dire.:t'iﬁn de Marcas_ -------------------------------------------------------------------------------

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca *MIO INTERNET", clase
38, Expediente N® 98221/2017 solicitada a nombre de ORION COMUNICACIONES

Art. 3¢ NOTIFIQUESE.
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" "DERECHO DE MARCAS” — jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2007 - Pag. 76,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 431 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “POWER
GREEN Laboratorio dermocosmeético y farmacéutico y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 23945/2021,
SOLICITADO POR MELISSA MARIA ELENA NUNEZ HONZL
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho a conSHiUir UNA MANCA. ~-~=«-rrwsramssemma s cre e e s as e aa e e man A a s m b S an s s me e sk e e e e

L ]

En ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo “GREEN POWER" y
la solicitud de registro de la marca “POWER GREEN Laboratorio dermocosmético y farmacéutico y
Etiqueta”, se evidencia que la solicitante reproduce en diferente orden la denominacién de la marca
registrada, siendo asi idéntica a la marca antecedente. En el siguiente cotejo se puede corroborar la
similitud grafica y fonética entre las marcas mencionadas: —-------sessmmmmmmmmm e

“POWER GREEN Laboratorio dermocosmético y farmacéutico y Etiqueta” (marca solicitante), y
“GREEN POWER" (marca base de rechazo)

De la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética,
asimismo podemos notar que ambos evocan la misma idea de "energia verde" o "poder verde®. Tenemos que
la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusion en el publico consumidor.-------=---=-------

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 marca
base de rechazo, se encuentra registrada en la clase 5 y protege los siguientes productos: “Todos los
articulos de la clase 5, comprendiendo entre ellos productos farmacéuticos y veterinarios, productos
higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos,
material para apdsitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes,
productos para la destruccion de animales daninos, fungicidas, herbicidas®™ mientras que la marca en
tramite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes productos de clase 05, la cual
comprende: “Todos Jos productos comprendidos en la clase 5% Las marcas analizadas no solo presentan
similitud grafica, debe sumarse el hecho de que ambas marcas comparten todos los productos de la clase 5
del nomenclador internacional, lo que podria generar confusién al momento de seleccionar el producto o
servicio, pues se dirigen a un mismo tipo de publico consumidor.-=======ss=ssmreramrmmmsmr e e

Que, en cuanto a la etiqueta de la denominacion solicitada “POWER GREEN Laboratorio
dermocosmético y farmacéutico y Etiqueta”, podemos mencionar que no le otorga una diferenciacion
sustancial de la marca base del rechazo “GREEN POWER", visto que lo mas resaltante en la.etiqueta son las
palabras POWER GREEN, como se puede observar a continuacion:--=---=-=-s=sseseemmmmammnsfonmmd ..
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 431 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “POWER
GREEN Laboratorio dermocosmético y farmacéutico y ETIQUETA”, CLASE 05, EXPEDIENTE N* 23945/2021,
SOLICITADO POR MELISSA MARIA ELENA NUNEZ HONZI, -

Asuncion, |3 1 AGD ms

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MELISSA MARIA
ELENA NUNEZ HONZI contra la Resolucion N° 431 de fecha 29 de marzo de 2022, dictada por la Direccion
A MArCas, ;=== === e e s oo

RESULTA:

Que, en fecha 19 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de MELISSA
MARIA ELENA NUNEZ HONZI ¢ interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N° 431 de fecha 29 de
marzo de 2022, dictada por la Direccion de Marcas, ------=--=--ssssmmmm e

Que, en fecha 30 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
L g 0 T o e BRI

Que, en fecha 07 de febrero de 2023, el representante convencional de MELISSA MARIA ELENA
NUNEZ HONZI expreso agravios; y esta Direccion llamé autos para resolver en fecha en fecha 22 de
septiembre de 2023 -« s sumssme s s s e s s see s e s e s e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera %(...) Que, habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2011-1102264
Denomunacion GREEN POWER Clase 5 Registro 361358 Titular AKTRA S.A. (PY). Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusidn entre los consumidores .- por lo que de conformidad al articulo 62 de fa
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a 10 solicitado™ -« e rmm e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) Que, gramaticalmente existen
diferencias y en cuanto a su conformacion entre las marcas en cuestion, ya que el antecedente se conforma
de la siguiente manera: GREEN POWER; contando con dos términos en su denominacién, mientras que Ja
solicitud de mi comitente fue presentada como POWER GREEN Laboratorio dermocosmético y
farmacéutico contando con cinco términos. Es asi que a simple vista se observa la diferencia en cuanto a la
conformacion y extension, y asi también las rafces de éstas difieren completamente. asi también es
importante mencionar que mi titular ya cuenta con un registro concedido por ésta Direccién, para la marca
POWER GREEN Laboratorio dermocosmético y farmacéutico y Etiqueta, Registro N° 516941, por lo cual ya
cuenta con un derecho exclusivo sobre sumarca.(..) . ===s=s===ssssssesssmsmsmcnrictnnmar s s nn e s s mn s s

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L L R 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 legislacia A, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de cops
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 431 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “POWER
GREEN Laboratorio dermocosmético y farmacéutico y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 23945/2021,
SOLICITADO POR MELISSA MARIA ELENA NUNEZ HONZL--+-------tssrsauassnnnssnses e

Que, conforme a lo mencionado en sus agravios el solicitante con relacion al derecho adquirido de la
marca POWER GREEN Laboratorio dermocosmético y farmacéutico y Etiqueta, Registro N° 516941, clase 3; 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 presentacién 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 sélo adjudica proteccién a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada.----«=«cssssememmmmmnm

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmiticas al sostener que las marcas en pugna podréin 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 simultanea, vemos que el resultado que
arroja la vision en conjunto demuestra que sf existe posibilidad de confusi6n entre las marcas en pugna. En
conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "“POWER
GREEN Laboratorio dermocosmético y farmacéutico y Etiqueta® no podri coexistir con la marca
antecedente “GREEN POWER", con la cual presenta mas semejanzas que diferencias.---------===-=======cseeeevv

Que, ahondando ain mas en el anilisis, el Dr. jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS
expresa: (..} la teoria de la dilucion ha sido creada para defender la relacion marca-producto,
especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras
marcas iguales, el ptiblico consumidor ya no sabra el origen de los productos (. )" === ssesmmnsenneen o

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caricter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 62 y 2°
inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la Resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas. --------------

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

Art. ]2 CONFIRMAR la Resolucién N® 431 de fecha 29 de marzo de 2022 dictada por la
Direccion de Marcas.---==-«=== == e

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “POWER GREEN
Laboratorio dermocosmético y farmacéutico y Etiqueta”, clase 05, Expediente N*
23945/2021, solicitada a nombre de MELISSA MARIA ELENA NUNEZ HONZI- --------
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 1532 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y N® 3595
DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEST AMINO Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N°® 62845/2021,
CLASE 31, SOLICITADA POR C] CHEILJEDANG CORPORATION, —-----mmcmmme e eeeee

ETIQUETA fue solicitada en idioma inglés, circunstancia que excluye su consideracién como
denominacion genérica dentro del mercado paraguayo; que la combinacion de los vocablos "BEST" y
"AMINO" constituye una creacion marcaria con identidad propia: que la marca debe apreciarse de manera
integral, incluyendo sus elementos grificos; que la expresion no designa el género de los productos
comprendidos en la clase 3] ni describe directamente sus caracteristicas; que la doctrina distingue
claramente entre marcas descriptivas y evocativas; que la marca ha sido registrada en el extranjero, es
utilizada desde hace varios anios y goza de reconocimiento internacional; y que, ademas, la solicitud no
recibié oposiciones de terceros, par lo que solicita la revocacion de las resoluciones recurridas y la
prosecucion del tramite de registro. (... ). -========= === rrmm e

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

Que, la cuestion sometida a decision de esta Direccion General consiste en determinar si la expresion
"BEST AMINO Y ETIQUETA", solicitada para distinguir productos comprendidos en la clase 31 del
Clasificador Internacional, constituye una denominacion genérica o descriptiva en los términos del
articulo 2 inciso e) de la Ley N.? 1294/98, o si, por el contrario, posee aptitud distintiva suficiente para
acceder al Fegistro MarCaTIO. === s e e e e e e

Que, la doctrina y la jurisprudencia marcaria coinciden en sostener que una denominacion reviste
caracter genérico cuando constituye el nombre necesario o habitual con el cual el consumidor identifica el
propio producto o servicio; y reviste caracter descriptivo cuando proporciona de manera inmediata,
directa e inequivoca informacion acerca de su naturaleza, composicion, calidad, finalidad, especie o demas
CaraCteristiCas RS eMC Al es. - cme e e

Que, dicha apreciacion debe efectuarse desde la perspectiva del consumidor medio y atendiendo al
significado que la expresion posee dentro del lenguaje corriente y del trafico comercial, evitando extender
indebidamente las prohibiciones absolutas a signos que Unicamente evocan determinadas ideas sin
describir directamente el producto. === memmm e

Que, a los efectos de determinar si la expresion "BEST AMINO" resulta genérica o descriptiva para
dichos productos, corresponde preguntarse si esa denominacion constituye la forma necesaria, habitual e
indispensable mediante la cual el comercio identifica los productos de la clase 31 o si, por el contrario, se
trata de una expresion que tinicamente sugiere o evoca determinadas cualidades de los mismos,--------------

Que, esta Direccion General considera que la respuesta debe ser negativa.--------=--=---eeemeeemmmeances

Que, la denominacion "BEST AMINO" no constituye el nombre habitual de ninguno de los productos
comprendidos en la clase 31, ni representa la expresion indispensable que terceros deban utilizar para
describir su naturaleza 0 COMPOSICION, ——=<===== s e

Que, en efecto, los productos nutricionales continian siendo identificados en el comercio mediante
sus denominaciones propias, tales como complejos vitaminicos, aminoacidos, proteinas, preparados
nutricionales u otras expresiones técnicas generalmente aceptadas, sin que la locucién "BEST AMINO"
constituya una designacion necesaria para NiNEUNO de ellos. =«s=sesmmsemm e

Que, tampoco puede afirmarse que la expresion describa directamente una caracteristica objetiva de

los productos.-««seee e ——-~/¢“ ------ i MU S

F A

.':,l' : . L L,
Que, el vocablo "BEST", aisladamente considerado, constituye una expresion !audato‘i‘g#; Stnada . Loins
transmitir una idea de excelencia o preferencia comercial, mientras que lEitt'ﬂ'tn_j,nnnu AMY
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N*® 1532 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y N*® 3595
DE FECHA 12 DE NOVIEMERE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEST AMINO Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 62845/2021,
CLASE 31, SOLICITADA POR C] CHEILJEDANG CORPORATION.

Asuncion, 7 1 AGl 1026

VISTO: El recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio interpuesto por el representante
convencional de C] CHEILJEDANG CORPORATION, contra la Resolucion N2 1532 de fecha 7 de septiembre
de 2022, dictada por la Direccion de Marcas; y, ——---=-r====rssmmresmmmmsmmm s s s

RESULTA:

Que, en fecha 11 de noviembre de 2022, se presenta el representante convencional de C]
CHEILJEDANG CORPORATION, e interpone recurso de reconsideracion y apelacién en subsidio contra la
Resolucién N2 1532 de fecha 7 de septiembre de 2022 dictada por la Direccion de Marcas.------=--==--=-==------

Que, por Resolucion N° 3594 de fecha 12 de noviembre de 2025, la Direccion de Marcas confirmé en
todas sus partes la Resolucion N2 1533 de fecha 7 de septiembre de 2022, ---------c-ommeemmmrmsimc s

Que, en fecha 12 de noviembre de 2025, fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
AP AT O I BT PUEETO. v e e ot et e s

Que, en fecha 28 de noviembre de 2025, el representante convencional de C] CHEILJEDANG
CORPORATION expres6 agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama
autos para resolver mediante providencia de fecha 2 de diciembre de 2025, quedando notificada la
recurrente en fecha 10 de diciembre de 2025.~--r=--r=erem s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N*® 1532 de fecha 7 de septiembre de 2022 considera: “(..)"Que la solicitud de
registro de la marca BEST AMINO ha sido presentada para amparar los productos de la clase 31. 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. La denominacién se considera descriptiva y sin
distintividad alguna con relacién a los productos que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo
TG o i LTRSSt S FEL TS S 5 P s AL i R B s T

Que, la Resalucién N* 3595 de fecha 12 de noviembre de 2025 considera: *{...JAnalizada la cuestion, el
término BEST en su traduccién al espaniol significa mejor, expresion laudatoria que califica directamente la
caracteristica deseable o superior que poseen los productos, mientras que el término AMINO hace una
referencia evidente que los alimentos y aditivos contienen aminodcidos. Que, el conjunto marcario BEST
AMINO indica claramente que los productos que se buscan proteger son alimentos y aditivos a base
aminodcidos superiores o mejores que los demds ofrecidos en el mercado, por lo que la denominacion se
considera descriptiva y sin distintividad alguna. En consecuencia, esta Direccion concluye que la marca no
retine los requisitos necesarios para ser registrada.f...).---========rr=ssrmssmsrmmren st

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: Que, ...(...) el andlisis efectuada po
la Direccién de Marcas resulta erréneo, por cuanto no pondera el signo en su conjuntg yegnfunde una
denominacién evocativa con una designacion genérica o descriptiva. Sefala que |4 marca B .
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 1532 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y N° 3595
DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEST AMINO Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 62845/2021,
CLASE 31, SOLICITADA POR C] CHEILJEDANG CORPORATION. —---=sssnssssnmssasasans mememaes

Que, la combinacién de los vocablos "BEST" y "AMINO" genera una unidad conceptual propia,
distinta del significado aislado de cada uno de sus componentes. Esa combinacién posee suficiente
individualidad para ser identificada por el consumidor como un signo marcario y no como una simple
descripcion de los productos, circunstancia que evidencia la existencia de distintividad suficiente para
acceder Al FegIStrD. =« sommreme oo e s s e s sae e

Que, esta Direccion General considera igualmente atendible el agravio relativo al caricter evocativo
de |3 denominaC O, == e e e

Que, sobre este punto, el profesor Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, sefiala: "La marca
evocativa es aquella que da al cansumidor una idea clara sobre alguna propiedad o caracteristica del
producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular. Las marcas evocativas
son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmacion es
que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o caracteristicas de los
productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba
aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoguen también las mismas propiedades o caracteristicas."

Que, esta Direccion General comparte dicho criterio doctrinal, por cuanto la evocacion de una
determinada cualidad no equivale a una descripcion directa de los productos ni transforma
automaticamente al signo en una denominacion genérica o descriptiva. La linea divisoria entre ambas
categorias radica precisamente en el esfuerzo intelectual que el consumidor debe realizar para establecer la
relacion entre el SIgno y el Producto,-----msm o

Que, admitir una interpretacién contraria implicaria extender indebidamente el alcance de las
prohibiciones absolutas y excluir del registro un amplio universo de signos tradicionalmente considerados
registrables por la doctrina y la practica administrativa, desnaturalizando la finalidad del régimen marcario.

Que, en el presente caso, la expresion "BEST AMINO Y ETIQUETA" no impide el uso por parte de
terceros de vocablos tales como “aminodcidos”, "suplemento con aminoicidos', "preparado con
aminodcidos” o cualquier otra expresion descriptiva necesaria para informar al consumidor acerca de las
caracteristicas de sus productos. Lo que se pretende proteger es la configuracion marcaria especifica,
apreciada en su conjunto, y no el monopolio sobre el uso del término "amino” en el trafico comercial,--------

Que, por consiguiente, la marca solicitada constituye un signo dotado de suficiente personalidad e
individualidad para distinguir los productos de la solicitante respecto de aquellos comercializados por
terceros, satisfaciendo la funcion esencial que la Ley N.2 1294/98 atribuye a las marcas.----------+-----ssseceeuee

Que, tampoco puede perderse de vista que el signo solicitado no se encuentra constituido
unicamente por una denominacion verbal, sino por un conjunto marcario integrado por elementos
denominativos y graficos, cuya apreciacion debe efectuarse de manera global, conforme al principio de
UNIAad el Sl e :

Que, asimismo, la solicitud incorpora una etiqueta con elementos gréficos propios, cuya apreciacién
conjunta con el elemento denominativo fortalece la identidad visual del signo y contribuye a que el
consumidor lo perciba como un indicador de procedencia empresarial. Conforme al '
apreciacion global de las marcas mixtas, no resulta juridicamente correcto }_Jreéc'iﬁ'&'ii' de di¢hos element
al efectuar el examen de registrabilidad.-----==--sessemcsmmmmcniiiniiianaee. e R

ctotn . "
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 1532 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y N” 3595
DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEST AMINO Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N°® 62845/2021,
CLASE 31, SOLICITADA POR C] CHEILJEDANG CORPORATION. S

genéricamente al concepto de aminoacidos. Sin embargo, la combinacion de ambos elementos produce un
resultado linglistico distinto del significado individual de cada uno de ellos, conformando una expresion
unitaria que no identifica inmediatamente un producto determinado ni describe una caracteristica
objetiva, especifica e indispensable del mismo.-=-====-=mrrmrmmrr

Que, el consumidor que se enfrenta por primera vez a la expresion "BEST AMINO" no recibe una
informacion precisa acerca de la naturaleza, composicion, dosis, finalidad terapéutica o caracteristicas
técnicas de los productos comprendidos en la clase 5. Antes bien, debe realizar una operacion intelectual
para asociar la denominacién con eventuales productos que contengan aminoacidos o que guarden alguna
relacion con ellos, circunstancia que constituye precisamente el rasgo distintivo de las denominaciones

L L ot LU Lottt e e ot s

Que, las marcas evocativas se caracterizan porque sugieren, insinian o despiertan en el consumidor
una determinada idea relacionada con los productos o servicios, sin describirlos de manera inmediata ni
constituir su designacion necesaria. En ellas existe un proceso de asociacion mental que exige una
actividad intelectiva por parte del puablico, diferenciandose de los signos descriptivos, cuyo contenido
informativo resulta directo e inmediatn.-«===+s-=1sretemmtrmmsenm e e

Que, bajo dicho criterio, la expresion "BEST AMINO" no comunica una caracteristica objetiva del
producto sino que transmite una idea sugestiva acerca de una eventual cualidad o percepcién de calidad
vinculada con aminoacidos, circunstancia que la ubica dentro de la categoria de las marcas evocativas y no
de las marcas descriplivas. ssesssmserissenssrnaaasusamsnsinaninnsnans s at A e s s S e S e e e

Que, la distintividad de una marca no exige que ésta carezca de todo contenido conceptual o
sugestivo, Por el contrario, el Derecho Marcario admite plenamente la registrabilidad de aquellos signos
que, sin describir directamente el producto o servicio, evocan determinadas ideas o cualidades
susceptibles de ser asociadas por el consumidor mediante un proceso intelectual. Es precisamente esa
capacidad de sugerencia la que caracteriza a las denominadas marcas evocativas, las cuales, aun siendo
consideradas doctrinariamente como signos de menor fuerza distintiva, son plenamente aptas para
cumplir la funcion identificadora del origen empresarial.-------=--==-ssemeammenee e s

Que, la apreciacion efectuada por la Direccion de Marcas parte de la premisa de que la mera
presencia del vocablo "AMINO" convierte automaticamente al conjunto marcario en una expresion
descriptiva. Sin embargo, dicho razonamiento prescinde del examen integral del signo y de la impresion de
conjunto que éste produce en el consumidor, criterio que constituye uno de los principios fundamentales
del exanien MarCario. === et re i aa e rm et e et e e e ses S st maed e aa cae s e

Que, la denominacion "BEST AMINO" no identifica de manera directa la naturaleza basica de los
productos comprendidos en la clase 31, ni constituye la designacion habitual con la que éstos son
conocidos en el comercio. Del mismo modo, tampoco comunica especificaciones técnicas esenciales,
composicion exacta, indicaciones terapéuticas, finalidad médica o propiedades objetivamente verificables
de los productos que pretende distNGUIr,--«=-«=s-s==sremmmss e e e n s e

Que, el consumidor medio no percibe la expresion "BEST AMINO" como la denominacién necesaria

una idea de calidad asociada a aminoéacidos, percepcion que exige un proceso-de asociaci6
precisamente por ello, trasciende el ambito de las expresiones meramente #ﬁcripﬁvas.---q;r- etz oo
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1532 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y N° 3595
DE FECHA 12 DE NOVIEMERE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEST AMINO Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 62845/2021
CLASE 31, SOLICITADA POR C] CHEILJEDANG CORPORATION, —----s==s-ccssnsmemmmmumnemmssmnsmcmnc s sasnacnan

Que, el elemento grafico incorporado a la solicitud, conjuntamente con la disposicién tipografica y la
presentacion visual de la denominacién, contribuye a reforzar la individualidad del conjunto marcario,
otorgandole una configuracién susceptible de ser percibida por el consumidor como un verdadero
indicador de origen empresarial y no como una simple referencia descriptiva de los productos.----««--sssees-

MARCA SOLICITADA

.~

AMINO
s’

Que, por consiguiente, esta Direccion General entiende que la conclusion alcanzada por la Direccion
de Marcas en las Resoluciones N.2 1532 de fecha 7 de septiembre de 2022 y N° 3595 de fecha 12 de noviembre
de 2025, efectuaron una interpretacién excesivamente amplia del articulo 2 inciso e) de la Ley N° 1294/98,
equiparando indebidamente una expresién evocativa con una denominacién descriptiva, cuando ambas
categorias  poseen  naturaleza juridica claramente diferenciada dentro del Derecho
B 5 e e R e i e L s e memis samrirem g e ———————————————

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

Que, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, habiéndose realizado un nuevo
examen de registrabilidad, esta Direccién General concluye que la solicitud "BEST AMINO Y ETIQUETA",
clase 31, no se encuentra comprendida dentro de la prohibicion prevista en el articulo 2 inciso e) de la Ley
N.? 1294/98, correspondiendo, en consecuencia, revocar las Resoluciones recurridas, —----=====sssesssemeeanan

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1532 de fecha 07 de septiembre de 2022 dictada por la
Direccion de Marcas y la Resolucion N® 3595 de fecha 12 de noviembre de 2025, por las
cuales se rechazd la solicitud de registro de la marca "BEST AMINO Y ETIQUETA", clase
31, Expediente N* 62845/2021, presentada por C] CHEILJEDANG CORPORATION.------------

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de Ta
AMINO Y ETIQUETA', Clase 31, Expediente N°® 62845/202 '

Art. 32 [0 | (0L ) 28] T ——— B e
. &
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1838 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2023 Y N° 1526
DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIACONIA Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 74248/2021, CLASE 41,
SOLICITADA POR DIACONIA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DEL PARAGUAY.

ambito religioso, en especial es de resaltarse que una de las marcas posee como parte de su denominacion
el término DIACONIA, por ende, mi mandante ya tiene derechos adquiridos sobre la marca, y con este
pedido simplemente esti solicitando el registro de una variante de la marca. DIACONIA D-ADP
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DEL PARAGUAY Y ETIQUETA — 609033 — 41, FE4 y Etiqueta —
583269 — 41..//..se hace mencién a la Sefiora Directora General de la Propiedad Industrial que mi mandante
niega categéricamente que la marca "DIACONIA y Etiqueta" sea genérica; por el contrario, la misma es una
marca evocativa ..//..se pone a conocimiento de la Sefiora Directora General de la Propiedad Industrial, que
en el mundo marcario existen marcas registradas ante la Direccion Nacional de la Propiedad Intelectual,
que poseen como parte de sus denominaciones términos que hacen referencia al imbito religioso como
son los siguientes: DENOMINACION-PROPIETARIO-REGISTRO-CLASE. JESUS RESPONDE AL MUNDO DE
HOY (Slogan) y Etiqueta- FUNDACION JESUS RESPONDE AL MUNDO DE HOY- 527134- 41; JESUS
RESPONDE ESPERANZA PARA Tl (Slogan) y Etiqueta - FUNDACION JESUS RESPONDE AL MUNDO DE
HOY- 539300- 41. JESUS RESPONDE TRANSFORMANDO JUNTOS PARAGUAY (Slogan) y Etiqueta -
FUNDACION JESUS RESPONDE AL MUNDO DE HOY - 535312 - 41. SANTOS - O.B.H. S.A. - 338865 - 41.
IGLESIA DEL SENOR JESUCRISTO RESTAURADA DE LA APOSTOLICA - IGLESIA DEL SENOR JESUCRISTO
RESTAURADORA DE LA FE APOSTOLICA - 567072 - 41. IGLESIA BELEN PENTECOSTAL LIBRE DEL
PARAGUAY - IGLESIA BELEN PENTECOSTAL LIBRE DEL PARAGUAY - 538046 - 41. IGLESIA ADONAI -
Iglesia Hermandad Evangélica Mennonita Filadelfia - 478806 - 41. [ESUSITO DE MI VIDA - SENEBEY, S.L. -
420879 - 28..//..5i estas marcas vigentes gue poseen como parte de sus denominaciones términos que hacen
referencia al ambito religioso, fueron concedidos en la clase 41 y clases relacionadas, no existe
impedimento alguno para la concesién del registro de la marca solicitada por mi mandante, en vista de la
existencia de los registros citados mds arriba, (...).-===+=+======ss=sssersssemnensnemnees s e st e s e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
INEETPAIESEO: #osnsismmsniransnasnitnnntronnennr sms s e s e S s e R S £ S s e e S

Que, la cuestion sometida a decision de esta Direccion General consiste en determinar si la expresion
"DIACONIA Y ETIQUETA", solicitada para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 del Clasificador
Internacional, constituye una denominacion genérica o descriptiva en los términos del articulo 2 inciso €)
de la Ley N.2 1294/98, o si, por el contrario, posee aptitud distintiva suficiente para acceder al registro

MMEAEIO et s sen e s e ma e m s s S S e S St s A e -

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "DIACONIA Y ETIQUETA" resulta
genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacion usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacion
"DIACONIA Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase
43 del nomenclador intefnaciomal -~————— e e e

Que, la doctrina y la jurisprudencia marcaria coinciden en sostener que una denominacion reviste
caracter genérico cuando constituye el nombre necesario o habitual con el cual el consumidor identifica el
propio producto o servicio; y reviste caracter descriptivo cuando proporciona de manera inmediata, directa
e inequivoca informacion acerca de su naturaleza, composicion, calidad, finalidad, especie o demas
CAracteristiCas @EENCI QLG = rnrrm e s me s e e n s LA SR R AR A AR e AR AR LR A R RS A RS R Ee e

Que, dicha apreciacion debe efectuarse desde la perspectiva del consu
significado que la expresion posee dentro del lenguaje corriente y del trifi
indebidamente las prohibiciones absolutas a signos que Gnicame ,
describir directamente el producto.----=-=======sssssssrmmsmmmennnenenes - e e

cibp General Tntering
We¥al ée Proniedad Endusrial
ypad de Presiedad lanelectasl



DIRECCHON MACIOMAL DE

4% PROPIEDAD 4% GOBIERNO o1 | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

Resolucion N° _9_7 6 3

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1838 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2023 Y N* 1526
DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIACONIA Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 74248/2021, CLASE 41,
SOLICITADA POR DIACONIA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DEL PARAGUAY. R

Asuncion, 21 ,ELE'J ?UIE

VISTO: El recurso de reconsideracion interpuesto por el representante convencional de DIACONIA
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DEL PARAGUAY, contra la Resolucion N2 1838 de fecha 28 de octubre
de 2023, dictada por la Direccion de Marcas; y, —----=-=====mmmmmrmm e e

RESULTA:

Que, en fecha 02 de febrero de 2024, se presenta el representante convencional de DIACONIA
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DEL PARAGUAY, e interpone recurso de reconsideracion contra la
Resolucion N? 1838 de fecha 28 de octubre de 2023 dictada por la Direccion de Marcas,--------+-=+--===--==---

Que, por Resolucion N2 1526 de fecha 12 de junio de 2025, la Direccion de Marcas confirmé en todas
sus partes la Resolucion N2 N2 1838 de fecha 28 de octubre de 2023.-----s-eeesmmomemsere st

Que, en fecha 11 de septiembre de 2025, fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APl ACION I TP S0, -~ e s e

Que, en fecha 02 de octubre de 2025, el representante convencional de DIACONIA ASOCIACION
PARA EL DESARROLLO DEL PARAGUAY expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la
expresion de agravios y llama autos para resolver mediante providencia de fecha 07 de octubre de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién N* 1838 de fecha 28 de octubre de 2023 considera: *(...)"Que la solicitud de registro
de la marca DIACONIA ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en
las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc. e) ...
los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del
producto o servicio., La denominacién se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los
servicios que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.{...).-----====s==s=ssseemsmsecaneacnnnns

Que, la Resolucién N° 3595 de fecha 12 de noviembre de 2025 considera: *(..) "Que, al respecto, es
fundamental destacar que "DIACONIA” es una palabra ampliamente conocida en el dmbito religioso, siendo
la definicién de la misma “el cuidado que los cristianos ofrecen a la humanidad siguiendo el ejemplo de
Cristo". La diaconia se refiere histéricamente al servicio asistencial brindado por los cristianos, siendo
utilizada incluso en la actualidad, por lo que no es posible su monopolizacion. En tal sentido, se trata de un
término genérico y de uso comun en el contexto religioso, que describe una funcién o actividad y no posee
capacidad distintiva suficiente para madurar en registro. Siendo asi, esta Direccion concluye finalmente
gue la marca no retine los requisitos necesarios para ser registrada.""Que, en virtud de o expuesto, en
salvaguarda del interés piiblico, esta Direccién considera que persiste el presupuesto estipulado como
argumento de rechazo conforme al Articulo 2° inc. e) de la Ley 1294/98 de Marcas, por este motivo
corresponde confirmar [a resolucion recurrida. (... ). -=«=====esesssamsm st s e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta:(. . catg destacar a fa Seriora
Directora General de la Pmpff'dad .'ndusmaf que mi mandante DIAQGMA AS?."’C‘HCI V PARA
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 1838 DE FECHA 28 DE OCTUERE DE 2023 Y N”® 1526
DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIACONIA Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 74248/2021, CLASE 41,
SOLICITADA POR DIACONIA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DEL PARAGUAY. = “eee

Que, tampoco puede perderse de vista que el signo solicitado no se encuentra constituido
Gnicamente por una denominacién verbal, sino por un conjunto marcario integrado por elementos
denominativos y graficos, cuya apreciacion debe efectuarse de manera global, conforme al principio de
unidad del signo—----=-r==rrmrr e e .

Que, asimismo, la solicitud incorpora una etiqueta con elementos graficos propios, cuya apreciacion
conjunta con el elemento denominativo fortalece la identidad visual del signo y contribuye a que el
consumidor lo perciba como un indicador de procedencia empresarial. Conforme al principio de
apreciacion global de las marcas mixtas, no resulta juridicamente correcto prescindir de dichos elementos
al efectuar el examen de registrabilidad -« «ceemem e

Que, el elemento grafico incorporado a la solicitud, conjuntamente con la disposicion tipogrifica y la
presentacion visual de la denominacién, contribuye a reforzar la individualidad del conjunto marcario,
otorgindole una configuracion susceptible de ser percibida por el consumidor como un verdadero
indicador de origen empresarial y no como una simple referencia descriptiva de los productos.----------------

MARCA SOLICITADA

. ’
Diaconia

Que, por consiguiente, esta Direccion General entiende que la conclusion alcanzada por la Direccién
de Marcas en las Resoluciones N.¢ 1838 de fecha 28 de octubre de 2023 y N° 1526 de fecha 12 de junio de
2025, efectuaron una interpretacion excesivamente amplia del articulo 2 inciso e) de la Ley N° 1294/98,
equiparando indebidamente una expresion evocativa con una denominacion descriptiva, cuando ambas
categorias  poseen  naturaleza  juridica claramente diferenciada dentro del Derecho
e LR

Que, la Resolucién recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas especificaciones técnicas principales de su producto o servicio, obligindolo a recurrir a
circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace
referencia a la naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de su servicio, es eminentemente
evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar otros servicios, o
lineas de o servicios que provienen de Una MISMa EMPresa. —=-=--===ss =i

Que, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, habiéndose realizado un nuevo
examen de registrabilidad, esta Direccién General concluye que la solicitud "DIACONIA Y ETIQUE
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1838 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2023 Y N° 1526
DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIACONIA Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 74248/2021, CLASE 41,
SOLICITADA POR DIACONIA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DEL PARAGUAY. — ----+=--sz==--

Que, a los efectos de determinar si la expresion "DIACONIA Y ETIQUETA" resulta genérica o
descriptiva para dichos servicios, corresponde preguntarse si esa denominacion constituye la forma
necesaria, habitual e indispensable mediante la cual el comercio identifica los productos de la clase 41 o si,
por el contrario, se trata de una expresion que (inicamente sugiere o evoca determinadas cualidades de los
mismos. Que, esta Direccién General considera que la respuesta debe ser negativa.--------=--=--sseacimeaioaans

Que, las marcas evocativas se caracterizan porque sugieren, insintan o despiertan en el consumidor
una determinada idea relacionada con los productos o servicios, sin describirlos de manera inmediata ni
constituir su designacion necesaria. En ellas existe un proceso de asociacion mental que exige una
actividad intelectiva por parte del piblico, diferenciandose de los signos descriptivos, cuyo contenido
informativo resulta directo e Inmediato. -«

Que, bajo dicho criterio, la expresion "DIACONIA Y ETIQUETA™ no comunica una caracteristica
objetiva del servicio sino que transmite una idea sugestiva acerca de un eventual servicio a ser
proporcionado, circunstancia que la ubica dentro de la categoria de las marcas evocativas y no de las
TATCAS QS CTT PIVAS, - === m s m e e

Que, la distintividad de una marca no exige que ésta carezca de todo contenido conceptual o
sugestivo. Por el contrario, el Derecho Marcario admite plenamente la registrabilidad de aquellos signos
que, sin describir directamente el producto o servicio, evocan determinadas ideas o cualidades susceptibles
de ser asociadas por el consumidor mediante un proceso intelectual. Es precisamente esa capacidad de
sugerencia la que caracteriza a las denominadas marcas evocativas, las cuales, aun siendo consideradas
doctrinariamente como signos de menor fuerza distintiva, son plenamente aptas para cumplir la funcién
identificadora del origen empresarial.--—---—=--comem s

Que, esta Direccion General considera igualmente atendible el agravio relativo al caricter evocativo
de la denominacitn, === e

Que, sobre este punto, el profesor Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, sefala: "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 evaocar 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 o caracteristicas."

Que, esta Direccion General comparte dicho criterio doctrinal, por cuanto la evocacion de una
determinada cualidad no equivale a una descripcion directa de los productos o servicios ni transforma
automaticamente al signo en una denominacién genérica o descriptiva. La linea divisoria entre ambas
categorfas radica precisamente en el esfuerzo intelectual que el consumidor debe realizar para establecer la
relacion entre el SIgNo y el producto ylo el
RN Oy, e ot e e A S e T S B 3 S ot S S A

Que, admitir una interpretacion contraria implicaria extender indebidamente el alcance de las
prohibiciones absolutas y excluir del registro un amplio universo de signos tradicionalmente considerados
registrables por la doctrina y la practica administrativa, desnaturalizando la finalidad del régimen marcario.

Que. por mnsiguiente la marca sniicitada ccnstit‘u}'e un sigm:- dotado de suﬁciente personalidad e
e laLey N.2
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 1838 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2023 Y N° 1526
DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIACONIA Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 74248/2021, CLASE 41,
SOLICITADA POR DIACONIA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DEL PARAGUAY.

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N® 1838 de fecha 28 de octubre de 2023 dictada por la Direccion
de Marcas y la Resolucién N® 1526 de fecha 12 de junio de 2025, por las cuales se rechazo la
solicitud de registro de la marca "DIACONIA Y ETIQUETA", clase 41, Expediente N°
74248/2021, presentada por DIACONIA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DEL

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"DIACONIA Y ETIQUETA", Clase 41, Expediente N° 74248/2021, solicitada por DIACONIA
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DEL PARAGUAY,-=-++=sx-ssssssssssssssnsnsssasscsssasaas

Art. 32 NOTIFIQUESE.-----+=--sssesressmmsssmrersesnnansanans ey e STREESRRREE, SRS —
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*° 909 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MBH", CLASE 12, EXPEDIENTE N® 52423/2021, SOLICITADO POR HOMESUPLAY S.A..--------

compuesta por TRES letras CONSONANTES, INICIANDOSE CON LA CONSONANTE ‘M, la cual le da una
connotacion VISUAL, FONETICA Y METRICA DIFERENTE .//.Que, asimismo, la raiz de esta marca
peticionada, es EMINENTEMENTE DE FANTASIA, SIN SIGNIFICACION ALGUNA, EN CAMBIO, LAS LETRAS
BH DE LA OPONENTE SON LAS SIGLAS DE LA RAZON SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL DE LA FIRMA
BEISTEGUI HERMANOS, Y POR ELLO, NO TIENE ASIDERO ALGUNO EL AFIRMAR QUE VISUAL E
IDEOLOGICAMENTE TIENEN ESTRECHAS SEMEJANZAS.//.QUE EXISTEN INNUMERABLES REGISTROS
CON LAS SIGLAS BH — BH Y ETIQUETA, EN DISTINTAS Y SIMILARES CLASES EN LA BASE DE REGISTROS
DE la DINAPIL.." .//.Que para acrecentar mas lo logico e ilegal de esta resolucion, paso a demostrar
enfiticamente [a existencia de CUATRO REGISTROS VIGENTES DE LA MARCA ‘MBH' y ‘MBH BEARINGS'
conocidos por la DINAPI, Y UNA DE ELLAS ‘MBH BEARINGS', EN LA MISMA CLASE 12, sin que ninguna de
ellas haya deducido OpoSiCiOn..(..) =====sssessreresammrennresnssemes e s s ss s s e e e s nne e e e

Que, el solicitante ha contestado lo siguiente: “(...)"..al cotejar las marcas enfrentadas: MBH (marca
solicitada) vs. BH (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, se puede apreciar que entre las mismas
existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo..//..no es solo la raiz de la marca solicitada lo que
la IMPOSIBILITA a la obtencion de su registro, se trata de cotejarlas en sus CONJUNTOS y es alli en donde
indudablemente se observan sus extremadas semejanzas ya que LA MARCA SOLICITADA CONTIENE A LA
MARCA REGISTRADA POR Ml REPRESENTADA Y LA SOLICITA PARA PROTEGER PRODUCTOS DE LA
MISMA CLASE 12 (DOCE), por tanto, con esto se genera indudablemente un riesgo de confusién que no se
puede negar.//..como la marca solicitada y la marca de la oposicion amparan productos de la misma clase,
se agrava la posibilidad de confusion / asociacion de marcas por el publico consumidor pues los productos
que pretenden identificar se dirigiran al mismo sector del mismo.(...).-=======r====rrrmermmmsres e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
D D L, e s e T e et e e e B B e e e e s

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas.----------

En ese contexto, analizando el campo ortografico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que
la denominacién cuyo registro se solicita “MBH” (Clase 12) introduce una variacion en laletra final (E/A) en
relacion a la marca oponente “BH Y ETIQUETA” (Clase 12). La diferencia estructural es evider

e
e
Ve

“MBH" (marca solicitada) [

“BH Y ETIQUETA" (marca oponente)
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 909 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MBH", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 52423/2021, SOLICITADO POR HOMESUPLAY S.A..--------

Asancién, 9 1 AGD 20

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de HOMESUPLAY S.A.
en contra de la Resolucion N° 902 de fecha 15 de septiembre de 2022, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcarios LitiZios0s, ¥, --omrermmmrm e e e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 02 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de HOMESUPLAY
8.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 902 de fecha 15 de septiembre de 2022,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos.--««------sssssssemsmmmm s

Que, en fecha 15 de noviembre de 2022 fue dictada la providencia que concedié el recurso
L0 5 L (R

Que, en fecha 24 de noviembre de 2022, el representante convencional de HOMESUPLAY S.A.
expreso agravios; dictandose en fecha 13 de diciembre de 2022 la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de

IE}II1 e e e S e T e e

Que, en fecha 19 de abril de 2023, se presenta el representante convencional de BEISTEGUI
HERMANOS, S.L., y contesta el traslado de expresion de agravios. Esta Direccién tiene por contestada la
expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de septiembre de 2023.----------------sseeeeeee

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(...)..Que, al cotejar las marcas enfrentadas: MBH
(marca solicitada) vs. BH (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, se puede apreciar que entre las
mismas existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, comparten gran parte de sus
denominaciones. Ademas, pretenden identificar productos de la misma clase, por lo cual cabe afirmar que
poseen similitudes en los aspectos visual, fonético e ideologico. Que, como la marca solicitada y la marca de
la oposicién amparan productos de la misma clase, se agrava la posibilidad de confusién/asociacién de
marcas por el piiblico consumidor pues los productos que pretenden identificar se dirigirin al mismo
sector del mismo. Que, la marca solicitada no redne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad; y
se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “f* del articulo 2 de la Ley 1294/98.
Que, la parte solicitante no contestd el traslado que le fue notificado, por lo que se la declaré en rebeldia a
pedido de la oponente; conforme al Art. 69 del CPC, de aplicacién supletoria, esta declaracién constituye
presuncion de verdad de los hechos licitos afirmados por quienes obtuvieron la declaracion.(...)" --—=---------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante cn::mfem:l{:rnal dEI apelante y manifiesta: ".:' )

Mireet
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 909 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MBH", CLASE 12, EXPEDIENTE N* 52423/2021, SOLICITADO POR HOMESUPLAY S.A.--------

signo denominativo 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
estard determinada por las silabas comunes y su combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
POStenor ALEOSAN (L., ) -t e et e e e e e s sk s ss e e s s a e S

Que, segn la busqueda realizada, en el sistema informitico de la Institucién figuran otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares: B.H S.A. DE CONSTRUCCIONES Y ETIQUETA, clase
37, Registro N° 500349, a nombre de Osvaldo Antonio Tadeo Barrail Pecci; B H CONCRETOS, clase 35,
Registro N® 454564 a nombre de BH CONCRETOS 5.A., BH BEST HOME, clase 35, Registro N® 600054 a
nombre de Best Home Sociedad Anénima, —====--=-r====ss=srsssesemsnsresnrerosnernaoasrmasaneseansnsansesmnnse rnnsennan

Asimismo es de relevancia mencionar la coexistencia previa, pues la firma solicitante HOMESUPLAY
S.A. ya posee registros marcarios con la denominacion MBH BEARINGS - Registro N* 493966 -clase 12 para
cubrir: “Repuestos para vehiculos en general”, MBH- Registro N° 541692 -clase 7 para cubnir: “Todos los
productos”, MBH- Registro- N°* 541691- clase 35 para cubrir: “Servicios de compra-venta, importacion,
exportacion, representacion y comercializacion de piezas de repuestos partes y accesorios de vehiculos,
motores, maquinas, motrices, rulemanes, cojinetes de bola, herramientas manuales, vehiculos, lubricantes”.
En ese sentido, se puede colegir que el solicitante de autos pretende extender su registro marcario con la
presente solicitud de registro de la marca MBH  — === smmm e e

Por tanto, el consumidor pertinente no incurrira 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 “MBH" solicitada en la clase 12 y la marca de la oponente “BH Y ETIQUETA"
coexisten de hecho tanto en el registro como en el mercado, sin que tal circunstancia haya generado un
riesgo de confusion insuperable. Tal situacion constituye un indicio relevante de convivencia pacifica entre
signos que comparten el elemento en ClestiiN. = =-=remrmr e s 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™.
Vemos asi, que el hecho de compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del
rechazo, mas atn teniendo en cuenta los demas elementos analizados en la presente resolucion.--------------

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 e

! Direccitn Nacional de Propiedad Tntelectual (DINAPL, Directrices porg of examen de moarcay en Povagmeay, pp. 147 v 266 . Disponible en:
himpsz st dinaps. gov. oy portal w3 propicdad-industoial marcas dirccurices
' Sinchez Herrero, Andriés. “Confusidn de Marcas™ Editonal La Ley. Asuncion. 2013,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 909 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MBH", CLASE 12, EXPEDIENTE N°® 52423/2021, SOLICITADO POR HOMESUPLAY S.A..--------

Que, la marca solicitada incorpora la letra M como primer elemento, modificando completamente la
estructura denominativa. La marca oponente comienza directamente con B. Esto resulta especialmente
relevante porque la comparacién no debe efectuarse mediante la extraccion artificial de las letras comunes,
sino considerando los signos en su conjunto y tal como seran percibidos por el consumidor.----------=---------

MBH: M + B + H.
BH:B + H.

Que, en cuanto a la pronunciacion también presenta una diferencia significativa. La marca solicitada
contiene una silaba/elemento fonético adicional al comienzo, correspondiente a “M”. Por tanto, no existe
identidad fonética. Ademas, el consumidor que solicite o recomiende un producto utilizando la
denominacion MBH deberd mencionar necesariamente la letra inicial M, circunstancia que permite
diferenciarla oralmente de BH =««-scssm s

MBH:

*EME — BE — HACHE"
BH:

“BE — HACHE"

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.” 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 “BH Y ETIQUETA" se
extiende al uso en conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus
elementos tomados de forma separada (Jas fetras: B-H), razon 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 la marca anterior, -« -----s-seemsemssmmnimi

Que, 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 comin, siendo que como se sabe el
analisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para
realizar un correcto andlisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolucién del
presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuacién “...En principio, es el conjunto el que debe ser
objeto del analisis y nos sus partes integrantes separadas en forma arbitraria (747).'-----------cessececemamcnacae

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY ™ senalan cuanto
sigue: ..} La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un anilisis del niimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicién de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de la pronuncigeion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para.g
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar Ia impresion fonética genef:

! Derecho de Marcas, Jorge (tamendi, Fditorial; LexisMexis - Abeledo-Perrot ANG: 2003
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 909 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MBH", CLASE 12, EXPEDIENTE N*® 52423/2021, SOLICITADO POR HOMESUPLAY S.A..--------

GOBIERNO pst ‘ ﬂ]}{,ﬁg Al
|

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 902 de fecha 15 de septiembre de 2022 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItIZI0S0s, ---==-===sssssmrmsmmmmmme e e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de |a solicitud de registro de la marca “MBH",
la firma HOMESUPLAY

Art. 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "ECOLAT", CLASE 30, EXPEDIENTE N*® 73686/2017, SOLICITADA POR GLORIA S.A -=--==-sesmeenaens

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

Que, en primer término, corresponde senalar que el articulo 47 de la Ley N.2 1.294/98 “De Marcas”
establece expresamente que, cuando existan hechos que probar, se abrird la causa a prueba por el plazo de
cuarenta dias habiles, disponiendo asimismo que las pruebas instrumentales podran ser ofrecidas y
agregadas en cualquier momento dentro del periodo probatorio. Cumplida la contestacion o cerrado dicho
periodo, el expediente queda en estado de autos para resolver. Conforme surge de las constancias de autos,
por providencia de fecha 13 de diciembre de 2018 se tuvo presente el informe de la Direccién de Asuntos
Marcarios Litigiosos, en el cual se dejo expresamente asentado que el periodo probatorio habia comenzado
a correr en fecha 09 de agosto de 2018 y que, durante el mismo, fueron producidas las pruebas
correspondientes a la parte oponente, consistentes en el escrito de oposicion y los registros Nros. 424492 y
424491 de la marca "ECOLAC", mientras que respecto de la parte solicitante se dejé constancia expresa de
que presentd pruebas en forma extempordnea. En consecuencia, la decision de clausurar el periodo
probatorio y llamar autos para resolver no constituye una actuacién arbitraria ni una restriccion indebida
del derecho de defensa, sino la consecuencia procesal derivada del vencimiento del plazo legalmente
establecido y de la constatacion objetiva de que determinadas pruebas fueron presentadas fuera de la
oportunidad procesal correspondiente. Debe tenerse presente que la facultad de ofrecer y producir prueba
se encuentra necesariamente sujeta a los plazos establecidos por la legislacion aplicable. En efecto, el
articulo 131 de la Ley N.2 1.294/98 dispone expresamente que todos los plazos procesales previstos en dicha
ley son perentorios e improrrogables. Por consiguiente, vencido el periodo probatorio, no resulta
juridicamente admisible que una de las partes pretenda rehabilitar unilateralmente una etapa procesal ya
concluida mediante la incorporacion tardia de elementos probatorios. Que, por todo lo expuesto,
corresponde concluir que la providencia recurrida se encuentra debidamente ajustada a derecho, por
cuanto dispuso la clausura del periodo probatorio una vez vencido el plazo legal y constatada la
presentacion extemporanea de pruebas por parte de la solicitante, encontraindose consecuentemente
habilitada la etapa de autos para resolVer. -« -=x=sssmre s e

Consecuentemente, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, corresponde
confirmar la providencia de fecha 13 de diciembre de 2018 dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
Litigiosos y ordenar la continuidad de los tramites en el expediente de autos. --------=-===ssoemesomsiomniaan o

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

Art. 12 CONFIRMAR la providencia de fecha 13 de diciembre de 2018 dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios Litigiosos, -« sscmammmo s et

Art. 2° ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “ECOLAT",
Expediente N° 73686/2017 solicitada por GLORIA SA. y en consecuencia, remitase el
mencionado expediente a la Direccion de Asuntos

Art. 3¢
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "ECOLAT", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 73686/2017, SOLICITADA POR GLORIA §.A.-------s==sncueen

Asuncion, 21 AGD 2026

VISTO: El recurso de reposicion y apelacion en subsidio interpuesto por el representante
convencional del oponente GLORIA S.A., contra la providencia de fecha 13 de diciembre de 2018 dictada
por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s, y; --------=-==sssmssmmmmm e

RESULTA:

Que, en fecha 08 de julio de 2019 se presenta el representante del solicitante GLORIA S.A. e interpone
recurso de reposicion y apelacién en subsidio contra la providencia de fecha 13 de diciembre de

1 T TR

Que, por proveido de fecha 02 de diciembre de 2024 no se hace lugar al recurso de reposicién y se
concedio la apelacion INferPUeSta. ==« -nsssmmemm e e

Que, en fecha 29 de enero de 2025, el representante convencional de GLORIA S.A. expreso agravios; y
en fecha 02 de febrero de 2026, fue acusada la rebeldia del representante convencional del solicitante por
no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dejé de usary
se [lamd autos para resolVer. ««---s e e

CONSIDERANDO:

Que, por providencia de fecha 13 de diciembre de 2018, la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
considera: “.Informo que en la oposicin N° 1805827, del expediente de registro N° 1773686, el periodo
probatorio comenzd a correr en éstos autos en fecha 09 de agosto del 2018, en su transcurso se produjeron
pruebas: OPONENTE: Escrito de Oposicién. 2) Registro N® 424492 de la marca ECOLAC, concedida a mi
mandante en fecha 10 de mayo del 2016 en la clase 29. 3) Registro N° 424491 de la marca ECOLAC, concedida
a mi mandante en fecha 10 de mayo de 2016 en Ja clase 30". SOLICITANTE: 1) PRESENTO PRUEBAS EN
FORMA EXTEMPORANEA. Es mi informe.- As. 13/12/2018. Asuncion, 13 de diciembre de 2018. Atento al
informe que antecede, clausurase el periodo probatorio en estos autos, llimese autos para

Que, por providencia de fecha 02 de diciembre de 2024, la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos
considera: “Téngase por reconocida la personeria del recurrente en el cardcter invocado y por constituido

su domicilio en el lugar sefialado. No ha lugar al RECURSO DE REPOSICION que promueve GLORIA S.A., en
el expediente N° 1773686, en consecuencia concedase el recurso de Apelactén interpuesto en contra de la
providencia de fecha 13 de diciembre de 2018 y elévense éstos autos al SUperior”.-------===-====ssessseeemncacaes

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “Que la providencia del 02 de
dif(“r'e'mbre de 2024, debe ser revocada inexorablemente, a mas de contradecir en forma evidente, patente y

de la Dm?c‘c‘mn de Asuntos Marcarios .E.mgmms ha omitido efemenmsy hechos nﬁa es a lq vez
gue fundamentales hacen a los derechos de la defensa de la solicitud de mi repféa'entad ------
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 75 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA *“ZOMOS", Clase 05 EXPEDIENTE N® 21380/2017, SOLICITADO POR BAYER

consumidor o que puedan ser consideradas como un error en la impresion, no alteran la impresién en
COMNJUIED e JOS SIGNOS.[... ) wmmem e et s n e s s e

Que, contesta la expresion de agravios el oponente “(...) En efecto, la solicitud de registro de la marca
ZOMO fue depositada por mi mandante de manera limitada, pretendiendo amparar en la clase 5 solamente
lo siguiente: “Preparaciones para eliminar animales daftinos; fungicidas, herbicidas”. En tanto que la marca
ZOMO esti registrada en clase 34 para amparar Tabaco, articulos para fumadores, cerillas’ y en la clase 35
para amparar 'Publicidad, Importacién, exportacion, representacion, comercializacion y ventas de tabacos,
articulos para fumadores y cerillas’.//..En relacion a ello, cabe serialar que nuestra legislacién marcaria tiene
establecido el sistema uniclase para el registro de marcas, por el cual, una marca es concedida para una sola
clase de la nomenclatura oficial, y como consecuencia, el alcance de la proteccion otorgada por un registro
marcario se circunscribe a los productos o servicios incluidos en la clase para la cual fue inscripta ..//..En
resumidas cuentas, se puede inferir que no existe posibilidad alguna de confusidn ni de asociacién entre
marcas y/o propietarios, sobre todo considerando el hecho de que la marca pedida por mi mandante opera
en un rubro muy distinto de la 0ponente.(...)". -

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la pﬂsihilidad de confusion entre la solicitud de registro

*ZOMOS* (Clase 05) y la marca oponente *ZOMO” (Clase 34).--+--+----s-m-srsmrmrmssmems e

Que como podemos observar aunque existe proximidad denominativa, no estamos ante signos
idénticos, y la diferencia debe ser valorada conjuntamente con la naturaleza absolutamente diversa de los
productos que protegen. Sin embargo, esa coincidencia no determina por si sola la existencia de
confundibilidad, ya que el analisis marcario no puede limitarse a una comparacién aislada de las palabras,
sino que debe considerar el conjunto de los signos y, fundamentalmente, los productos que identifican.

La diferencia concreta es:
ZOMOS: 5 letras, dos silabas. Incorpora la terminacién “S”, modificando la impresion fonética final.
ZOMGQO: 4 letras, dos silabas. Terminacién en vocal abierta “O*,
Percepcién auditiva diferente.

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY ™ sefialan cuanto
sigue: %...) La comparacién visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del numero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicién de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denamrr?fbs s€ -v.-.—_ﬁ

mediante guiones) |...] Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de Ja pronunciacig

; 3:-!}!_;.'-.. -
= Hree s Pel
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 75 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA *“ZOMOS®, Clase 05, EXPEDIENTE N° 21380/2017, SOLICITADO POR BAYER
AKTIENGESELLSCHAFT.--

Asuncién, 9 1 AGD 2028

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de FLAVORS OF
AMERICAS S.A. contra la Resolucién N2 75 de fecha 7 de marzo de 2022, dictada por la Direccién de Asuntos
O L R O, Y e T T T T e s e oAt et e

RESULTA:

Que, en fecha 11 de mayo de 2021 se presenta el representante convencional de FLAVORS OF
AMERICAS S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N2 75 de fecha 7 de marzo de 2022,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s. ==--=«-sssssessmememmmmn e cncas s nansac e

Que, en fecha 18 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
j_nterpuestu_ ........................................................................................................................

Que, en fecha 09 de junio de 2022, el representante convencional de FLAVORS OF AMERICAS S.A.
expreso agravios; dictindose en fecha 23 de junio de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado
el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley, -------------

Que, en fecha 24 de agosto de 2022, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccion llamo
autos para resolver en fecha 15 de septiembre de 2022, -—--rs--~ssssermmmmrr oo

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “(..) Que, al analizar las marcas enfrentadas ZOMOS (marca
solicitada para la clase 5) vs. ZOMO (marca oponente registrada en la clase 34) en conjunto y sucesivamente,
es posible apreciar que entre las marcas existen diferencias que permitirdn una coexistencia pacifica en el
mercado. Es sumamente importante tener en cuenta las clases en las que se encuentran inscritas, las clases
5 ¥ 34 identifican productos totalmente opuestos y dirigidos a sectores del piiblico consumidor disimiles.
Que, en concordancia con el Dictamen N* 91 de fecha 04 de mayo de 2021 de la Jefatura de la Tercera Sala
emitida por la Abog. Raquel Giménez. La marca solicitada “ZOMOS” para la clase 5 presentada por BAYER
AKTIENGESELLSCHAFT, NO se halla incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la
Ley N° 1294/98 y podra coexistir pacificamente en el mercado con la marca oponente(...)"--=-=-=========-=====-~

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..)Nada mas errado el criterio
utilizado por el Sefior Director de Asuntos Marcarios Litigiosos, puesto que como ya se habia manifestado
en la oposicién a la marca 'ZOMOS" de la firma BAYER AKTIENGESELLSCHAFT y la de mi mandante
‘ZOMO', FLAVORS OF AMERICAS S.A pueden ser confundidas, asociadas o relacionadas una con otra, ya
que entre las mismas existen notables similitudes grificas, ortogrificas y fonéticas que las vuelven similares,
siendo la diferencia minima ya que el solicitante solo agrego una 'S’ al registro de mi principal.. //.Mis bien
debe partirse del hecho que el signo que el consumidor ve en un momento determinado tenga e, va
a ser mnﬁ'ﬂnradﬂ con eJ" rec‘uerda mds o menos vago que él guarde del signo antennrpen:'rdo PE't;rUf- s
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 75 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “ZOMOS’, Clase 05, EXPEDIENTE N° 21380/2017, SOLICITADO POR BAYER

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N2 75 de fecha 7 de marzo de 2022 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, ---------====ssremmmrmmmm e e

Art. 20 DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la marca
*ZOMOS", Clase 05, Expediente N* 21380/2017, solicitada a nombre de BAYER

Art. 3¢

1 al
a3 Drop ;'.I:|.|.'r|l'|
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 75 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “ZOMOS", Clase 05, EXPEDIENTE N° 21380/2017, SOLICITADO POR BAYER
AKTIENGESELLSCHAFT.

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 denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacién 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
JT T T = Y T A L T ———

Que, desechando el analisis fonético-gramatical y al efectuar el cotejo de las coberturas de las marcas
analizadas en autos, vemos que la marca oponente “ZOMO" registrada bajo el N2 461618, clase 34, “Tabaco,
articulos para fumadores, cerillas”, 1a marca solicitada *ZOMOS” busca proteger los productos de la clase 05,
especificamente: “Preparaciones para eliminar animales dafiinos; fungicidas, herbicidas”. De la comparacion
claramente se colige, que las marcas en conflicto se encuentran destinadas a proteger productos
comprendidos en clases distintas del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza, finalidad y
destino de los productos que cada signo pretende amparar no revelan una conexién competitiva o
vinculacion comercial directa, encontrindose orientados, ademas, a piblicos consumidores diferentes. En
consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decision final a la que ha arribado el
A-quo, en la que ha desestimado la oposicion planteada en autos, al no advertirse elementos suficientes que
permitan sostener la existencia de riesgo de confusién o asociacién indebida entre los signos
ENITENLAd0S. s memrammems e sasestsmncasesnssntitesneasrasmmisentasensssertaransesrensettotesatesanssimssnssssenesasse et sssasans

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguidn por nuestro sistemna 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 s6lo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre |as MiSmMas. -« ==essmermar it e e e s e e e e s e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion General considera que es un signo con
caractenshcas propla,s ¥y que no existe riesgo de mnfusmn ya que, anahr.adas en conju RO existt'

confirmar la resulumnn PECLIFITIR; voimeiiiaiiines --—-----——----—----------—-----———---—I,r---—------ s i .

POR TANTO, y, D
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL "
RESUELVE

! Direccion Naciona! de Propiedad Intelectual {DINAPLY, Directrices pora of exoumen de marcas en Paoragway, pp. 147 ¥ 266 . Disponible cn:
g o dinagn gone ey porel'y 3 propiedad-industosl 'marcas ' direcirices
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1345 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "ECOLAT", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 16571/2017 A NOMBRE DE GLORIA S.A.

GOBIERNO pi1. | ﬁ!}?g iil

Que, corresponde analizar si las marcas registradas, base de la oposicion, se encuentran vigentes. En
este sentido, seglin la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 424492 de la marca “ECOLAC" en clase 29 y
el Registro No. 424491 de la marca “ECOLAC" en clase 30, ambos a nombre de COOPERATIVA DE
PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA., se encuentran con Estado Administrativo “Cancelada” en
cumplimiento a los siguientes oficios judiciales: “OFICIO N* 3851 ASUNCION, 6 de Octubre de 2022, SENORES
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PRESENTE: LA ABG. LETICIA BERNAL ACTUARIA
JUDICIAL INTERINA DE LA SECRETARIA N* 32 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL
DEL DECIMO SEXTO TURNO DE ASUNCION, en cumplimiento a lo ordenado por la jueza KAREN GONZALEZ y,
haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley N* 4.992/13, quien suscribe, se dirige a Ud., en los autos
caratulados: "GLORIA S.A. ¢/ COOP DE PTOS. DE LECHE LA HOLANDA LTDA. §/ CANCELACION DE MARCA POR
FALTA DE USO", a fin de que se sirva disponer la inscripcién dela S.D. N*® 112 de fecha 06 de mayo del 2022, y su
aclaratoria, la S.0. N* 294 de fecha 22 de julio de 2022 que copiadas textualmente dice: I- HACER LUGAR a la
presente demanda de CANCELACION DE MARCA POR FALTA DE USO promovida por GLORIA 5.A. contra COOP DE
FTOS. DE LECHE LA HOLANDA LTDA. 2- DECLARAR la cancelacién del registro de la marca ECOLAC, clase 29,
registro n® 283.103 del 07 de octubre de 2005 y su renovacién el registro n® 424492 del 10 de mayo de 2016.
3-ORDENAR la inscripcién de la presente resolucién en el registro correspondiente. 2- ACLARAR la 5.D. N° 112 de
fecha 06 de mayo de 2022, consignando en el cuarto apartado de la parte dispositiva, coma “LIBRAR oficio a la
Direccién Nacional de Propiedad Intelectual para su cumplimiento”. Fdo. digitalmente por: LETICIA BERNAL
VILLAGRA (ACTUARIA)" “ASUNCION, 4 de Febrero de 2021. SENOR DIRECTOR DE LA DIRECCION
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI). PRESENTE: LA JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL Y COMERCIAL DEL NOVENO TURNQ SECRETARIA N°18 DE ASUNCION, se dirige a Ud,, en los autos
caratulados: "GLORIA S.A C/ COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA §/
CANCELACION DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO", a fin de remitirle copia autenticada para su
toma de razon y cumplimiento de la 5.D N* 387 del 25 de Setiembre de 2020 gue copiada dice: RESUELVE: 1.-
HACER LUGAR a la presente demanda promovida por el representante de [a firma GLORIA 5.A contra la
firma COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA por CANCELACION POR NO USO
de la marca denominada "ECOLAC" cuya renovacion fue concedida en fecha 10 de mayo de 2016 bajo
Registro N° 424491 para los productos de la clase 30 y, en consecuencia, ORDENAR la cancelacién del
Registro N* 424491 de la marca "ECOLAC", correspondiente a la clase 30. 2.-) IMPONER las costas a la parte
demandada 3.-) FIRME y ejecutoriada la presente resolucion, librar los correspondientes oficios 3.-)
RECHAZAR el pedido de declaracion de litigante de mala fe del demandado por los motivos expresados en
el exordio de la presente resolucion. 4.-) NOTIFICAR por cédula formato papel o personalmente a las partes.
5.-) ANOTAR, registrar y remitir copia de la presente resolucion a la Excma. Corte Suprema de Justicia.
Salidale atentamente. Firmado digitalmente: MAFALDA CAMERON LUQUE (JUEZ/A) ANTE MI: GISELA
ANDREA GOMEZ DE PICK (ACTUARIO/A ) e mmmem e m e

Consecuentemente, habiendo desaparecido las marcas base de la oposicion, resulta inoficioso el
estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolucién recurrida y ordenar la continuidad de los

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTR
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1345 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "ECOLAT", CLASE 29, EXPEDIENTE N°® 16571/2017 A NOMBRE DE GLORIA S.A ---=--=====s=s=ssmmnes

Asuncion, 2 1 AGD 2076

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GLORIA S.A.
en contra de la Resolucién N° 1345 de fecha 16 de julio de 2018, dictada por la Direccion de Asuntos
Marcarios Litigi0sos, Y; =««==sr=resserersame o s e e e e s a e et

RESULTA:

Que, en fecha 19 de julio de 2018 se presenta el representante convencional de GLORIA S.A. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 1345 de fecha 16 de julio de 2018, dictada por
la Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos. ---=--==sssesrmmm sttt s e

Que, en fecha 11 de octubre de 2018 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 17 de octubre de 2018, el representante convencional de GLORIA S.A. expreso agravios;
dictandose en fecha 05 de diciembre de 2018 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de
expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley, ------------------o-eeeeee-

Que, en fecha 06 de febrero de 2019, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccién llamo
autos para resolver en fecha 31 de julio de 2019, —+-rs=srsrrreamcran et s e e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Existiendo una clara y evidente relacion
conceptual entre Jas marcas en pugna, los consumidores podrian caer en la confusion respecto al producto
propiamente dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, razén de que la marca pretendida por el
solicitante es una copia y que también existe un mismo producto protegidos por la marca oponente../...
Analizando las marcas ECOLAT Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. ECOLAC (marca oponente)
encontramos que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo,
ortogrifico, fonético y visual, por lo cual la coexistencia queda descartada../.. Por todo lo expuesto es
criterio de esta Direccion que la oposicion presentada debe ser declarada procedente. "----==--+s==szrrssnneeaes

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GLORIA S.A. y manifiesta: “(..) Entre la marca
ECOLAC y ECOLAT, existe diferencia muy importante en los conceptos y de la impresion ideologica de las
mismas.../.. Si bien es cierto que en un principio que el elemento similar entre las denominaciones en
pugna es la raiz ECO (con dos acepciones posibles ECOLOGIA y/o ECONOMICO es cierto que también es
valido exponer que la presente raiz ECO, es una denominacion genérica, de uso comiin, y como tal, nadie
puede apropiarse de la misma y fundar en ella una exclusividad ilegal, inconstitucional y meonopélica
.i..Cabe agregar que a nivel internacional la marca ECOLAT es mucho mds notoria y prestigiosa que la
marca oponente ECOLAC, y es por ello. de la fama y notoriedad que la misma ha obtenido, es que la
oponente pretende cercenar sus logros.../.. Resumiendo, la resolucién no se ajusta a derecho, la resolucién

resolucién revocando integramente la Resolucion N® 1345/2018. - -=--===--==nsmmmmmmm e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1345 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "ECOLAT", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 16571/2017 A NOMBRE DE GLORIA S.A.--------s=ssrsoacsaas

Art. 12

Art. 22

Art. 32

REVOCAR la Resolucion N° 1345 de fecha 16 de julio de 2018 dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios Litigiosos. —-------=seesseseesensoissmc i e e

ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“ECOLAT", clase 29, Expediente N® 16571/2017, solicitada a nombre de GLORIA
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 414 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PAGOSIMPLE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 38900/2017, SOLICITADO POR VIP
GROUP S.A.

que alguien simplemente por que le agrega algunas letras a su marca crea que pueda sacar tajada de un
posicionamiento comercial obtenido por otro ttular.(...)", — ===

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca *PAGOSIMPLE Y ETIQUETA" y la marca oponente “ZIMPLE". -------

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético entre la solicitud de registro *PAGOSIMPLE Y
ETIQUETA" y la marca oponente “*ZIMPLE", cabe resaltar que las denominaciones no resultan confundibles
desde una apreciacion integral, sucesiva y de conjunto, pues presentan diferencias sustanciales en su
estructura denominativa, extension, composicion silabica, elemento inicial, pronunciacién, significado
conceptual y configuracién grifica. La coincidencia parcial en el segmento final “IMPLE" no puede ser
considerada aisladamente ni resultar apropiable con caricter exclusivo, debiendo prevalecer la impresion
general que cada signo produce en el consumidor. La denominacion solicitada “PAGOSIMPLE" constituye
una expresion compuesta, dotada de un significado conceptual propio vinculado a la idea de facilidad en el
pago, mientras que *ZIMPLE" configura una denominacion de fantasia, cuya estructura y percepcion global
son sustancialmente diferentes. En consecuencia, la coexistencia de ambos signos no resulta susceptible de

generar un riesgo cierto de confusion o asociacion empresarial.-««---s« s s e
FPAGOSIMPLE Y ETIQUETA {marca solicitada), y
ZIMPLE (marca oponente)

Que, desechando el anilisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca
registrada es denominativa mientras que la solicitada posee una etiqueta que esta compuesta de elementos
textuales y grificos en tonos azules y morados sobre un fondo claro. En sintesis, la marca solicitada
contiene elementos de fantasia y al compararlas en su conjunto con la marca base dg rechazo, son
diferentes, disimiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparacior '

Marea solicitada Marca baser

PAG@SIMPLE
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Nt 414 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PAGOSIMPLE Y ETIQUETA' CLASE 35, EXPEDIENTE N® 38900/2017, SOLICITADO POR VIP
GROUP S.A.

Asuncion, : | AGD 7 m

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de PAGOS
ELECTRONICOS S.A. contra la Resolucion N© 414 de fecha 04 de junio de 2019, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcanos LItigIos0s, ¥} c----c--smsos e e

RESULTA:

Que, en fecha 24 de junio de 2019 se presenta el representante convencional de PAGOS
ELECTRONICOS S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N2 414 de fecha 04 de junio de
2019, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----=sssssssssmeemmmmmimmm e e

Que, en fecha 21 de octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
Ly 1l (R

Que, en fecha 05 de mayo de 2020, el representante convencional de PAGOS ELECTRONICOS S.A.
expreso agravios; dictindose en fecha 23 de junio de 2020 la providencia por la cual se tiene por presentado
el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley, y en fecha
29 de agosto de 2022, fue acusada la rebeldia del representante convencional del solicitante por no
contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dejo de usar y se
llamo autos para resolVer. ----smssessree et e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(.) Que entre ambas marcas existen elementos
diferenciadores, como ser el aspecto Denominativo y en el plano fonético, asi también la solicitud fue
presentada como una palabra compuesta que no se utiliza por separado lo cual contribuye a generar una
impresion general distinta e inequivoca de cada una de ellas y, las convierte en absolutamente distintas.
Que en concordancia con el Dictamen N° 76 de fecha 04 de junio de 2019, emitida por el Abogado César
Cano, Jefe de la 2da. Sala. Esta Direccién es de criterio de que, NO existird posibilidad de confusién en el
publico consumidor, dadas las notorias diferencias entre una y otra marca en litigio, siendo posible la
e T e L (O B

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(...} ...Del cotejo de las marcas en
pugna surge que ambas poseen la misma estructura gramatical de un solo elemento. La marca solicitada
reproduce totalmente la marca registrada por mi mandante incluyendo en su denominacion 05 de las 06
letras que componen la marca de mi principal, inclusive en el mismo orden..//. Si comparamos las
denominaciones vemos que la palabra PAGO y la sustitucion de la Z por la S, es lo tnico que hace
diferencia; de ninguna manera constituye un elemento significativo para diferenciar los signos,
grificamente y ante la vista del consumidor son pricticamente idénticas..//.. La marca de mi mandante se ha
ganado un lugar preponderante en el rubro en el cual se desenvuelve y rt‘.suﬂ'a a parte_de_injusto,
antijuridico que un tercero quiera aprovecharse de éste prestigio obtenido por e
resulta l6gico, posicionar una marca entre los consumidores lleva afios de esﬁrerzaﬁ. icion como para
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 414 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PAGOSIMPLE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 38900/2017, SOLICITADO POR VIP
GROUP S.A.---- - R —

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente “ZIMPLE” se encuentra registrada en la clase del nomenclador internacional 36: “Negocios
financieros, monetarios, los servicios de instituciones bancarias o instituciones afines, provision de tarjeta
de crédito, tarjeta de débito, tarjeta de carga, y tarjeta prepaga de valor almacenado, desembolso de
efectivo, servicios de acceso a depositos almacenados, y servicios de autorizacién de transacciones y
colocaciones”, mientras que la marca en tramite de registro *PAGOSIMPLE Y ETIQUETA" solicita la
cobertura para los servicios comprendidos en la clase 35: "Servicios relacionados con la gestién de negocios
comerciales, administracion comercial y administracion financiera relativos al procesamiento de
operaciones de pago por medios electréonicos”. Se puede observar que ambas marcas se encuentran
limitadas en cuanto a la cobertura de los productos que protegen. 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, tramitandose cada solicitud mediante expedientes separados.
De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la
esencia misma de la marca pues, esta solo adjudica proteccion a la categoria de productos o servicios para la
que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional, por
tanto, resulta plenamente wviable wuna eventual coexistencia pacifica entre las

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion considera que es un signo con caracteristicas
propias, y que no existe riesgo de confusion ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolucién
i o6 )10 L L,

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N® 414 de fecha 04 de junio de 2019 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. -=---=-=s==sssrrmmsmsemrrrre e ce

Art. 22 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca

“PAGOSIMPLE Y ETIQUETA ", clase 35, Acta N® 38900/2017, solicitada a nombre de la
firma VIP GROUP S.A.~--s-s-rsssessreressemremsessmmesaemsems s e eeme s e s

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula --------soueeneevs
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 415 DE FECHA 04 DE ]UNID DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA “PAGOSIMPLE Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° aaﬁuuzm? SOLICITADO POR VIP
GROUP S.A sssoememsaiesas ottt

gue alguien simplemente por que le agrega algunas letras a su marca crea gque pueda sacar tajada de un
posicionamiento comercial obtenido por otro HEUIAr. (. ) —— == sss s

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca “PAGOSIMPLE Y ETIQUETA" y la marca oponente “ZIMPLE", -------

Que, realizando el cotejo ortogrifico y fonético entre la solicitud de registro “PAGOSIMPLE Y
ETIQUETA" y la marca oponente “ZIMPLE", cabe resaltar que las denominaciones no resultan confundibles
desde una apreciacion integral, sucesiva y de conjunto, pues presentan diferencias sustanciales en su
estructura denominativa, extensién, composicion silabica, elemento inicial, pronunciacién, significado
conceptual y configuracion grafica. La coincidencia parcial en el segmento final “IMPLE" no puede ser
considerada aisladamente ni resultar apropiable con caracter exclusivo, debiendo prevalecer la impresion
general que cada signo produce en el consumidor. La denominacién solicitada “PAGOSIMPLE" constituye
una expresion compuesta, dotada de un significado conceptual propio vinculado a la idea de facilidad en el
pago, mientras que “ZIMPLE" configura una denominacién de fantasia, cuya estructura y percepcion global
son sustancialmente diferentes. En consecuencia, la coexistencia de ambaos signos no resulta susceptible de
generar un riesgo cierto de confusion 0 asoCIACION eMPresarial.-----soss e

PAGOSIMPLE Y ETIQUETA (marca solicitada), y
ZIMPLE (marca oponente)

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca
registrada es denominativa mientras que la solicitada posee una etiqueta que esta compuesta de elementos
textuales y grificos en tonos azules y morados sobre un fondo claro. En sintesis, la marca solicitada
contiene elementos de fantasia y al compararlas en su conjunto con la marca base de rech:

Marca solicitada Marca base re

o . il
PAG@SIMPLE
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 415 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PAGOSIMPLE Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N*® 38901/2017, SOLICITADO POR VIP
GROUP S.A.-- -

Asuncion, ¢ ] AGl EUEEI

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de PAGOS
ELECTRONICOS S.A. contra la Resolucion N2 415 de fecha 04 de junio de 2019, dictada por la Direccién de
Asuntns Marcanos LEigosos, ¥; oo smmer e e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 24 de junio de 2019 se presenta el representante convencional de PAGOS
ELECTRONICOS S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N2 415 de fecha 04 de junio de
2019, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. ««ss«cess s e saaanaaas

Que, en fecha 21 de octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
BT PUESEO, == emms e e e et e s e e

Que, en fecha 05 de mayo de 2020, el representante convencional de PAGOS ELECTRONICOS S.A.
expresd agravios; dictindose en fecha 23 de junio de 2020 la providencia por la cual se tiene por presentado
el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley, y en fecha
29 de agosto de 2022, fue acusada la rebeldia del representante convencional del solicitante por no
contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dejo de usar y se
HAMO AULOS PaA FE SO T, == e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera *(.) Que entre ambas marcas existen elementos
diferenciadores, como ser el aspecto Denominativo y en el plano fonético, asi también la solicitud fie
presentada como una palabra compuesta que no se utiliza por separado lo cual contribuye a generar una
impresion general distinta e inequivoca de cada una de ellas y, las convierte en absolutamente distintas.
Que en concordancia con el Dictamen N* 77 de fecha 04 de junio de 2019, emitida por el Abogado César
Cano, Jefe de la Zda. Sala. Esta Direccidn es de criterio de que, NO existird posibilidad de confusién en el
ptiblico consumidor, dadas las notorias diferencias entre una y otra marca en litigio, siendo posible la
e e 1

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) ...Del cotejo de las marcas en
pugna surge que ambas poseen la misma estructura gramatical de un solo elemento. La marca solicitada
reproduce totalmente la marca registrada por mi mandante incluyendo en su denominacién 05 de las 06
letras que componen la marca de mi principal, inclusive en el mismo orden..//.. Si comparamos las
denominaciones vemos que la palabra PAGO y la sustitucion de la Z por la S, es lo tnico que hace
diferencia; de ninguna manera constituye un elemento significativo para diferenciar los signos,
grificamente y ante la vista del consumidor son pricticamente idénticas..//.. La marca de mi mandante se ha
ganado un lugar preponderante en el rubro en el cual se desenvuelve y resulta a parte de injusto,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 415 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PAGOSIMPLE Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 38901/2017, SOLICITADO POR VIP
ROV B A s rsroosmmmusseoisimeiistiemniii e e o S e RS A SN R

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente “ZIMPLE" se encuentra registrada en la clase del nomenclador internacional 34: “Negocios
financieros, monetarios, los servicios de instituciones bancarias o instituciones afines, provision de tarjeta
de crédito, tarjeta de débito, tarjeta de carga, y tarjeta prepaga de valor almacenado, desembolso de
efectivo, servicios de acceso a depdsitos almacenados, y servicios de autorizacidn de transacciones y
colocaciones”, mientras que la marca en tramite de registro “PAGOSIMPLE Y ETIQUETA" solicita la
cobertura para los servicios comprendidos en la glage 36; “Servicios de transferencia electrénica de fondos,
transacciones financieras y transacciones electrénicas de pago”. Se puede observar que ambas marcas se
encuentran limitadas en cuanto a la cobertura de los productos que protegen, —-----=----==ssssmrmrecmmmnnnena

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, segiin la busqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucion, también se encuentran registradas en diferentes clases marcas con la
denominacion “SIMPLE", a nombre de distintos titulares; cabe destacar que la marca oponente ZIMPLE
clase 36 ya coexiste en el mercado con la marca SIMPLE y etiqueta, a nombre de David Ezequiel Espineda
Almada, para cubrir los servicios de la clase 36. “administracion de bienes inmuebles; administracion de
edificios de viviendas; alquiler de apartamentos; alquiler de bienes inmuebles; alquiler de departamentos;
alquiler de oficinas [bienes inmuebles]: alquiler de oficinas para el cotrabajo; cobro de alquileres; corretaje
de bienes inmuebles; servicios de agencias inmobiliarias; tasacion de bienes inmuebles; tasaciones
BT e 1 T T

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N2 415 de fecha 04 de junio de 2019 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItIgiosos, «««-essseessusmmmmmmemsmmne e sacasan e

Art. 22 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“PAGOSIMPLE Y ETIQUETA *, clase 36, Acta N® 38901/2017, solicitada a nombre de la
FIETTIA VIP GROUP S_AL - - v eernmemsmmsmemmmme o smm s msn s msmmmn s et e s mmt e et m e e

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 412 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “EXPO CHACO", Clase 35, EXPEDIENTE N° 84532/2017, SOLICITADA POR PIONEROS DEL
CHACO S.A.--- : e i i

utiliza el elemento CHACO, y estas otras marcas pudieron ser otorgadas para la misma clase 357- Si éstas
marcas ya registradas ya existen pacificamente en el mercado sin causar confusién en el piblico, ; por qué
la marca solicitada por mi mandante seria la excepcion?./f.. Por tltimo quisiera mencionar los servicios que
pretende registrar mi mandante en la clase 35: Exposiciones con fines comerciales o publicitarios,
administracion comercial y de negocios, gestion que no guarden relacion a servicios de compra-venta de
ganados y animales en general, exportacion e importacion de los mismos excluyendo desde ya productos
relacionados con la marca registrada, una vez mas manifiesto que mi mandante se diferencia bastante de la
marca oponente. De ésta forma resulta claro que entre las denominaciones enfrentadas no existe riesgo de
confusién ni asociacion que impidan su registro(... ) . —=-====s==mmm s

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

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 cuestién
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la optica de los eventuales
NN U TURCT CNIIEIEL = o i i i o i o e e e i o

Que, al analizar los aspectos ortograficos o visuales de la denominacién solicitada “EXPO CHACO"
(Clase 35) frente a la marca oponente registrada “CHACO" (Clases 31), se advierte que, si bien ambas marcas
comparten la denominacion CHACO dicho elemento comin resulta insuficiente para generar confusion,
ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran
signos claramente diferenciables.---==-sesssasm e e

Que, al realizar el analisis fonético debe tenerse la marca EXPO CHACO no constituye una
reproducciéon ni una imitacion confundible de CHACO, puesto que la incorporacion del elemento
denominativo EXPO, ubicado al inicio del signo, determina una estructura fonética, visual y conceptual
sustancialmente diferente. El consumidor percibird EXPO CHACO como una unidad marcaria auténoma,
con una impresion de conjunto distinta de la producida por CHACO. En consecuencia, la mera
coincidencia en el vocablo CHACO no resulta suficiente para configurar riesgo de confusion o asociacion,
debiendo valorarse los signos en su conjunto y en relacion con los productos y/o servicios que identifican,
ésto anula cualquier posible similitud fonética entre ambos signos, lo que se puede corroborar en el
L L L N e

EXPO CHACO (marca solicitada), y

CHACO {marca oponente)

composicion grafica y configuracion fonética, circunstancias que reducen significativar

riesgo de confusion o de asociacion indebida en el mercado.--------eeseemmmnnineen T i -t ST Y
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 412 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “EXPO CHACO", Clase 35, EXPEDIENTE N° 84532/2017, SOLICITADA POR PIONEROS DEL
L8 7 e

Asuncion, ?1 AGD 7078

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de PIONEROS DEL
CHACO S.A. contra la Resolucion N® 412 de fecha 05 de junio de 2019, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcarios LitBi0s0E, F; == e e e e e s s e s rd st s e e na s S r ST Y A Ra s s S S a e S a

RESULTA:

Que, en fecha 11 de marzo de 2019 se presenta el representante convencional de la firma PIONEROS
DEL CHACO S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 412 de fecha 05 de junio de 2019,
dictada por la direccion de asuntos marcarios Litigiosos. === -=«-s e e

Que, en fecha 07 de agosto de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
g L

Que, en fecha 01 de octubre de 2019, el representante convencional de PIONEROS DEL CHACO S.A.
expreso agravios; dictandose en fecha 26 de noviembre 2019 la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de
le}}‘ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 31 de marzo de 2020 fue acusada la rebeldia del representante convencional de
COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. por no contestar el traslado de la
expresion de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dejé de usar y se llamé autos
para resolver en fecha 31 de marzo de 2020.--+-===s=s=sssssssssesemsssorsssossssaesnnsasnasest soese renasa e acnas s n e e e saas

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(...) Que analizando las marcas “EXPO CHACO” (marca
solicitada) vs. “CHACO" (marca oponente), en una analisis en conjunto encontramos que entre las marcas
en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, tanto en el plano ortografico como en
el aspecto fonético y visual, como asi también mencionar que la marca fuerte de la solicitud es la
denominacion CHACO, la cual ya cuenta con registro a nombre de la oponente, la agregacion del prefijo
EXPO no aporta una diferencia suficiente para la marca solicitada. Por lo tanto, estamos delante de una
marca que no retine los requisitos de novedad y especialidad, exigidos por la Ley de Marcas. Que en
concordancia con el Dictimen N° 71 de fecha 31 de mayo de 2019 de la Jefatura de la Segunda Sala emitido
por el Abogado Cesar Cano. La marca solicitada EXPO CHACO, NO reiine los elementos distintivos propios,
que la hacen un signo registrable, puesto que existird posibilidad de confusion en el publico
I s e mSe e

Que, se agravia el apelante PIONEROS DEL CHACO S.A. y entre otros argumentos expresa:
“(..)..atendiendo el hecho de que la palabra CHACO es un elemento muy utilizado en varias
denominaciones, para varias clases y a nombre de diversos titulares, adjunte listado de marcas registradas y
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 412 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “EXPO CHACO", Clase 35, EXPEDIENTE N° 84532/2017, SOLICITADA POR PIONEROS DEL
CHACO S.A. S ————

s CHACO INTERNACIONAL- Clase 35- Registro N° 607241,
Titular Chaco Internacional S.A.

» SEGUROS CHACO- Clase 36- Registro N® 583514,
Titular Seguros Chaco S.A

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute fa confusion es la
coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas
registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la
inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido.”. Por consiguiente, entre las marcas en pugna, no existe
similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que contienen elementos
diferenciadores y en su conjunto, son disimiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de
comparacion, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor. ---===-======ssnsseenuen

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominacién cuyo registro se solicita *EXPO
CHACO", forma parte de la razon social de la firma solicitante, PIONEROS DEL CHACO S.A.; en ese sentido,
la marca solicitada se identifica directamente con la razén social que presenta la firma propietaria, lo cual le
otorga proteccion conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, especificamente en su Titulo 11, relativo al
“Nombre Comercial® y las diversas situaciones juridicas vinculadas a é], -------=s-sssereemmem e

Que, la legislacion marcaria protege al nombre comercial, como bien juridico, goza de proteccién
desde su primer uso publico.El articulo 72 de la Ley de Marcas establece que: “El nombre comercial podréd
estar constituido por la designacién, el nombre del comerciante, la razén social o denominacién social
adoptada, la ensenia 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 publico en el comercio. No es
necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley”. Por otro lado,
el articulo 75 especifica que: “El titular de un nombre comercial 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 confusién o un riesgo de asociacién con la empresa del titular o con sus productos o
servicios, o pudiera causar al titular un dafio econémico o comercial injusto por razén de un
aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular”. En este contexto, al
tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma
solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestién persigue la
proteccion de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial,-----=+======s=reeermmsceaacaeaes

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion

pacificamente, por tanto, corresponde revocar la Resolucion recurrida, -=----=------2snoo “zanymagzageefennassenses
POR TANTO, i, ! Abj
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDU. - s
RESUELVE N

' "DERECHO DE MARCAS™ - Jorge Otamendi. 9° Ed_ CARA, Abeledo Perrot, 2007 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 412 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “EXPO CHACO", Clase 35, EXPEDIENTE N® 84532/2017, SOLICITADA POR PIONEROS DEL
CHACOS.A. - -

Que, esta Direccion considera que la comparacién de los signos no puede limitarse al aislamiento de
uno de sus vocablos integrantes, sino que debe recaer sobre la configuracion marcaria en su totalidad,
conforme al principio de apreciacion global universalmente aceptado en materia de Derecho Marcario, —--

Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, esta Direccion General considera oportuno
traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sinchez Herrero, quien en su libro
“Confusién 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 un elemento, no basta para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas atin, teniendo en cuenta
los demis elementos que seran analizados en conjunto en la presente resolucion, —-------==-==--sssenseenees

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, vemos que la marca en tramite de registro “EXPO
CHACO" pretende obtener la cobertura de los servicios de la clase 35, presentando su solicitud con la
siguiente descripcion: “Exposiciones con fines comerciales o publicitarios, administracion comercial y de
negocios, gestion que no guarden relacién a servicios de compra-venta de ganados y animales en general,
exportacién e importacién de los mismos". Mientras que, la marca base de rechazo "CHACO" para
productos de la clase 31 del nomenclador internacional, para la cobertura de: “productos agricolas,
horticolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescos,
semillas, plantas y flores naturales, alimentos para los animales, malta”, —-----===-=ssseeeremsenmeenneee e

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 sélo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada.------===rs=rsssmmrsmmeesem e

Que, de igual manera, al realizar la biisqueda en el sistema informatico de la denominacién CHACO;
se verifica la coexistencia de registros en la misma clase y clases diferentes, a nombre de distintos titulares,
ésto en extremo demuestra que la denominacién oponente CHACO ya coexiste pa g, en el
mercado sin causar riesgo de confusién y asociacién en el publico conswmider.-A cg
alZimiog de 108 Regl a0 e e e e Pt

» HYHCHACO GANADERA- Clase 31- Registro N® 603090,
Titular Gerhard Martens Siemens ¥ Heinz G, Sawatzky Kasp

s CHACO AVANZA-Clase 31- Registro N* 612113
Titular Verofen 5.A.

» CHACO- Clase 34- Registro N® 447434,
Titular Tabacalera Boquerdn 5.A.

s EXPOPIONERDOS DEL CHACO- Clase 41- Registro N® 572270.
Titular Pioneros del Chaco 5.A.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 412 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “EXPO CHACO", Clase 35, EXPEDIENTE N* 84532/2017, SOLICITADA POR PIONEROS DEL
CHAQCQ S.A.~-rmrmmrermmrmememmrmemsmena s en e e smeee P ——

DIRECCION MACIONAL DE
4B PROPIEDAD GOBIERNO pri. | PARAG Al

Art. ]2 REVOCAR la Resolucion N® 412 de fecha 05 de junio de 2019 dictada por la Direccién de
Azuntos Marcarios Liigionog. —-—-—=r-——=-=—rrm e e e e e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca "EXPO
CHACO Y ETIQUETA", Clase 35, Expedkente N® B4532/2017, solicitada a nombre de
PIONEROS DEL CHACQ S.A.---+-+--===-==-- -

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, ---s-rrrrmerremeemsrmreene- /i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 572 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA *ZOMOS", Clase 01, EXPEDIENTE N° 213752017, SOLICITADO POR BAYER
AKTIENGESELLSCHAFT +-e-rremseaesremsemememsarmmssemmsmms sems e e e mms e s s e s e

consumidor o que puedan ser consideradas como un error en la impresion, no alteran la impresion en
COTFUNTE T 108 BIGIIOE [ ) s 4=t e e e e A i it e i ot e S s s i

Que, contesta la expresion de agravios el oponente (...) En efecto, la solicitud de registro de la marca
ZOMO fue depositada por mi mandante de manera limitada, pretendiendo amparar en la clase 1 solamente
lo siguiente: ‘Quimicos utilizados en la agricultura, horticultura y silvicultura; preparaciones para tratar
semillas (incluidas en la clase 1); preparaciones reguladoras del crecimiento vegetal: genes de semillas para
produccion agricola; fertilizantes’. En tanto que la marca ZOMO esta registrada en clase 34 para amparar
‘Tabaco, articulos para fumadores, cerillas’ y en la clase 35 para amparar ‘Publicidad, Importacion,
exportacion, representacion, comercializacion y ventas de tabacos, articulos para fumadores y
cerillas’.//.En relacién a ello, cabe sefialar que nuestra legislacion marcaria tiene establecido el sistema
uniclase para el registro de marcas, por el cual una marca es concedida para una sola clase de la
nomenclatura oficial, y como consecuencia, el alcance de la proteccién otorgada por un registro marcario
se circunscribe a los productos o servicios incluidos en la clase para la cual fue inscripta ..//..En resumidas
cuentas, se puede inferir que no existe posibilidad alguna de confusién ni de asociacién entre marcas y/o
propietarios, sobre todo considerando el hecho de que la marca pedida por mi mandante opera en un
rubro muy distinto de Ja cponente.(...)’. -——-==r=-=rermsmetm e et tn e e s an s s sna s s e s ne s s s San

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
INLerpUSSD. comenvramevmesmmnosmens e ner s e e sr e ey s sbv s ssensedsaestisnas e anear anennsnunas ensasOn e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro
“ZOMOS” (Clase 01) y la marca oponente “ZOMO” (Clase 34).-------- - rmmmmrmm e

Que como podemos observar aunque existe proximidad denominativa, no estamos ante signos
idénticos, y la diferencia debe ser valorada conjuntamente con la naturaleza absolutamente diversa de los
productos que protegen. Sin embargo, esa coincidencia no determina por sf sola la existencia de
confundibilidad, ya que el andlisis marcario no puede limitarse a una comparacion aislada de las palabras,
sino que debe considerar el conjunto de los signos y, fundamentalmente, los productos que identifican.

La diferencia concreta es:
ZOMOS: 5 letras, dos silabas. Incorpora la terminacién *S”, modificando la impresion fonética final.
ZOMO: 4 letras, dos silabas. Terminacién en vocal abierta “O".
Percepcidn auditiva diferente.

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY”sefalan cuanto
sigue: “(..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del niime la
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 572 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “ZOMOS", Clase 01, EXPEDIENTE N°® 21375/2017, SOLICITADO POR BAYER
AKTIENGESELLSCHAFT.---

Asuncion, 21 AGD :E

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de FLAVORS OF
AMERICAS S.A. contra la Resolucion N2 572 de fecha 27 de octubre de 2020, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcaries LItigIog0s, ¥~ e e e s s e s e s

RESULTA:

Que, en fecha 11 de mayo de 2021 se presenta el representante convencional de FLAVORS OF
AMERICAS S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucién N2 572 de fecha 27 de octubre de
2020, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LitigIosos, ««-sesese s s e e

Que, en fecha 26 de noviembre de 2021 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
AP O IS E0, = em e e s

Que, en fecha 09 de junio de 2022, el representante convencional de FLAVORS OF AMERICAS S.A.
expreso agravios; dictindose en fecha 23 de junio de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado
el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley, -------------

Que, en fecha 24 de agosto de 2022, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccion llamé
autos para resolver en fecha 19 de septiembre de 2022, ----esemms s mm e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “(...) Que, haciendo un andlisis entre las denominaciones en
pugna las marcas "ZOMOS", clase 01 (solicitada) y "ZOMO" clase 34 (oponente), nos damos cuenta de que
ademads de las diferencias fonéticas y visuales, existen elementos diferenciadores entre ellas, por lo que no
se configuran ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley 1294/98. Que, existen
diferencias entre las mismas, lo cual contribuye a generar una impresién general distinta e inequivoca de
cada una de elfas y las convierte en absolutamente distintas.Que, en concordancia con el Dictamen N° 43 de
fecha 26 de febrero de 2020 de la Jefatura de la Tercera Sala emitida por la Abog. Raquel Giménez. La marca
solicitada "ZOMOS" presentada por BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, NO se halla incursa en ninguna de las
prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley N® 1294/98.(... ) .-=====r=mssmmsmrmemenmeen e e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..)Nada mas errado el criterio
utilizado por el Serior Director de Asuntos Marcarios Litigiosos, puesto que como ya se habia manifestado
en la oposicion a fa marca ‘ZOMOS' de la firma BAYER AKTIENGESELLSCHAFT y la de mi mandante
ZOMO', FLAVORS OF AMERICAS S.A pueden ser confundidas, asociadas o relacionadas una con otra, ya
que entre las mismas existen notables similitudes graficas, ortogrificas y fonéticas que las vuelven similares,
siendo la diferencia minima ya que el solicitante solo agrego una 'S’ al registro de mi principal.. //..Mas bien
debe partirse del hecho que el signo que el consumidor ve en un momento determinado tenga al frente, va
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 572 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA °“ZOMOS", Clase 01, EXPEDIENTE N® 21375/2017, SOLICITADO POR BAYER
AKTIENGESELLSCHAFT.-======nnmssena e st s s s e e s e e e e -

W

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N2 572 de fecha 27 de octubre de 2020 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LitigIosos. --=----===-==semncsemmm s

Art. 22 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
*ZOMOS", Clase 01, Expediente N° 21375/2017, solicitada a nombre de BAYER
AKTIENGESELLSCHAFT, —=+-+=-ssasssasaceansanaracnss T

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula,----s-<c-sresesasaseafss
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 572 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “ZOMOS", Clase 0l, EXPEDIENTE N° 21375/2017, SOLICITADO POR BAYER

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 denominativo 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
estard determinada por las silabas comunes y su combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
POSTEROr ALECSAN (. ) on s rsmas s s sns et s st e e et e e e s e e

Que, desechando el anilisis fonético-gramatical y al efectuar el cotejo de las coberturas de las marcas
analizadas en autos, vemos que la marca oponente “ZOMO" registrada bajo el N2 461618, clase 34, *Tabaco,
articulos para fumadores, cerillas”, la marca solicitada *ZOMOS” busca proteger los productos de la clase 01.
especificamente: “Quimicos utilizados en la agricultura, horticultura y silvicultura; preparaciones para
tratar semillas (incluidas en la clase 1); preparaciones reguladoras del crecimiento vegetal; genes de semillas
jpara produccién agricola; fertilizantes”. De la comparacién claramente se colige, que las marcas en conflicto
se encuentran destinadas a proteger productos comprendidos en clases distintas del nomenclador
internacional. Asimismo, la naturaleza, finalidad y destino de los productos que cada signo pretende
amparar no revelan una conexion competitiva o vinculacion comercial directa, encontrandose orientados,
ademas, a publicos consumidores diferentes. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda
con la decision final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposicion planteada en
autos, al no advertirse elementos suficientes que permitan sostener la existencia de riesgo de confusion o
asociacion indebida entre 0s signos enfrentados.««««-ss e e

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, tramitandose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sélo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre las Mismas. ———--—-—-r=—r=rrrmrreee e et e 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, esta Direccion General considera que es un signo con
caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusién ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente ex orresponde

POR TANTO, !
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUS
RESUELVE e

! Direccion Nacional de Propiedad Intelectual {INAPL, Directrices para of examen de marcas en Paraguy, pp. 147 ¥ 266 . Disponible en:

hps s wewew dinapa oy oy porinlv 3 proprcdad-indusinal marcas direcinices
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1387 DE FECHA 06 DE DICIEMERE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSION DEL SABOR.!
(SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N*® 71723/2023, SOLICITADO POR DOMINGO DARIO VERA
PERALTA Y CARMEN MARIZA IBARRA CENTURION. ------===cs=sccsmcccsmmmemmmssmsnnmmnnns

presente oposicién pues la misma no fue deducida en base a semejanzas que podrian existir entre la marca
pedida en autos y la marca B BIMBO Y ETIQUETA, tal como se afirma precedentemente, sino en base a la
enorme semejanza que existe entre la parte figurativa de la marca PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y
DARIPAN LA FUSION DEL SABOR..! (SLOGAN) Y ETIQUETA y la parte figurativa de la marca B BIMBO Y
ETIQUETA de propiedad de mi poderdante. En efecto, tal como ya fuera manifestado en el escrito de
oposicion al que me remito, las etiquetas de las marcas enfrentadas estin constituidas por el disefio de un
mantel cuadriculado con dos colores, siendo de color rojo, blanco y una combinacion de éstos en la marca
cuyo registro se pide en autos, y azul, blanco y una combinacion de éstos en la marca cuyo registro se pide
en autos, y azul, blanco y una combinacion de éstos, en la ya registrada por mi mandante, pero en ambos
diserios se sigue el mismo patrén y la misma secuencia. De la misma manera, en ambas etiquetas en
conflicto, sobre el mantel a cuadros se encuentra el mismo elemento: espigas de trigo, las cuales se
encuentran en ambos casos orientadas hacia el lado derecho. Ademas, ambas etiquetas comparten otras
similitudes como que en ambas etiquetas se utiliza el mismo color en los caracteres de Ja denominacion, el
color rojo, y que por encima del mantel a cuadros, elemento comiin en ambas etiquetas, se puede ver el
personaje: en el caso de la marca pedida, este personaje es un osito, el cual posse con un gorro blanco de
panadero y en el caso de la solicitada se trata de dos personas, las cuales también poseen puesto un gorro
blanco de panadero. Es mds, como prueba de que el mantel a cuadros es un signo distintivo de las marcas
de mi mandante y que sobre dicho disefio mi mandante ya posee un derecho adquirido... (..)"-============--

Que, entre otros argumentos contesta Domingo Dario Vera Peralta y Carmen Mariza Ibarra Centurion:
“(..) LA FIGURA DEL "MANTEL" ES DE USO COMUN PARA PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE
30 (TREINTA). PREVALECE LA VISION DE CONJUNTO.../.. Lo tinico que comparten la marca antecedente
base y la solicitada, es la FIGURA DEL *"MANTEL", pero la misma es de uso necesario en el comercio, asi
como lo son las paneras y el sombrero de cocinero ya que son elementos esenciales de la gastronomia,
aunque sus disefios, trazos, colores y patrones grificos son distintos, rojo y blanco con pequenias
cuadriculas de mi mandante y azul y blanco con cuadros escoceses espaciados de la adversa, por lo cual no
se producira confusién entre las marcas figurativas en cuestion, sobre todo si consideramos la visién de
conjunto ( elementos gréficos, denominativos, fonéticos, conceptuales).../.. VISION DE CONJUNTO QUE
DIFIERE. PLANOS AUDITIVO, VISUAL Y CONCEPTUAL DISIMILES. Dado pues que LAS FIGURAS DE
GASTRONOMIA COMO EL MANTEL O LAS ESPIGAS"son de uso comin, y marcariamente débiles,
entonces el cotejo debe centrarse en los demdas elementos de las marcas en pugna.../.. Por ultimo, en el
plano conceptual no cabe duda que son claramente distinguibles pues ideolégicamente la marca solicitante
consta de dos nombres de personas y la oponente es una marca de fantasia (...)".--------=-======-==rsmemmuaeeecunn

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud deregistro
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1387 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSION DEL SABOR..
(SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 71723/2023, SOLICITADO POR DOMINGO DARIO VERA
PERALTA Y CARMEN MARIZA IBARRA CENTURION. -----=---=-=====--=--=-

Asuncion, 26 AGD 7076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GRUPO BIMBO,
S.A.B. DE C.V. contra la Resolucion N° 1387 de fecha 06 de diciembre de 2024, dictada por la Direccion de
Asintos Marcarios LItIogos, I -—————-siomririimrises s snicesntiesntinnnns cimte syt st e s s e asi S e

RESULTA:

Que, en fecha 17 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de GRUPO BIMBO,
S.A.B. DE C.V. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 1387 de fecha 06 de diciembre de
2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----==-s-osesssmessmmsssmssmmmsimnanmn s oo

Que, en fecha 25 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
interpuestn‘ ________________________________________________________________________________________________________________________

Que, en fecha 03 de junio de 2025, el representante convencional de GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.
expres agravios; dictindose en fecha 06 de junio de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado
el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -==--=-++---

Que, en fecha 21 de julio de 2025, el representante convencional de Domingo Dario Vera Peralta y
Carmen Mariza Ibarra Centurion contesto la expresion de agravios y esta Direccién General [lamé autos
para resolver en fecha 24 de julio de 2025, —semermm oo e et e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(..) a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se
observan semejanzas entre ellas, las marcas estin expresadas de diferentes maneras. Que, cada marca
ofrece propuestas claramente diferenciadas, lo que les permite coexistir en el mercado sin afectar la
identificacion y eleccién por parte de los consumidores, quienes puedan seleccionar productos y servicios
basados en sus preferencias, estilos de vida y necesidades especificas, esta pluralidad promueve una
competencia saludable, que impulsa innovacién y mejora continua de la oferta. Asi, la coexistencia de
PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSION DEL SABOR..! (SLOGAN) Y ETIQUETA y ‘B
BIMBO' en el mercado enriquece la diversidad y calidad de los productos y servicios disponibles../...es
relevante sefialar que la marca solicitada PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSION DEL
SABOR..! (SLOGAN) Y ETIQUETA cuenta con una etiqueta cuyo disefio es distintivo y original, lo que la
diferencia claramente de la marca oponente. Al analizar la tipografia y otros elementos grificos, se puede
observar que estos aspectos confieren a la etiqueta una identidad tinica, reforzando su diferenciacion
respecto a la marca oponente. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusion
gréfica o visual que justifique la OPOSICION. (...) === +==++s=+==sssnmsstmmse s e s oo oo om oo ooon oo e

Que, se agravia el apelante GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V, y entre otros argumento
Estas aseveraciones son una clara muestra del poco profundo o nulo analisis qtie- 5
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1387 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSION DEL SABOR..
(SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 71723/2023, SOLICITADO POR DOMINGO DARIO VERA
PERALTA Y CARMEN MARIZA IBARRA CENTURION, -------nss=sazssrsmnncs

contenido conceptual, o ambas, si son diferentes.” Es decir, el publico consumidor podri recordar con
mayor facilidad esas marcas y no se dejara llevar por otras similitudes graficas o auditivas.-------==-====s==-+---

Que, el apelante se agravia argumentando la existencia de una “enorme semejanza” entre las etiquetas
de las marcas en pugna, sosteniendo que ambas comparten determinados elementos grificos, tales como el
mantel cuadriculado, las espigas de trigo, el color rojo empleado en sus denominaciones, los personajes
con gorre de panadero y una disposicion similar de sus componentes. En atencion a ello, corresponde
efectuar el cotejo desde la impresion de conjunto que cada signo produce, —---=«=s-==s=srsmmmsenmmsmnccaisaanca

En tal sentido, la marca solicitada posee una etiqueta conformada por la denominacion puesta en tres
niveles horizontales, con tipografia de trazo grueso, de color rojo y con bordes oscuros. En la zona central
se observan las figuras de un panadero y una panadera, estilo caricatura, ambos con vestimenta
caracteristica del rubro, sosteniendo un canasto con productos de panaderia. A la derecha se incorporan
espigas de trigo, mientras que en la parte superior central se aprecia la figura de una mariposa amarilla,
delineada en rojo, cuya imagen se reproduce ademas como motivo de fondo en color amarillo. La etiqueta
finaliza con un disefio de cuadros rojos y blancos que evoca la apariencia de un mantel de cocina puesto en
forma horizontal. Por otra parte, la etiqueta de la marca oponente se encuentra conformada por su
denominacién *BIMBO”, escrita en letras mayisculas de color rojo, con tipografia gruesa y redondeada,
dispuesta dentro de una figura rectangular, de fondo blanco y con lineas onduladas de color azul. En su
parte superior resalta la caricatura de un oso blanco con gorro de panadero, acompanada a la derecha por
una espiga de trigo en posicion horizontal. Por debajo de todo el conjunto, se incorpora un elemento que
evoca |a apariencia de una tela o tejido, compuesto por formas geométricas en tonalidades de azul y blanco,
dispuesto en sentido diagonal. De este modo, si bien ambas etiquetas incorporan diversos recursos grificos
wntuladus visualmente con el rubrﬂ de la panaderia la t.umpus;cmn disposicion, configurasion y
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1387 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSION DEL SABOR..
(SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N® 71723/2023, SOLICITADO POR DOMINGO DARIO VERA
PERALTA Y CARMEN MARIZA IBARRA CENTURION.

Que, realizando el cotejo grtografico, se advierte que la denominacion de la marca solicitada presenta
una estructura denominativa extensa y compleja, integrada por varios vocablos, mientras que la marca
oponente se compone de una letra y un tinico vocablo de cinco letras. En consecuencia, ambas expresiones
difieren sustancialmente en su extension, cantidad de elementos, estructura y terminaciones, sin que se
advierta coincidencia relevante en sus elementos denominativos principales. Tales diferencias generan una
impresion visual de conjunto claramente diferenciada entre ambos signos. Igualmente, desde el punto de
vista fopnético. las diferencias en el nimero de silabas, ritmo, cadencia, extension sonora y composicion
fonética determinan una percepcion auditiva claramente distinta.--==-==s=sssssermmsemermanen e

PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN
La fusi6n del sabor..! (slogan) {marca solicitada), v

B BIMBO {marca oponente)

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefalan cuanto
sigue: “(..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] 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 gue no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de un
signo denominativo 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 gque una simifitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diferente pﬂr lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Sjgnﬂ
posterior ALEOSAN (. )5 —=r=r=rerrrreme e er e rreee s e e eem e s s e e e e s s e e s eeem e e

Que, desde el aspecto conceptual, los signos evocan ideas y conceptos sustancialmente diferentes. La
marca solicitada transmite una referencia directa a establecimientos o actividades vinculadas con la
elaboracion, comercializacién o prestacion de servicios relacionados con productos de panaderia v
confiteria, ademas de incorporar nombres propios y un eslogan que refuerza una idea comercial
determinada. Por el contrario, la marca oponente funciona como una denominacion de fantasia o
identificadora de origen empresarial. Por tanto, la impresién conceptual que producen ambos signos
resulta claramente diferenciada === e s s

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. Jorge Otamendi en su libro “Derecho de Marcas™ nos dice:
“El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es
diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de g marca™}

L i it
' Direccitn Macional de Fmpl:dm! I!nl::1c:mit (DINAPL, Bvrcctrices para of examen de smarcas en Pereguay, pp. 147 v 266, ﬁupﬂﬂlhlal: Hl" a | ! I _r.' '_'.
Trbps: - owowew dlimagn, pove iy portal 'y 3iprepiedad-industoal‘morsas directroes i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1387 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSION DEL SABOR.!
(SLOGAN) Y ETIQUETA”, Clase 35, EXPEDIENTE N® 71723/2023, SOLICITADO POR DOMINGO DARIO VERA
PERALTA Y CARMEN MARIZA IBARRA CENTURION.-==+-++==rrr=urcnsomsmnmnnnnsssamsensessnamnnnsmnnnnnnsanmsansnsnssoss

con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.™ De
ello se desprende que la utilizacion coincidente de determinados componentes dentro de signos complejos
no determina, por si sola, su confundibilidad, debiendo atenderse a la configuracién integral de cada marca
y a la incidencia que tales elementos tienen en la impresién que producen en el consumidor.--------«---==-----

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

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

Art. 18 CONFIRMAR la Resolucion N° 1387 de fecha 06 de diciembre de 2024 dictada porla
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, «-----=--s--smmemmmemmmm e

Art. 22 DISPONER la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
‘PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSION DEL SABOR.!
(SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente N°® 71723/2023, solicitada a nombre de
DOMINGO DARIO VERA PERALTA Y CARMEN MARIZA IBARRA

Art. 32

‘Sanchez Herrero, Andrés. "Confisidn de Marcas” Editorial La Ley. Asuncian, 2013,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1387 DE FECHA 06 DE DICIEMERE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSION DEL SABOR...
(SLOGAN) Y ETIQUETA”", Clase 35, EXPEDIENTE N° 71723/2023, SOLICITADO POR DOMINGO DARIO VERA
PERALTA Y CARMEN MARIZA IBARRA CENTURION.-=-========-sss=ssssssnmmnnnnnnsnsmsmmmnns -

Que, igualmente resulta relevante considerar la existencia de otros signos registrados en la clase 30
que incorporan elementos figurativos semejantes y que coexisten registralmente con la marca oponente.
Asi, de la bisqueda efectuada en el sistema informético institucional, se constata la existencia de los
registros: MARY CARMEN, Clase 30, Registro N° 585906 a nombre de Erlinda Alderete Benitez; SAN JOSE,
Clase 30, Registro N® 543246 a nombre de Emprendimientos San José 5.a.; PANIFICADORA LA CARMENA
Carmen del Paran4, Clase 30, Registro N° 530033 a nombre de Ana Szelenko Vda De Pelozo; PANADERIA LR
LA REAL SLOGAN: LA CALIDAD DE SIEMPRE Clase 30, Registro N° 464622 a nombre de Angel Arrua Vega;
LA GUAPA, Clase 30, Registro N° 466590 a nombre de Alcides Domingo Gonzalez Montanaro; MAMA PAN
POR SABRINA MARIA, Clase 30, Registro N° 454544 a nombre de Sabrina Maria Oxilia Aponte; extremo que
permite advertir que los recursos grificos sefialados por la oponente, forman parte de un lenguaje visual
extendido dentro del Sector, -« -==sssmmerm s e s ens s
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Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute Ja confusion es la
coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas
registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la
inconfindibilidad, y asf se o ha reconocidp.’, -+ - s e e e e e e e e e

* "DERECHO DE MARCAS™ - forge Otamendi 9° Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “COSMO”, Clase 03, EXPEDIENTE N° 1418327, ----=--=-=-=xznzsnmssszssmmssmsasmersns

Asuncion, 2 6 AGD 2026

L AL

VISTO: El estado actual de estos autos y, -==-========msm s mm e

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la Coordinadora y comprobado el extravio del expediente, la
Direccion General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del
C.P.C., por providencia de fecha 05 de agosto de 2026, dispuso la intimacién a las partes por el
plazo de cinco dias para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se
ENCONETATAN 11 SU PO, == mmr e e s

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicara en forma subsidiaria las
disposiciones del Codigo Procesal Civil y Penal. ----------r-essmes e

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacién que el Art. 120 del Cadigo Procesal
Civil establece el procedimiento para la reconstitucién de un expediente extraviado, y reza:
"(..)JComprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitucién, la que se
efectuard en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que
disponga la reconstitucién; b) que el juez intimara a las partes para dentro del plazo de cinco dias
presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c)
De ellas se dara vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su
autenticidad; y d) el juez podra disponer, sin sustanciacién ni recurso alguno, las medidas que
CONSIAETE NECESATIAF (.. ) ======mmsm e e e e e

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada
precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de
registro de la marca “COSMO?", Clase 03, EXPEDIENTE N* 1418327, solicitada a nombre de Pytangy
S.A. y dar continuidad a su tramitaciOn. ===« ====ssrmemss e s

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las
disposiciones legales citadas: == ==--==-=s- e rmmmmm e

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca
“COSMO", Clase 03, EXPEDIENTE N* 1418327, solicitada a nombre de Pytangy S.A.------sesserscanaana-

2) DAR continuidad a los tramites procesales en el punto e

3) NOTIFIQUESE por cédula, -------------=-xzermemeaaens »-A\Yr’ e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 303 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PARAGUAY LIBRE DE GRASAS TRANS (SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N* 05211/2022, A
NOMBRE DE UNPAR S.A ---s-ssxsenes e e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “PARAGUAY LIBRE DE GRASAS
TRANS (SLOGAN) 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, ----=-====s=====sssenseeameen

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada busca la proteccion de productos comprendidos
en la Clase 29, con la siguiente descripcion: “..Grasas comestibles, materias para la fabricacion de grasas
comestibles, mezclas que contengan grasa para untar rebanadas, comprendidos en fa clase 29 (veintinueve)
del Decreto vigente..” . En este sentido, al analizar el signo solicitado, se advierte que la expresion “LIBRE
DE GRASAS TRANS™ hace referencia directa a una caracteristica o propiedad nutricional del producto,
indicando expresamente la falta de grasas trans. Por tanto, dicha expresion no requiere de un proceso
intelectual o interpretativo para ser asociada con los productos comprendidos en la solicitud, sino que
transmite de manera clara y directa una cualidad o propiedad de los mismos. Asimismo, la incorporacion
del término “PARAGUAY™ no altera dicha conclusién, ya que constituye una referencia geografica que, por
si sola, no aporta suficiente capacidad distintiva frente al caricter descriptivo de la expresién que la
AEOIMIPAMIA, —=em e o s

Que, conforme a las propias expresiones vertidas por la recurrente en su escrito de expresion de
agravios, acerca de la existencia de otras marcas registradas a nivel nacional que cuentan en sus
denominaciones con palabras genéricas, sin embargo, todas ellas poseen otros elementos distintivos o
diferenciadores, mediante los cuales la marca adquiere distintividad, exigencia esta imprescindible para
que un signo adquiera la condicion de marca. (Art. 1 Ley N® 1294/98 de Marcas). -----=--====-=rsssssmmnsomnnannes

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefalan cuanto
sigue: “(...) La razon de politica publica que subyace a este motivo de denegacién 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 utilizara 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 informacién, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracteristicas, finalidad, especie o
tamario 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 de los productos. 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 productos similares.--r--==r-==rr=ommrooceee e e oo

Que, también resulta pertinente citar la opinion de los juristas Gladys Esther Bareiro de Médica y
Carlos Alberto Médica, quienes sefialan: “(...) En cuante al principio de distintividad, la marca tiene que
tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de loegntrapio no podra

! Direciidn N.mml de Propiedad Intelectunl (DINAPT), e H‘Ju.\'pﬂ?d ef excten e mitreas en Paragiay, p. II"I Dl;pum‘#s%}:\

ki QAL /W ingmi sy oy porial v 3 progicdad - industa] moreas direc e .




DIRECCION NACIONAL DE

4 % PROPIEDAD GOBIERNO pri. | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKU.

Resolucién N'QZ 7 4

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 303 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PARAGUAY LIBRE DE GRASAS TRANS (SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N° 05211/2022, A
N OMBRE DR NP AR S b i e

Asuncion, ) [ AG

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de UNPAR S.A. en
contra de la Resolucién N° 303 de fecha 07 de febrero de 2023, dictada por la Direccién de Marcas, y; ---------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de UNPAR S.A. e
interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N2 1639 de fecha 13 de noviembre de 2019,
dictada por |a Direccion de Marcas,-===«=-=s==ssmrmmssrmms o

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APElACION NI PUESTD. === mvs e e s

Que, en fecha 27 de octubre de 2023, el representante convencional de UNPAR S.A. expresd agravios.
Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de
NOViembre de 2023, - -cmecmrmm oo e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(.) 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,
0 que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.” La
denominacién se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los productos que desea
proteger.-. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado. "=« meeem i

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(...) nos gustaria enfatizar que mi
mandante expresd claramente en su solicitud gue NO SE REINVINDICAN LOS VOCABLOS POR SEPARADO,
SI EL SLOGAN. Que como sabemos, un slogan es una frase corta que busca representar una marca para
promover la rdpida identificacién y memorizacion. Debe contener palabras que son aprendidas sin
dificultad dade que lo importante es fijar el mensaje que identifique al producto o servicio que realiza una
empresa comercial../.. Que, no queda claro para mi mandante saber que existen innumerables registros y/o
renovaciones de variados slogans en diferentes clases a nombre de diferentes propietarios y que su
solicitud sea objetada menciondndose como base de manera errénea, lo dispuesto en el Art. 2 de nuestra
Ley de Marcas {!I"' .................................................................................................................

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 man:ana, ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considera bilidad

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan-fvilidos comp el

derecho a cONStItUIr UNa METCaA, «=s==sssmssmmmmm e e B i G TR SEERRI
A A8 el Lnptaidn
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 303 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"PARAGUAY LIBRE DE GRASAS TRANS (SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N* 05211/2022, A
NOMBRE DE UNPAR §.A. -rrrereresreeeresssmsemmrmmsmmse e memmme s e e e e s

individualizan productos o servicios, es decir, no son habiles para distinguir producto o servicio alguno de
otros (..)"* Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: jcudl serfa la capacidad distintiva de la
presente marca solicitada para su registro?, mas adn teniendo en cuenta que la denominacién pretendida
por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les
permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los
consumidores, a quienes podria inducir al error sobre el origen o la calidad de los productos ofrecidos. En
consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos
fundamientales para su regisiro COMD MIATCA, sveesesresasrennssrsrorstnnsmennneconatonsmnsstnsas omn s aa daasinaama  sm e e e

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. -----==---==ssssmmmemsmmm oo

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 303 de fecha 07 de febrero de 2023 dictada por la
Direccién de Marcas. ----==-=s=ss=meesmreermmeserre s pmse e s es s m e s s s s e e

Art. 2¢ ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “PARAGUAY LIBRE DE
GRASAS TRANS (SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 29, Expediente N* 05211/2022,
solicitada a nombre de UNPAR S.A.--------------------=:

Art32  NOTIFIQUESE .-ievesscssssmessssemsnassnsasmmn i

! Bareiro de Modica, G.E v Madica, C A (20200, Opasicica a la soliciud de Reglsin, Manua! de Devechos Intelectuales. (3" Ed. p. 148). Editorial La Ley
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 304 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PARAGUAY LIBRE DE GRASAS TRANS (SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 41, EXPEDIENTE N° 05213/2022, A
NOMBRE DE UNPAR §.A << -

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “PARAGUAY LIBRE DE GRASAS
TRANS (SLOGAN) Y ETIQUETA" resulta descriptiva o genérica para los servicios que pretende amparar,
debemos preguntarnos si dicha denominacién constituye la designacién usual de los servicios que solicita
o se refiere a caracteristicas propias de los servicios que se desea amparar. --------==-=--=s-smssmormmcsnoa e

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada busca la proteccion de gerviciog comprendidos en
la Clagse 4], con la siguiente descripcion: “..Servicios de organizacion y direccion de congresos,
conferencias, coloquios, talleres de ensefianza; servicios de organizacién y direccion de cursos
relacionados a la alimentacién de las personas, edicion de textos que no sean publicitarios, montajes de
programas radiofénicos y de television comprendidos en la clase 41 (cuarenta y uno) del Decreto vigente..."
En este sentido, al analizar el signo solicitado, se advierte que la expresion “LIBRE DE GRASAS TRANS”
guarda una relacion directa con el contenido, temitica y objeto de los servicios relacionados con la
alimentacion de las personas y transmite de manera inmediata la materia especifica sobre la cual pueden
versar dichas actividades. Por consiguiente, no se trata de una expresion que requiera un esfuerzo
intelectual o interpretativo para ser vinculada con los servicios comprendidos en la solicitud, sino que
informa directamente al publico acerca de su contenido o tematica.. Asimismo, la incorporacion del
término “PARAGUAY" no altera dicha conclusion, ya que constituye una referencia geogrifica que, por si
sola, no aporta suficiente capacidad distintiva frente al caricter descriptivo de la expresion que la
afﬂmpﬂﬁﬂ. ..........................................................................................................................

Que, conforme a las propias expresiones vertidas por la recurrente en su escrito de expresion de
agravios, acerca de la existencia de otras marcas registradas a nivel nacional que cuentan en sus
denominaciones con palabras genéricas, sin embargo, todas ellas poseen otros elementos distintivos o
diferenciadores, mediante los cuales la marca adquiere distintividad, exigencia esta imprescindible para
que un signo adquiera la condicion de marca. (Art. 1 Ley N*® 1294/98 de Marcas), ----==--=sssssmsmrmnamammmnsmannnas

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefalan cuanto
sigue: "(...) La razon de politica publica que subyace a este motivo de denegacién 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 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 informacién sobre los productos o servicios especificados. Tal seria el caso cuando el
signo proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracteristicas, finalidad, especie o
tamario de los productos o servicios.(...)". 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 de sus servicios. Su registro, por
ende, podria afectar el interés general al otorgar a un titular el uso exclusivo de expresiones
o necesarias para describir servicios similares. ==« s e e

___________

Ditectarpleency:
® Hfl'.'r-.i-.-'lr TELHC
;:.:\- o sl Traried

! Direccitn Magional de Propiedad Intelectual (DINAPL, Direcirices pera of examen de mareas en J'*ﬂriigﬂ“.'"*l?’ 119, Do sponlishe 2t
huigos v shinaon,see o il v 3 peopiedad-sndustnial maras i W o
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 304 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PARAGUAY LIBRE DE GRASAS TRANS (SLOGAN) Y ETIQUETA", Clm 41, EXPEDIENTE N° 05213/2022, A
NOMBRE DE UNPAR S.A.---+-=-xsnrsssessmmmssssmesmmareenmssmmermeemen

Asuncion, 2 6 AGU

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de UNPAR S.A. en
contra de la Resolucion N° 304 de fecha 07 de febrero de 2023, dictada por la Direccién de Marcas, y; ---------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de UNPAR SA. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1639 de fecha 13 de noviembre de 2019,
dictada por la Direccion de Marcas.-----==ssesessemeesmr e e e s s se s nn e e e

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
AP AC N I T PUESEO, - m e e e e e e e e el m e e e

Que, en fecha 27 de octubre de 2023, el representante convencional de UNPAR S.A. expreso agravios.
Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de
neviemibre de 2023, ~-——resmeerrersreerme e e ———————n e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *.) 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 gue pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.” La
denominacién se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los servicios que desea
proteger.-. En consecuencia no ha lugar a o solicitadp. ™-+========r=sssrssmsrmmmsmmramnrensamn e e e e s men e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) nos gustaria enfatizar que mi
mandante expreso claramente en su solicitud que NO SE REINVINDICAN LOS VOCABLOS POR SEPARADO,
Sf EL SLOGAN. Que como sabemos, un slogan es una frase corta que busca representar una marca para
promover la rdpida identificacion y memaorizacion. Debe contener palabras que son aprendidas sin
dificultad dado que lo importante es fijar el mensaje que identifique al producto o servicio que realiza una
empresa comercial../.. Que, no queda claro para mi mandante saber que existen innumerables registros y/o
renovaciones de variados slogans en diferentes clases a nombre de diferentes propietarios y que su
solicitud sea objetada menciondndose como base de manera errénea, lo dispuesto en el Art, 2 de nuestra
Ley de Marcas (. ) - ==rm e e e e e e

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de consideraria viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o interéses/ tan validos) como el
derecho a constituir UNa Marca, ===--===+==s=s=mrereremrrr e e s eee e prm e o e e ~ S NE—
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 304 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PARAGUAY LIBRE DE GRASAS TRANS (smﬁmj Y ETIQUETA”, Clase 41, EXPEDIENTE N° usmrznzz A
NOMBRE DE UNPAR S.A,------n=-r=ssasmmsmreimmsnmeansramacamsanrasanes

Que, también resulta pertinente citar la opinién de los juristas Gladys Esther Bareiro de Madica y
Carlos Alberto Modica, quienes sefalan:*(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que
tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podri
funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues Jos mismos no
individualizan productos o servicios, es decir, no son habiles para distinguir producto o servicio alguno de
otros (..)"" Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: ;cudl serfa Ja capacidad distintiva de la
presente marca solicitada para su registro?, mis ain teniendo en cuenta que la denominacion pretendida
por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les
permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los
consumidores, a quienes podria inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecides. En
consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos
fundamentales para su registro COMO MArca.-=«-re-s=reserrsersmreramnsrmrrensessranme s nassnesrassssnsnsaesnsasmsnsseassas

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 Direccién General arriba a la conclusién 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, «=----=====ssssmemmmm e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 304 de fecha 07 de febrero de 2023 dictada par la
Direccion de Marcas, --------==-=-======- S e e e e e

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *“PARAGUAY LIBRE DE
GRASAS TRANS (SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 41, Expediente N° 05213/2022,
solicitada a nombre de UNPAR S.A.

! Baveim de Madien, G.E v Midica, C.A (2200 Opavicinn @ fa solicitud de Regintro. Mama! de Dereclos fntelectuales, (2°Ed p 148), Edifovial La Lev,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1035 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *SIMPLE
COFFEE Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N° 68010/2022, SOLICITADA POR THIAGO LORENA JORGE
] 1 R O U 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 confusién
entre la solicitud de registro de la marca "SIMPLE COFFEE Y ETIQUETA" Clase 43 y la marca base del
rechazo “SIMPLE Y ETIQUETA" Clase 30 Registro N® S06109.---- === cemmmm s e

Que, en ese sentido, al efectuar el contraste ortografico y fonético, se advierte que la marca solicitada
reproduce de manera idéntica e integra el vocablo central y tinico elemento verbal de la denominacién
correspondiente a la marca antecedente. Asimismo, la incorporacion del término inglés “COFFEE” (cuya
traduccion es café) no madifica dicho criterio, ya que constituye un término descriptivo de los servicios
que pretende distinguir;en consecuencia, no brinda la distintividad o singularidad requerida para descartar
la acentuada semejanza que deriva de la reproduccién de la marca antecedente,-—-------------=---mmemmeeeaaes

SIMPLE COFFEE (marca solicitada)
SIMPLE (marca base de rechazo)

Que, al respecto, el material “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™
aprobado por Resolucion DINAPI N® 259/2025 senalan: “(..) En principio, las coincidencias en la parte
inicial de los signos denominativos pesan mas al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte
central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos
denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una
simifirud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las silabas o
fonemas coincidentes o simifares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar més al
apreciar su similitud fonética(...)". Asimismo establece:*(..)L.a Oficina tendrd en cuenta que, en una marca
mixta, el elemento denominativo se percibe y memoriza mas facilmente por los consumidores porque
tienden a leer primero las palabras dentro del conjunto(.., )™ --==-===sessssesomsemmmsmr st

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 el presente caso, vemos que
la solicitud de registro de la marca “SIMPLE COFFEE Y ETIQUETA" pretende amparar servicios de la clase
43 especificamente de: “Servicios de restauracion (alimentacion); servicios de cafés; servicios de cafeterias,
servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio”. Por su parte, la marca antecedente
“SIMPLE Y ETIQUETA", posee el registro N*506109 que distingue todos los productos de la glase 30, la que
incluye principalmente: “..Café, té, cacao y sus sucedaneos; arroz, pastas alimenticias y fideos..” En ese
contexto, si bien las coberturas se encuentran ubicadas en clases distintas, estas resultan claramente
relacionadas en atencion a la naturaleza, finalidad y comercializacién de los productos y servicios que
identifican. En consecuencia, las posibilidades de asociacion entre la marca solicitada y la registrada se ven
considerablemente incrementadas. Esta circunstancia genera un riesgo significativo para la distintividad de
la marca solicitada, en la medida en que podria inducir a error o confusién al publico ee idor,

llevandolo a suponer, de manera Equwm:ada. la existencia de una relac.lun comema 2
empresarial comun entre los signos analizados.-----««=-==sreremremrmmmmr e o

Direccitm Mactonal de Propiodsd Tnteleenial, (2025) Directrion para o Esconen de Marvar ro Pargguay
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1035 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIMPLE
COFFEE Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N° 68010/2022, SOLICITADA POR THIAGO LORENA JORGE
SILVA. . N ——

i L el
Asuncion, 2 b AGU 207

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de THIAGO LORENA
JORGE SILVA en contra de la Resolucion N° 1035 de fecha 05 de mayo de 2025, dictada por la Direccion de
Mar.cas‘ }J’: — T e T S

RESULTA:

Que, en fecha 03 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de THIAGO LORENA
JORGE SILVA, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 1035 de fecha 05 de mayo de
2025 dictada por la Direccitn de Marcas. «-s--ss-sesmammsemmsmmesminemsieenrsenrr s sse s ame s an e e e e s s e

Que, en fecha 24 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 26 de junio de 2024 el representante convencional de THIAGO LORENA JORGE SILVA
expreso agravios, Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 27 de junio de 2024: —s-—rremmrmstormmtonnnrnesams e et m s n s fes s iom s ne s ne R

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
Denominacicn 2019-1955279 Denominacién SIMPLE Clase 30 Registro 506109 Titular Arcor S.a.ic. [AR]
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores., por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" === -====s=sesmeaseaaaans

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)Claro estd que el término
“COFFEE" es un término genérico, sin embargo, al agregar el término “SIMPLE", en su conjunto marcario,
se vuelve perfectamente registrable. No puede ser estudiado sélo el término "SIMPLE" y obviar el término
“COFFEE", pues, éste ultimo, justamente indica el rubro al que me dedico: “CAFETERIA".../.. Seniora
Directora, no cabe dudas que las clases son completamente distintas que ni siquiera se encuentran
relacionadas. La marca "SIMPLE" del Grupo Empresarial Bago S.a. y Arcor S.a.i.c. se encuentra registrada
para PRODUCTOS COMESTIBLES/SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS mientras que la presente solicitud de
marca “SIMPLE COFFEE" se solicita para SERVICIOS DE UNA CAFETERIA (..)". —=====m=ssemmsamenmenaeeeeeee

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
B . e e e el e W S S SR s e i

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 consid
viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros dereches o interese

como el derecho a constituir UNA MArca. -=--===sssssmssssrmmmmiminsirnnanas AN wmnme iy W i, 5 TG
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1035 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *SIMPLE
COFFEE Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N° 68010/2022, SOLICITADA POR THIAGO LORENA JORGE
L e RS

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 el Articulo 2 inciso f) y
concordantes 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 la marca
antecedente y la marca solicitada, — == r=remrmmmm s

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

Art 12 CONFIRMAR la Resolucion N°® 207 de fecha 18 de enero de 2024 dictada por la
Direcciin de Marcas. -==---r-ssrsm e e e e s s e e

Art. 20 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “SIMPLE COFFEE Y
ETIQUETA", Clase 43, Expediente. N® 68010/2022, solicitada a nombre de THIAGO
LORENA JORGE SILVA.--------===sssmsssosseecneens :
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1035 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIMPLE
COFFEE Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N° 68010/2022, SOLICITADA POR THIAGO LORENA JORGE
111/ U ———— -

Que, encontramos ademas en la doctrina marcaria otras consideraciones aplicables al caso de autos
que impedirian una posible coexistencia. Respecto a la confusién entre marcas que no distinguen idénticos
productos, manifiesta el Dr. Otamendi: “En clases distintas, la confusion puede darse por algunas de las
siguientes circunstancias: Mismo género de productos... Misma finalidad. Afinidad: Productos de distintas

clases pueden tener por su naturaleza, funcién o uso una misma finalidad y esto puede ser también una

fuente de error o confusién ... Confusién entre productos v servicios: Un servicio de reparacion de

televisores por su relacion intima con los televisores puede dar lugar a confusién si Jas marcas de ambos
SON CONFUNAIDIES... " wwe v e et s e e e e e e e e e p e e e e e e e

Que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 22 de la Ley N° 1294/98, el cual
expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién o de asociacién con esa
marca, situacion que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusién al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comun, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
JAE TOBRINRE, == o e e s s e e i s e S B B o L il

En relacién a la alegacion del recurrente, quien sostiene que "f...) la apreciacion de la marca debe
necesariamente realizarse en forma conjunta con todos los elementos que lo integran ‘SIMPLE COFFEE" y
logotipo (...)", esta Direccién General considera que el componente figurativo del signo solicitado carece de
la fuerza distintiva necesaria para desestimar las semejanzas detectadas en el andlisis integral. En tal
sentido, se observa que la etiqueta se limita a presentar la denominacion en una tipografia sencilla de color
negro sobre un fondo rectangular toNo areNa; ===-=--==sresmsassssssmmmmns e e oo e e e

marca solicitada

Que, 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 fa 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 inclusion de elementos distintos no tiene otra
finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondadg segundapuede
sey tina initacidn de Ja prmEra™. -= - et e e e e wemes

? “DERECHO DE MARCAS" = Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 O U T ekl Indastiia
! Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia, 2005,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 208 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIMPLE
COFFEE Y ETIQUETA”", Clase 35, EXPEDIENTE N° 68011/2022, SOLICITADA POR THIAGO LORENA JORGE
SILVA. msemmemmemmmnsemmseesese et ae e an s tae s e e e o e et e e s e s e s st se s e et e e s s a s e e e n e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de 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 “SIMPLE COFFEE Y ETIQUETA" Clase 35 y la marca base del
rechazo "SIMPLE Y ETIQUETA" Clase 30 Registro N® 506109, ----------=msmmmm e

Que. en ese sentido, al efectuar el contraste ortografico y fonético, se advierte que la marca solicitada
reproduce de manera idéntica e integra el vocablo central y vinico elemento verbal de la denominacion
correspondiente a la marca antecedente. Asimismo, la incorporacién del término inglés “COFFEE" (cuya
traduccién es café) no modifica dicho criterio, ya que constituye un término descriptivo de los servicios
que pretende distinguir;en consecuencia, no brinda la distintividad o singularidad requerida para descartar
la acentuada semejanza que deriva de la reproduccion de la marca antecedente, ------------=----sommeeeeeeeeeee

SIMPLE COFFEE (marca solicitada)
SIMPLE (marca base de rechazo)

Que, al respecto, el material “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY”
aprobado por Resolucion DINAPI N* 259/2025 sefialan: *(...) En principio, las coincidencias en la parte
inicial de los signos denominativos pesan mds al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte
central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos
denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de [a parte final de los signos causan una
similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las silabas o
fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar mas al
apreciar su similitud fonética(...)". Asimismo establece: *(...JLa Oficina tendra en cuenta que, en una marca
mixta, el elemento denominativo se percibe y memoriza mas facilmente por los consumidores porgue
tienden a leer primero las palabras dentro del conjunto(...)". -=========ssmmemm e

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas. En el presente caso, vemos que
la solicitud de registro de la marca “SIMPLE COFFEE Y ETIQUETA" pretende amparar gervicios de la Clase
35 especificamente de: “Servicios de comercializacion y venta de productos de cafeteria tales como café, té,
cacao y sucedineos del café.”. Por su parte, la marca antecedente “SIMPLE Y ETIQUETA", posee el registro
N°506109 que distingue fodos los productos de la clase 30, la cual comprende: *..Café, té, cacao y sus
suceddneos; arroz, pastas alimenticias y fideos.." En ese contexto, si bien las coberturas se encuentran
ubicadas en clases distintas, estas resultan claramente relacionadas en atencion a la naturaleza, finalidad y
comercializacion de los productos y servicios que identifican. En consecuencia, las posibilidades de
asociacién entre la marca solicitada y la registrada se ven considerablemente incrementadas. Esta
circunstancia genera un riesgo significativo para la distintividad de la marca solicitada, en la medida en que
podria inducir a error o confusion al publico consumidor, llevandolo a suponer, de manera equivocada, la
existencia de una relacién comercial o de un origen empresarial comiin entre los signos analizadgs

e~
Que, encontramos ademas en la doctrina marcaria otras consideraciones aplicq};}és al

que impedirian una posible coexistencia. Respecto a la confusion entre marcas que r’?ﬁrﬂiﬂin
- v

! Dirceritn Macional de Propicdsad Tnseleonual, (2025) Direatrivns pore of Focosen ofe Mirear o Pargpvar I

||I||l-; oy adiman pese o parad e S proesedsd-indusomad Simarcas direc o T




DIRECCION NACIONAL DE

4% PROPIEDAD % GOBIERNO o
INTELECTUAL PARAGUAY

PARAGLIAY
ResnluciﬁnN'“ 2 7 7

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 208 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIMPLE
COFFEE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 68011/2022, SOLICITADA POR THIAGO LORENA JORGE
| B R e N A e e S o S S =
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Asuncion, 2 6 AGO 2076

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de THIAGO LORENA
JORGE SILVA en contra de la Resolucion N° 208 de fecha 18 de enero de 2024, dictada por la Direccion de
Marcas, Y e e e e e e s eeTsssrTea e Eeessssesssesessae

RESULTA:

Que, en fecha 03 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de THIAGO LORENA
JORGE SILVA, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 208 de fecha 18 de enero de
2024 dictada por la Direccion de Marcas. -==-===-==s==smsm s o

Que, en fecha 24 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 26 de junio de 2024 el representante convencional de THIAGO LORENA JORGE SILVA
expresd agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 27 de junio de 2024, — oo smmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(.) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denominacion 2019-1955279 Denominacion SIMPLE Clase 30 Registro 506109 Titular Arcor S.a.i.c. [AR]
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusidn entre los consumidores., por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitadof...)" .--------==-==-====seeeeex

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (. )Claro estd que el término
“COFFEE" es un término genérico, sin embargo, al agregar el término "SIMPLE", en su conjunto marcario,
se vuelve perfectamente registrable. No puede ser estudiado sélo el término “SIMPLE" y obviar el término
“COFFEE", pues, éste tltimo, justamente indica el rubro al que me dedico: “CAFETERIA".../.. Sefiora
Directora, no cabe dudas que las clases son completamente distintas que ni siquiera se encuentran
relacionadas. La marca “SIMPLE" del Grupo Empresarial Bagé S.a. y Arcor S.a.i.c. se encuentra registrada
jpara PRODUCTOS COMESTIBLES/SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS mientras que la presente solicitud de
marca “SIMPLE COFFEE" se solicita para SERVICIOS DE UNA CAFETERIA (..)". —=--=======s=ssmessmrssansnnnnnas

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

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones -a la hora de conside
viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, t
como el derecho a CONSHLLIT UNA MANCA, -----===n=smnmmemme e -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 208 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIMPLE
COFFEE Y ETIQUETA”, Clase 35, EXPEDIENTE N® 68011/2022, SOLICITADA POR THIAGO LORENA JORGE
SILVA. —=+eseesecsacentacensanensecsaneasenss e R et it e

corresponde confirmar la resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre la marca
antecedente y la marca solicitada. === e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 208 de fecha 18 de enero de 2024 dictada por la
DirecCion de MarCas, «-------sse s mm e e s

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “SIMPLE COFFEE Y
ETIQUETA", Clase 35, Expediente. N® 68011/2022, solicitada a nombre de THIAGO
LORENA JORGE SILVA.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 208 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIMPLE
COFFEE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N* 68011/2022, SOLICITADA POR THIAGO LORENA JORGE
SILVA. ramnens s s ———————————————————————— ——————— s ———————
productos, manifiesta el Dr. Dtarnendt “En clases distintas, la mn."us:{in puede darse por algunas de las
siguientes circunstancias: Mismo género de productos.. Misma finalidad Afinidad: Productos de distintas
clases pueden tener por su naturaleza, funcion o uso una misma fi nahdad ¥ esto puede ser también una
fuente de error o confusion .. 0 : Un servicio de reparacion de
televisores por su relacién fntima con los televisores puede dar lugar a mn.r’u.s;dn si las marcas de ambos
50N CONUNAIDIES... ™ === m e e

Que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 22 de la Ley N° 1294/98, el cual
expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacién con esa
marca, situacién que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusién al inducir a confusién o asociacién a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comuin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
I 0

En relacion a la alegacion del recurrente, quien sostiene que “(..) la apreciacion de la marca debe
necesariamente realizarse en forma conjunta con todos los elementos que lo integran ‘SIMPLE COFFEE" y
logotipo (...)", esta Direccion General considera que el componente figurativo del signo solicitado carece de
la fuerza distintiva necesaria para desestimar las semejanzas detectadas en el andlisis integral. En tal
sentido, se observa que la etiqueta se limita a presentar la denominacién en una tipografia sencilla de color
negro sobre un fondo rectangular toNO @rena; —==«=«-= s e

marca solicitada

Que, 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
semnejanzas 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 confusion no es un hecho de la casualidad, sino de [a intenciéon 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
seruna imitacion de 13 primera’™. = ==s===mr=rsssmermomresnc e e oo s e 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 el Articulo 2 ingj
concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas: es criterio de esta depende%fﬁ%is i

Y = 1% ]t!"
A, Cla e L ALl
! “DERECHO DE MARCAS™ ~ Jorge Otamencdi. 9* Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 [ 11,:-"‘;‘ F L fterin
' Compendio de Doctring de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industna y Comercio. Colombia. 2005, s fiteod

r
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 545 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ESTANCIA
PALO SANTO Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N* 42453/2023, SOLICITADA POR ESTANCIA PALO
SANTO S.A. --resmmmmrmmmaemesemes B

“ESTANCIA PALO SANTO Y ETIQUETA" Clase 29 y la marca antecedente *EL SECRETO DEL PALO SANTO"
Clase 30, Registro N 48T 25 -nmm e emm oo e e s e st

Que, al realizar la comparacion ortografica y fonética, se advierte que, si bien ambos signos
comparten los términos “PALO"y “SANTO", ubicados en la parte final de sus respectivas denominaciones,
cada uno incorpora diferentes elementos iniciales. En efecto, la marca en trimite se encuentra precedida
por el vocablo “ESTANCIA”, mientras que la marca antecedente incorpora la expresion “EL SECRETO", lo
que confiere a cada conjunto una estructura grafica, silabica y sonora distinta, generando una impresion de
conjunto diferenciada. s —rerrc s e et e st e e ey

Que, cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro “Derecho de Marcas” nos dice: “E/
contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es
diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca”y
luego manifiesta “En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un
contenido conceptual, o ambas, si son diferentes.” Es decir, el pablico consumidor podra recordar con
mayor facilidad esas marcas y no se dejara llevar por otras similitudes graficas o auditivas,---------------ceeeev

Que, en ese sentido, las expresiones analizadas transmiten ideas distintas. La denominacion “EL
SECRETO DEL PALO SANTO" evoca la existencia de un misterio, relato o conocimiento oculto vinculado a
una especie de arbol silvestre conocido como “Palo Santo” o “madera sagrada™. En contraposicion la
denominacion “ESTANCIA PALO SANTO" remite a la idea de un establecimiento o propiedad rural
identificada mediante dicha denominacién. De este modo, aun cuando ambas marcas comparten la
expresion “PALO SANTO”, la incorporacion de los elementos restantes modifica sustancialmente la idea o
concepto que cada conjunto transmite, dotandolos de una identidad propia y diferenciada.--=--+=--==s=s2zsze

EL SECRETO DEL PALO SANTO  (base de rechazo), y

ESTANCIA PALO SANTO (solicitada)

Que, de la comparacion se colige que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, por ende
tampoco tendran una prenunciacion semejante, ni representan la misma idea conceptual. Desde esta
perspectiva, la coincidencia en ciertos elementos, no es suficiente para generar confusion, pues, en su
conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que
permitiria su diferenciacion en el mercado.---=«=ssrmer

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar
la impresion de conjunto generada por la efigueta que la acompana. En efecto, mientras que la marca
antecedente carece de elementos graficos, la marca solicitada no se limita a una expresion meramente
denominativa, sino que se encuentra acompanada de una etiqueta compuesta por la denominacién de la
marca en letras mayasculas con tipografia redondeada de color negro dispuesta en forma de arco que
rodea una figura geométrica integrada por lineas curvas y rectas, todo esto, dentro de un fondo blanco.
Todo ello conforma una composicion visual singular que, apreciada de manera integral, dota-al signo de
una identidad propia y de suficiente fuerza distintiva para individualizar en el-mé€rcag nrigen
empresarial los productos que pretende distinguir, tal como se ilustra seguida

' hieggrs enwik ipe choony wiki Bursera graveslens
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POR LA CUAL 5E REVOCA LA RESOLUCION N* 545 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ESTANCIA
PALO SANTO Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N° 42453/2023, SOLICITADA POR ESTANCIA PALO
SANTO S.A, w-rermrmemmsseremsrssamasmsmemrasssmsssnasmsms e s et s

Asuncién, 9 f AG] 06
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ESTANCIA PALO
SANTO S.A., contra la Resolucion N° 545 de fecha 20 de marzo de 2025, dictada por la Direccion de Marcas,

RESULTA:

Que, en fecha 25 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de ESTANCIA PALO
SANTO S.A. e interpone recurso de apelacién en contra de la Resolucién N 545 de fecha 20 de marzo de
2025, dictada por la Direccitn de Marcas, --------=---ssmmmmmm e

Que, en fecha 02 de abril de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
intEI-PUEStD. ......................................................................................................................

Que, en fecha 24 de abril de 2025, el representante convencional de ESTANCIA PALO SANTO S.A.
expreso agravios; Esta Direccidn tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 28 de abril de 2025, --------mrrmrmrrmm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que:*(..) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2016-1623836 Denominaciones EL SECRETO DEL PALO SANTO Clase 30 Registro 486725 Titular Industrial
Delights 5.a. [PY]: Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podran tener
coexistencia pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo
que de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...) ==-=+=s=ssssesanses

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) Si bien, ambas coinciden con
las palabras PALO SANTO, ambas se diferencian al inicio de la palabra, que es la parte predominante y
distintiva de una marca. Siendo asi las iniciales de la solicitud de mi mandante la palabra "ESTANCIA",
mientras que la marca antecedente comienza con la palabra "EL SECRETO".../..Asf también, es importante
mencionar que mi titular ya cuenta con registros concedidos por esta Direccién, para la marca ESTANCIA
PALO SANTO y Etiqueta../... Que ademads de ello la firma ESTANCIA PALO SANTO S.A. es una empresa
paraguaya reconocida Nacional e Internacionalmente, contando con mds de 20 anios de experiencia,
constituyéndose asi en uno de los grupos empresanales mas importantes a nivel Nacional en la industria de
13 Ganaderia, (. ) === o s

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpu.es_t,n_r ........................................................................................................................
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 545 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESTANCIA
PALO SANTO Y ETIQUETA' Cla.se 29 EKFED[EHTE N°® 42453/2023, SOLICITADA POR ESTANCIA PALO
SANTO S.A. -sererrrmemssasamasmsnas s asas s s s .

caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, al no encontrarse inserta dentro de
las prohibiciones de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucién recurrida. ----------=------

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 545 de fecha 20 de marzo de 2025, dictada por la
Direccion de Marcas,-------«--msssme e e e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
"ESTANCIA PALO SANTO Y ETIQUETA", Clase 29, Expediente N® 424532023,
solicitada a nombre de ESTANCIA PALO SANTO S.A. -----"r oo mmmmmrsee e

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 545 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ESTANCIA
FALO SANTO Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N® 42453/2023, SOLICITADA POR ESTANCIA PALO
SANTO S.A, ---neenee - S—

marca solicitada marca base rechazo
{ANC
% &
- = denominativa
p. o
TM
Og k“‘

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominacion cuyo registro se solicita
“ESTANCIA PALO SANTO", coincide con la razan social de la firma solicitante, ESTANCIA PALO SANTO S.A.
En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razon social que presenta la firma
propietaria, lo cual le otorga proteccion conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, especificamente en su
Titulo 11, relativo al "Nombre Comercial” y las diversas situaciones juridicas vinculadas a él. --------==--=--=-=---

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

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segun la blsqueda realizada en el sistema informdtico de la Institucion, se puede advertir que ESTANCIA
PALO SANTO S.A. (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: “ESTANCIA PALO
SANTO” clase 40 Registro N® 598472; “ESTANCIA PALO SANTO" clase 04 Registro N? 598471; “ESTANCIA
PALO SANTO" clase 35 Registro N2 598470; “ESTANCIA PALO SANTO" clase 44 Registro N2 598469, Es decir,
el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominacién similar.
Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra versién de una marca

que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética,--====ss=sssssemsesssnanens

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose réalizido el examen

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion considera que es un signd-gue fosee |as
e | '
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 546 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ESTANCIA
PALO SANTO Y ETIQUETA', Clase 30, EXPEDIENTE N* 42455/2023, SOLICITADA POR ESTANCIA PALO
SANTO S.A. e et

*ESTANCIA PALO SANTO Y ETIQUETA" Clase 30 y la marca antecedente “EL SECRETO DEL PALO SANTO"
Clitse 30, RepiStro N® dBTRS -a et e e Ll s sa s s

Que, al realizar la comparacion ortografica y fonética, se advierte que, si bien ambos signos
comparten los términos “PALO”y “SANTO”, ubicados en la parte final de sus respectivas denominaciones,
cada uno incorpora diferentes elementos iniciales. En efecto, la marca en tramite se encuentra precedida
por el vocablo “ESTANCIA", mientras que la marca antecedente incorpora la expresion “EL SECRETO", lo
que confiere a cada conjunto una estructura gréfica, silibica y sonora distinta, generando una impresion de
conjunto diferenciada,---===s=sssmseem e e e

Que, cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro “Derecho de Marcas® nos dice: “E/
contenide conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es
diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca”y
luego manifiesta “En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un
contenido conceptual, o ambas, si son diferentes.” Es decir, el piblico consumidor podra recordar con
mayor facilidad esas marcas y no se dejara llevar por otras similitudes grificas o auditivas.---------=-=---------

Que, en ese sentido, las expresiones analizadas transmiten ideas distintas. La denominacion *EL
SECRETO DEL PALO SANTO" evoca la existencia de un misterio, relato o conocimiento aculto vinculado a
una especie de arbol silvestre conocido como “Pale Santo™ o “madera sagrada™. En contraposicion la
denominacion “ESTANCIA PALO SANTO" remite a la idea de un establecimiento o propiedad rural
identificada mediante dicha denominacién. De este modo, aun cuando ambas marcas comparten la
expresion “PALO SANTO", la incorporacion de los elementos restantes modifica sustancialmente la idea o
concepto que cada conjunto transmite, dotandolos de una identidad propia y diferenciada.--------=-----=------

“EL SECRETOQ DEL PALO SANTO" (base de rechazo), ¥

“ESTANCIA PALO SANTO" (salicitada)

Que, de la comparacion se colige que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, por ende
tampoco tendran una pronunciacién semejante, ni representan la misma idea conceptual. Desde esta
perspectiva, la coincidencia en ciertos elementos, no es suficiente para generar confusion, pues, en su
conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que
permitiria su diferenciacion en el mercado.-——--=rmmmmmm s

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar
la impresion de conjunto generada por la gliqueta que la acompana. En efecto, mientras que la marca
antecedente carece de elementos graficos, la marca solicitada no se limita a una expresion meramente
denominativa, sino que se encuentra acompanada de una etiqueta compuesta por la denominacion de la
marca en letras maytsculas con tipografia redondeada de color negro dispuesta en forma de arco que
rodea una figura geométrica integrada por lineas curvas y rectas, todo esto, dentro de un fondo blanm
Todo ello conforma una compaosicion visual singular que, apreciada de manera integral, dota-st-signo de
una identidad propia y de suficiente fuerza distintiva para individualizar en el mépé: ohigen
empresarial los productos que pretende distinguir, tal como se ilustra seguida et e SRR
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 546 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ESTANCIA
PALO SANTO Y ETIQUETA", Clase 30, EXPEDIENTE N° 42455/2023, SUUCTTADA POR ESTANCLA PALO
T o I e —————

Asuncion, 7 f AGD 7076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ESTANCIA PALO
SANTO S.A., contra la Resolucion N® 546 de fecha 20 de marzo de 2025, dictada por la Direccién de Marcas,

RESULTA:

Que, en fecha 25 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de ESTANCIA PALO
SANTO S.A. e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N2 546 de fecha 20 de marzo de
2025, dictada por la Direccion de Marcas, --=-s-ss=rsses s e

Que, en fecha 02 de abril de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
INEBTPUESTO. sneseerresassseecasesssscssannaseiessassonrnsenssaenronsessreessmnsrontnssasstssnsnsensesntnsnasssesenassessasannammmnas

Que, en fecha 24 de abril de 2025, el representante convencional de ESTANCIA PALO SANTO S.A.
expreso agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 28 de abril e 2005, =r-——er e e et oo s e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidén 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
2016-1623836 Denominaciones EL SECRETO DEL PALO SANTO Clase 30 Registro 486725 Titular Industrial
Delights 5.a. [PY]: Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrdn tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores.-, por lo
que de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...) "--=-=-=-=-====----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) Si bien, ambas coinciden con
las palabras PALO SANTO, ambas se diferencian al inicio de la palabra, que es la parte predominante y
distintiva de una marca. Siendo asi las iniciales de la solicitud de mi mandante la palabra *ESTANCIA",
mientras que la marca antecedente comienza con la palabra *EL SECRETO".../..Asi también, es importante
mencionar que mi titular ya cuenta con registros concedidos por esta Direccién, para la marca ESTANCIA
PALO SANTO y Etiqueta.../... Que ademas de ello la firma ESTANCIA PALO SANTO S.A. es una empresa
paraguaya reconocida Nacional e Internacionalmente, contando con mds de 20 afios de experiencia,
constituyéndose asi en uno de los grupos empresariales mas importantes a nivel Nacional en la industria de
e L A e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
e e A i by e T o A6 0 S M ) O e

En pnmer término, las marcas en cuestlnn deben ser analizadas en su ::Dn]untﬂ sin_artificiales
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 546 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ESTANCIA
PALO SANTO Y ETIQUETA", Clase 30, EXPEDIENTE N° 42455/2023, SOLICITADA POR ESTANCIA mu_o
AN D B oo e Bk e s il

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 546 de fecha 20 de marzo de 2025, dictada por la
Direccion de Marcas, --«««= s seemm e e e e e

Art 2° ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“ESTANCIA PALO SANTO Y ETIQUETA®, Clase 30, Expediente N°® 424552023,
solicitada a nombre de ESTANCIA PALO S wemmuis

Art, 3¢



DIRECCHIN NACIONAL DE

% PROPIEDAD GOBIERNO v | PARAGUAT
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI
Resolucién N 7

PARAGUAY

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 546 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ESTANCIA

PALO SANTO Y ETIQUETA", Clase 30, EXPEDIENTE N° 42455/2023, SOLICITADA POR ESTANCIA FA].D
SANTO S.A. e —

marca solicitada marca base rechazo
<1ANC,

to'*/_\?
\/

055‘!\

denominativa

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominacién cuyo registro se solicita
“ESTANCIA PALO SANTO", coincide con la razén social de la firma solicitante, ESTANCIA PALO SANTO S.A.
En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razén social que presenta la firma
propietaria, lo cual le otorga proteccion conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, especificamente en su
Titulo 1, relativo al "Nombre Comercial® y las diversas situaciones juridicas vinculadas a él. «-eeeseeesrmncaannes

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

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
seglin la blisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion, se puede advertir que ESTANCIA
PALO SANTO S.A. (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: *“ESTANCIA PALO
SANTO" clase 40 Repistro N2 598472; “ESTANCIA PALO SANTO" clase 04 Registro N2 598471; “ESTANCIA
PALO SANTO" clase 35 Registro N2 598470; *ESTANCIA PALO SANTO" clase 44 Registro N® 598469; Es decir,
el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominacién similar.
Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccitn de otra versién de una marca
que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-—---------------smeereees

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, hahlendg;e aaly
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion considera que es un"” ‘u
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2219 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ESTANCIA
PALO SANTO Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N° 104660/2023, SOLICITADA POR ESTANCIA PALO
SANTO S.A, weevemsmnereemsesmsmsacuioanss e e e oo bt e

Que, efectuado el cotejo ortogrifico y fonético, se advierte que ambas marcas presentan coincidencia
en los vocablos “PALO" y "SANTO", sin embargo, poseen diferencias estructurales. Por un lado, la marca
solicitada posee el vocablo adicional "ESTANCIA®, a diferencia de la marca antecedente, que posee los
vocablos “BREWING" y “COMPANY", lo que otorga a cada conjunto una configuracién grafica, silibica y
auditiva diferenciada, s

Que, cuando de confusiones se trata, jorge Otamendi en su libro “Derecho de Marcas” nos dice: “EJ
contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es
diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca”y
luego manifiesta “En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un
contenido conceptual, o ambas, si son diferentes.” Es decir, el pablico consumidor podré recordar con
mayor facilidad esas marcas y no se dejara llevar por otras similitudes grificas o auditivas.---------==---==-------

Que, en ese sentido, desde el punto de vista conceptual, las expresiones analizadas evocan ideas
claramente diferenciadas. La denominacién correspondiente a la marca base de rechazo, incorpora la
expresion “BREWING COMPANY", que identifica o sugiere una actividad vinculada a la elaboracién y
comercializacion de bebidas, particularmente en el ambito cervecero. Por su parte, la marca solicitada,
remite a la idea de una propiedad o establecimiento rural individualizado mediante la denominacion “PALO
SANTO". En consecuencia, los elementos adicionales sefialados modifican de manera sustancial la idea
global que cada signo transmite, otorgandoles una identidad conceptual propia y diferenciada.----------------

PALO SANTO (BREWING COMPANY)  (base de rechazo), y

ESTANCIA PALO SANTO (solicitada)

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar
la impresion de conjunto generada por la etigueta que la acompana. En efecto, la marca solicitada se
encuentra acompanada de una etiqueta compuesta por la denominacién de la marca en letras mayusculas
con tipografia redondeada de color negro dispuesta en forma de arco que rodea una figura geométrica
integrada por lineas curvas y rectas, todo esto, dentro de un fondo blanco. En contraposicién, la marca
registrada como antecedente posee una etiqueta distinta, con la denominacién distribuida de forma
horizontal en dos niveles mediante caracteres tipo imprenta, inserta en un circulo verde oscuro que
enmarca un paisaje de montanas, arboles y un sol sobre fondo amarillo pastel. En co
configuracion grifica de ambas etiquetas produce impresiones de conjunto clarame

marca solicitada
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2219 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ESTANCIA
PALO SANTO Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N° 104660/2023, SOLICITADA POR ESTANCIA PALO
T a3 T —— -

Asuncion, 2 E AGD ?ﬂ?ﬁ

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ESTANCIA PALO
SANTO S.A., contra la Resolucion N° 2219 de fecha 26 de diciembre de 2024, dictada por la Direccion de
Marcas, b R b e e e b s

RESULTA:

Que, en fecha 06 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de ESTANCIA PALO
SANTO S.A. e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N2 2219 de fecha 26 de diciembre
de 2024, dictada por la Direccitn de Marcas, s=-+-sssn-stereemaesimensssannnantmnannenenaonsmme st caensee s ae e e

Que, en fecha 24 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacién
i L R o i p e e L S R e B

Que, en fecha 01 de abril de 2025, el representante convencional de ESTANCIA PALO SANTO S.A.
expresd agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 07 de abril de 2025, o mememmme e e et s s e a s s n s s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que:*(..)Que habiéndose realizado la biisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2015-1538609 Denominaciones PALO SANTO (BREWING COMPANY) Clase 43 Registro 433462 Titular
Cervezas Artesanales Del Paraguay S.a. [PY]: Comentario: Que las denominaciones son idénticas, no podrdn
tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por
lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"======-====-=-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) Si bien, ambas coinciden con
las palabras PALO SANTO, ambas se diferencian al inicio de la palabra, que es la parte predominante y
distintiva de una marca. .../ .Asi también, es importante mencionar que mi titular ya cuenta con registros
concedidos por esta Direccién, para la marca ESTANCIA PALO SANTO y Etiqueta.../.... por lo cual el mismo
va cuenta con un derecho exclusivo sobre su marca y con la solicitud de referencia lo que pretende es
hacer uso de tal, ampliando la proteccién que ya le fue otorgada por esta Direccion. (..,)", --==-====-==-zzssseeans

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

En primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision enconjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre i

“ESTANCIA PALO SANTO Y ETIQUETA" Clase 43 y la marca antecedentc *PA i
COMPANY) Y ETIQUETA" Clase 43, Registro N°433462 -----s--ssmsmmesesaseeplinsoann. SR DY RS-
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 2219 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ESTANCIA
PALO SANTO Y ETIQUETA", Clase 43, EKFED[ENTE N’ 104156'],’2023 SOLICITADA POR ESTANCIA FAJ..D

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucidn N® 2219 de fecha 26 de diciembre de 2024, dictada por la
Direccion de Marcas. === s=rsmm o e e

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
"ESTANCIA PALO SANTO Y ETIQUETA", Clase 43, Expediente N° 104660/2023,
solicitada a nombre de ESTANCIA PALO SANTO SA. -

Art. 3¢
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 2219 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ESTANCIA
PALD SANTO Y ETTQUETJl' Clase 43, EXPEDIENTE N° 1046602023, SOLICITADA POR ESTANCIA PALO
SANTO S.A. ---

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominacion cuyo registro se solicita
“ESTANCIA PALO SANTO", coincide con la razén social de la firma solicitante, ESTANCIA PALO SANTO S.A.
En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razon social que presenta la firma
propietaria, lo cual le otorga protecciéon conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, especificamente en su
Titulo 11, relativo al "Nombre Comercial® y las diversas situaciones juridicas vinculadas a él. ---------reemeeeeans

Que, la legislacién marcaria protege al nombre comercial, como bien juridico, goza de proteccion
desde su primer uso publico.El articulo 72 de la Ley de Marcas establece que: “El nombre comercial podri
estar constituido por la designacion, el nombre del comerciante, la razén social o denominacion social
adoptada, la 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 publico en el comercio. No es
necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley”. Por otro lado,
el articulo 75 especifica que: “El titular de un nombre comercial 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 confusién o un riesgo de asociacién con la empresa del titular o con sus productos o
servicios, o pudiera causar al titufar un dafio econdmico o comercial injusto por razén de un
aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular”. En este contexto, al
tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma
solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestion persigue la
proteccion de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.----------=----soovneeeeeneoeeens

Que, ademis de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segiin la bisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion, se puede advertir que ESTANCIA
PALO SANTO S.A. (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: “ESTANCIA PALO
SANTO" glase 40 Registro N2 598472; “ESTANCIA PALO SANTO" clase 04 Registro N2 598471; “ESTANCIA
PALO SANTO" clase 35 Registro N2 598470; "ESTANCIA PALO SANTO" clase 44 Registro N2 598469; Es decir,
el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominacién similar.
Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca
que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.--«----ssssssesesessenaneens

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose reahz.ada el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién considera que es que posee las
caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, al no epeghtrarse inselta dentro de
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 296 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ECOPLUS",
Clase 35, EXPEDIENTE N* 60457/2023, A NOMBRE DE SUNSET S.A.C.LS. ——

L

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
DT PRIBEL, e e e e st et e e e e e bt S e b et

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a CONSUNMLE UNA IANCa. s=s=ssssssrasasensssnmmasenrsnnsssatasasssnsnssmnsnenn ssnanansnsssnsrassss ssamannsasssnnssunnnsn

En primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, siendo la impresion general que producen en el
consumidor la que debe primar al momento de determinar la eventual existencia de riesgo de confusion
entre la marca solicitada “ECOPLUS", en Clase 35, y la marca antecedente "ECO PLUG-IN", en Clase 12,

REGIStIO N® 422135, -+ =-ss=snsmmesmsanese e e e e e s e e

Que, desde el punto de vista priogrifico. si bien ambas denominaciones coinciden en el término
“ECO" y la secuencia de letras “P-L-U~, sin embargo, dichas coincidencias se encuentran insertas en
estructuras denominativas claramente diferentes. La marca solicitada se estructura como una sola
expresion, “ECOPLUS", mientras que la marca antecedente "ECO PLUG-IN" se encuentra compuesta de tres
términos separados por un espacio y un guion, presentando asi una configuracion grafica y una extension
denominativa distinta a la solicitada, por lo que la impresion visual de ambos conjuntos no resulta
N T D BT v warsint s s e 5. e e o o v e i o i e o e o e o v i

Desde el punto de vista fonético, la coincidencia inicial derivada de la pronunciacion del término
“ECO” no resulta suficiente para generar una identidad sonora entre las denominaciones. “ECOPLUS"
presenta una secuencia fonética continua, con una terminacion en “PLUS", mientras que "ECO PLUG-IN"
posee una estructura sonora diferenciada, tanto por la incorporacién de “PLUG-IN" como por su distinta
cadencia y terminacion., En consecuencia, apreciadas en su conjunto y de manera sucesiva, las
denominaciones producen una impresion auditiva diferenciada.---------=----seemmm s

En el aspecto gonceptual. el término “ECO" constituye un elemento de significado evocativo
relacionado, segin el contexto de los productos o servicios, con conceptos vinculados a la ecologia y el
medio ambiente, asi como con la repercusion de una noticia o suceso o con aquello que imita o reproduce
lo expresado por otro. Por su parte, “PLUS” aporta a la marca solicitada una idea de adicion, superioridad o
valor agregado', mientras que “PLUG-IN" es un vocablo inglés que se refiere a un complemento informatico
o a la conexion asociada al ambito tecnolégico’. Por tanto, aun cuando ambas denominaciones comparten
el elemento conceptual “ECO" los restantes componentes introducen significados diferenciados que
contribuyen a otorgar a cada conjunto una impresion conceptual Propia.----=--s-=ssssesseemammnne

En consecuencia, la coincidencia parcial en el término “ECO" considerado aislada te, no résulta
determinante, pues las marcas presentan diferencias apreciables en su _-est ra prtografica,

" hogs il rae en plus Y im=lonn
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 296 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ECOPLUS",
Clase 35, EXPEDIENTE N* 60457/2023, A NOMBRE DE SUNSET S.A.CLS.--- - b —

Asuncién, ] § Mlﬂ EITEE

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SUNSET
S.A.CLS. en contra de la Resolucion N° 296 de fecha 24 de febrero de 2025, dictada por la Direccion de
Marcasl }r: ............................................................................................................................

RESULTA:

Que, en fecha 15 de septiembre de 2025 se presenta el representante convencional de SUNSET
S.A.CLS. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 1639 de fecha 13 de noviembre de
2019, dictada por la Direccion de Marcas.---=-----=ssmmsrm e

Que, en fecha 18 de septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
AP A O T P U S, === e o s

Que, en fecha 15 de octubre de 2025, el representante convencional de SUNSET S.A.C.LS. expresd

agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
T deattnbie de FOIE, s s e e e e e st

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2014-1401274 Denominacion ECO PLUG-IN Clase 12 Registro 422135 Titular KIA CORPORATION [KR]
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores, por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...).™--==-======-semrmsaseaees

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(_.) En el caso que nos ocupa, la
marca ECOPLUS en clase 35 cuyo registro se solicita es marcadamente diferente, tanto en su estructura
como en su impresion global, a la marca ECO PLUG-IN en clase 12 previamente registrada, lo cual es
suficiente para desactivar cualquier riesgo real de confusion y demostrar que ambas merecen coexistir
pacificamente, debido a que generan en el consumidor impresiones suficientemente distintas..../.. Desde el
punto de vista técnico y funcional, no existe una relacién directa ni complementaria entre los productos
identificados por la marca previamente registrada “ECO PLUG-IN" en clase 12 y los servicios solicitados por
“ECOPLUS" en clase 35. Los mismos se encuentran insertados en contextos mercadoldgicos claramente
diferenciados../.. Asimismo, debe tenerse presente que mi representada, SUNSET 5.A.C.LS., es una empresa
con anaos de reconocida trayectoria en el mercado, operando desde el ario 19588 en el rubro especifico de
importacion y distribucién de neumdticos en América Latina, lo cual refuerza su posicionamiento y
diferenciacién comercial en el segmento que abarca la marca ECOPLUS. Por otro lado, la-€mpress Kia
C‘o:pﬂratlﬂn { KR} es una empresa fundada en el afio 1944 en el rubro espemﬁc'ﬂ de fabricdcidon y vents de
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 296 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Lh MARCA “ECOPLUS",
Clase 35, EXPEDIENTE N° 60457/2023, A NOMBRE DE SUNSET S.A.C1S.

"ECO/ECOPLUS", circunstancia que permite concluir que la solicitud en trimite constituye una extension
de la familia de marcas que ya le pertenece. Asimismo, las variaciones incorporadas no alteran
sustancialmente la identidad denominativa, fonética ni conceptual del signo, sino que contribuyen a
reforzar la asociacion del publico consumidor con un mismo origen empresarial.----------=--===semeemmmeeaeeene.

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, ----------------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucian N* 296 de fecha 24 de febrero de 2025 dictada por la
Direccidn de Marcas. «=----=---- e e e et

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“ECOPLUS Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente N° 60457/2023, solicitada a nombre
de SUNSET S.A.C.LS.

Art.32  NOTIFIQUESE. ------s-s--s--esssesmrsammaas -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 296 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ECOPLUS",
Clase 35, EXPEDIENTE N° 60457/2023, A NOMBRE DE SUNSET S.A.C.LS.

configuracion fonética y composicion conceptual. Analizadas en su conjunto, tales diferencias permiten
distinguir adecuadamente la marca solicitada “ECOPLUS" de la marca antecedente “ECO PLUG- ING".--------

ECOPLUS (solicitada), y

ECOPLUG-IN  (marca base de rechazo)

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefialan cuanto
sigue: %...) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del niimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicién de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estard determinada por las sflabas comunes y su
combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN (...) " ==s=ssessmssssssmramsmrammmninnsnasecea e

Que, en ese sentido, un criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si
existe coexistencia previa de las marcas. En ese contexto, segiin la busqueda realizada en el sistema
informitico de la Institucion, se encuentran igualmente registradas en la misma clase: ECOTEC, Registro N°
602933 a nombre de OPEL AUTOMOBILE GMBH; ECO DYNAMICS, Registro N° 512979 a nombre de Kia
Corporation; ECO PARK MOTORS, Registro N® 496243 a nombre de AFARA SALOMON CARRASCO;
ECOSYNC V7, Registro N° 626143 a nombre de SHANDONG CHANGLU HONG TIRE CO,, Ltd; ECOPIA,
Registro N°® 618512 a nombre de BRIDGESTONE CORPORATION; ECOSAVER, Registro N® 570961 a nombre
de TERCELO TIRE (QINGZHOU) CO., LTD; Por consiguiente, ademas de la marca solicitante y la marca base
de rechazo, existen otras marcas registradas que poseen también en sus denominaciones el elemento
“ECO", lo cual demuestra la coexistencia previa y pacifica de las mismas dentro del mercado.-----===-s==ss2----

Que, ahondando en el analisis, el Dr. Gabriel Martinez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS
cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso “La circunstancia de que varios registros marcarios
incluyan la misma particula en comun, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por
lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen,
correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaria otorgando excesivo
privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala lI, 18/06/91, Bizin,
B T T R R RIS SRR SRS BB

Que, ademas de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segin el sistema informatico de la Institucion, la titular solicitante SUNSET S.A.C.LS. ya cuenta con las
siguientes marcas registradas: "XBRI ECOPLUS" Clase 12 Registro N¢ 638235; “XBRI ECOPLUS®
Registro N2 638236, “ECOWAY" Clase 12 Registro N® 425290; “ECOWAY™ clase 35 Registro

decir, la titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros conformados_con

= e
,{ [y f L
' Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas Jéemonizaci
marcas en el MERCOSUR. Martinez Medrano, Gabriel A, y Gabriela M, Soucasse. Ediclones La Rooca, 2004, 367 paginas. '
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1236 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“ECOPLUS", Clase 12, EXPEDIENTE N* 21252/2015, A NOMBRE DE SUNSET S.A.C.LS.---=-=s=sssmsmmmmmmmnnnennaan

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a CONSTITUIT UN@ MATCE, === === mm s s e et s e s s st d bttt s ees

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “ECOPLUS” 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

RIOQUCHOS QUE S€ ABSEa AIMPATAT. === == ms e e e oo

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de todos los productos de la Clase 12 del
nomenclador internacional, la cual comprende principalmente los vehiculos y aparatos para el transporte
terrestre, aéreo o acuatico de personas o de mercancias'. En ese sentido, la denominacion “ECOPLUS”
constituye una expresion compuesta por la union de los términos “ECO"y “PLUS™ El primero puede
asociarse con conceptos vinculados a la ecologia y el medio ambiente?, asi como con la repercusion de una
noticia o suceso o con aquello que imita o reproduce lo expresado por otro’; mientras que el segundo,
significa *mas” y se emplea habitualmente para transmitir la idea de algo adicional, superior o con valor
anadido’. En consecuencia, el conjunto marcario *ECOPLUS", no designa al género o a la especie de los
productos cuya proteccion solicita, ni constituye la designacién necesaria, usual o calificativa de los
productos que el solicitante plantea cubrir con su SOlCItUd. - s

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ senalan cuanto
sigue: (...) La Oficina denegari el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese
percibido inmediatamente por el puiblico pertinente como una informacion sobre los productos o servicios
especificados. Tal seria el caso cuando el signo proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad,
calidad, caracteristicas, finalidad, especie o tamario de los productos o servicios. La relacién entre el
elemento descriptivo contenido en el signo y los productos o servicios especificados debe ser
suficientemente directa, especifica, concreta y comprensible para el consumidor sin necesidad de mayor
reflexion. La Oficina no aplicara este motivo de denegacion a los signos constituidos por términos u otros
signos que solo fuesen sugestivos o alusivos de determinadas caracteristicas de los productos o servicios
especificados. Lo mismo se aplica cuando el signo sélo contuviera una referencia vaga o indirecta a los
PrOAUCHOS O SETVICIDS. (.. ) #mmeemmre e s e e s e e £ et s dm sttt s

Que, adicionalmente, se ha constatado la existencia de antecedentes registrales concedidos en la
mismna clase que presentan caracteristicas semejantes a la marca solicitada. En efecto, de la busqueda
realizada en el sistema informatico de la Institucion se desprende la existencia de las marcas: ECOTEC,
Registro N® 602933 a nombre de OPEL AUTOMOBILE GMBH; ECO DYNAMICS, Registro N° 512979 a nombre
de Kia Corporation; ECO PARK MOTORS, Registro N° 496243 a nombre de AFARA SALOMON CARRASCO;
ECO PLUG-IN, Registro N° 422135 a nombre de KIA CORPORATION; ECOSYNC V7, Registro N° 626143 a

! e weew wipn, il esweb/classilieation-locanma
* hipss (dle rue esieco-sERkd vz
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para ¢l examen de marcas en Paragiay, p. 119, Disponible en:
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 1236 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*ECOPLUS", Clase 12, EXPEDIENTE N® 21252/2015, A NOMBRE DE SUNSET S.A.C.LS.

Asuncion, 76 AGD 2026

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SUNSET
S.A.CLS. en contra de la Resolucion N® 1236 de fecha 12 de septiembre de 2024, dictada por la Direccion de
L R s

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de SUNSET S.A.C.LS.
e interpone Recurso de Apelaciéon en contra de la Resolucion N2 1639 de fecha 13 de noviembre de 2019,
dictiida por 1a DirecCion e Mareas - e e et i

Que, en fecha 05 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de
R B P e e e el i e b el R S s

Que, en fecha 10 de febrero de 2025, el representante convencional de SUNSET S.A.C.LS. expreso
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
19 de febrero de 2023, ----cmcsmmsrm e s m e e s et e S A A mm e em e e e T m A e e e e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(.) 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: La marca se encuentra incursa en la
siguiente prohibicién: "Art. 2 Inc. e ).. los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio." La denominacién se considera
descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los servicios que desea proteger.-. En consecuencia no
ha lugar 2 lo Solicitado [, ). "-==smerismmrrsciomininniiisssadamnnnrisse e s in i men e s e e s e S b san b mn s w R S e e s s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (...) Aplicando los conceptos arriba
mencionados surge que la marca solicitada no comparte ninguna de las caracteristicas definidas, al menos
no para los productos reclamados. Analizando el vocablo "ECOPLUS", estimamos que el mismo no puede
considerarse genérico por varios motivos; en primer lugar, el mismo no séle es una creacion original de mi
representada, sino que ademds la misma constituye una marca con una sustantividad propia suficiente para
coexistir pacificamente con otras marcas de la misma clase. (...)".=============srsremsmrmmn e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
o B e e e 2

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para dlst:ngun‘
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1236 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA hMRCﬂ
“ECOPLUS", Clase 12, EXPEDIENTE N® 21252/2015, A NOMBRE DE SUNSET S.A.C.LS.------

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1236 de fecha 12 de septiembre de 2024 dictada por la
Direccion de Marcas, «==s-=s==ssressmmrmarmre s s s s e s st s s s e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“ECOPLUS Y ETIQUETA”", Clase 12, Expediente N® 21252/2015, solicitada a nombre de

SUNSET 5.A.C.LS.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1236 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARC&
*ECOPLUS", Clase 12, EXPEDIENTE N® 21252/2015, A NOMBRE DE SUNSET S.A.C.LS.----

CO., LTD; Tales antecedentes demuestran que denominaciones similares a la solicitada han sido admitidas
registralmente como signos susceptibles de proteccion marcaria. Si bien ello no implica la concesion
automatica del registro solicitado, si constituye un elemento de juicio relevante para concluir que la
expresion cuestionada podria calificarse como evocativa, no encontrindose cumplidos los requisitos
doctrinarios para calificar a la misma como genérica, descriptiva o de uso necesario en relacion con los
servicios comprendidos en la Clage 12.----------------=--s-—rmrmrmrrrrre e e s e e s

Que, ahondando aiin 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 cual es el producto o servicio en cuestién 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 enganosa. El signo descriptive también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esti en que la designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendra en su
conformacion algtn elemento que fa hard, 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 designacion 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.” -------=-----===-aneeaes

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segun la blisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion, se puede advertir que SUNSET
S.A.CLS. (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: “XBRI ECOPLUS" clase 12
Registro N# 638235; "XBRI ECOPLUS" clase 35 Registro N? 638236, “ECOWAY™ clase 12 Registro N? 425290;
“ECOWAY™ clase 35 Registro N2 425291, Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros
conformados con el término “ECO/ECOPLUS", circunstancia que permite concluir que la solicitud en
trimite constituye una extension de la familia de marcas que ya le pertenece. Asimismo, las variaciones
incorporadas no alteran sustancialmente la identidad denominativa, fonética ni conceptual del signo, sino
que contribuyen a reforzar la asociacion del piblico consumidor con un mismo origen empresarial.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccidn General considera que es un signo que posee las
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 794 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “XD SHINE",
CLASE 3, EXPEDIENTE N” 13110/2016, SOLICITADA POR COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, —------coeeeee-

alnlelal
Al

Asuncion, 21_" Al 2076

VISTO: El recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio interpuesto por el representante
convencional de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, contra la Resolucion N*® 794 de fecha 14 de marzo de
2017, dictada por la Direccion de Marcas, y; ======r=ss=sereessrmrmesssrmesmrmmsessrmn e sm s s s et s e s

RESULTA:

Que, en fecha 29 de mayo de 2017 se presenta el representante convencional de COLGATE-
PALMOLIVE COMPANY, e interpone Recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio en contra de la
Resolucion N2 794 de fecha 14 de marzo de 2017, dictada por la Direccion de Marcas, -------=-sssssessssimniaes

Que, en fecha 28 de junio de 2017 fue dictada la providencia que no hace lugar al recurso de
reconsideracion y concede el recurso de apelacion interpuesto. --------s-mrmrm e

Que, en fecha 20 de agosto de 2018, el representante convencional de COLGATE-PALMOLIVE
COMPANY expreso agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 29 de octubre de 2018, —cccemm et s e s s e s s s e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurnida 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 gue no pueden constituir marcas: *Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un sigrnio
gue 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 denominacidn se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los productos que desea proteger., En
consecuencia nio ha fugar a fo solicitado”, —--=--=wserersmsrm e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) La denominacién “XD SHINE" de
ninguna manera puede considerarse genérica ya que no solo no define a los productos que pretende
identificar sino que tampoco define la categoria, especie ni género de esos productos/ (...} la marca “XD
SHINE® de ninguna manera hard caer en error al consumidor, come tampoco el mismo podrd enganarse
pensando que estd adquiriendo algo diferente a lo que la presentacion de la marca le ofrece./(..) la marca
XD SHINE™ NO ES genérica, NO describe, NI califica los productos que pretende cubrir, siendo la misma
una creacion original de mi representada, con una sustantividad propia suficiente, de manera tal que
ninguna otra firma podrd considerarse perjudicada en sus derechos por la apropiacion o menopolio de un
$igno gue sea necesario o genérico para proteger productos de la clase 3./ (..) fa marca “XD SHINE™ ha sido
otorgada en la Argentina y Colombia con la misma cobertura solicitada en nUestro pafs.." —-=--=---se-caaeeeens

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
il'ltE‘rFUE'Stﬂ. ........................................................................................................................

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al ucto
o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para jloresien
el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de regis
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 794 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “XD SHINE®,
CLASE 3, EXPEDIENTE N® 13110/2016, SOLICITADA POR COLGATE-PALMOLIVE COMPANY . —==-=ss=nzasene

SHINE" fue presentada para cubrr productos de la clase 03 del nomenclader internacional, que
textualmente describe: “Dentifricos, pasta dental y enjuague dental”™ — - -cccveesiimimm.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “XD SHINE" resulta genérica para
los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion constituye la
designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacion “XD SHINE”
no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 03 del nomenclador
iNternacional, —--==--==swrmrrr et s s s s rs s e s st s msassmssssssmssmssssssrssssssssssssssrsssssssssssssssssssassss

(ue, esta Direccion entiende que la solicitud de registro *XD SHINE" representa una creacion
lingiiistica distintiva, Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales, fonéticos e
ideologicos que trascienden su significado individual para adquinr una identidad marcaria robusta y
diferenciadora. Aunque el componente léxico en idioma inglés "SHINE" cuyo significado al espaniol es
“BRILLAR” pudiera interpretarse, en su estado aislado, como término de uso comitin o descriptivo dentro del
sector pertinente, su ensamblaje con los elementos complementarios inyecta una dosis sustancial de
especificidad al vocablo resultante, — s 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 o descripliva, - ceesss 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 gue da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de fa actividad que desarrolla su
titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en
el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoguen también las
mismas propiedades 0 CaracterTSHCas, " —— - srmrr e e e

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, segtin la bisqueda realizada en el sistema informatico de la
Institucion, también se encuentran registradas las marcas: ARISE & SHINE, clase 3, Registro N° 564638; WET
SHINE, clase 3, Registro N* 539319; COLGATE LUMINOUS WHITE XD SHINE GLOW MINT, clase 3, Registro
N* 452162; extremo que demuestra que los vocablos XD y SHINE son de uso comin en el rubro.---------------

Que, siendo asi, los vocablos mencionados devienen irrelevantes para el cotejo marcario y deben ser
desechados del analisis ya que los vocablos de uso comtin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie
pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas
que textualmente expresa “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro Signo compuesto por un
conjunto de elementos, la proteccidn de exclusividad no se extenderi a los elementos contenidos en ella
que firesen de Uso COMUM O NECESATTO €11 Ol COMIBITID === <smsmm e e e

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 Furma directa,
IHSDSJB}?EHE de que el comerciante o Fahncante debe valerse para dlfundlr Ia natyralez;
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 794 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “XD SHINE",
CLASE 3, EXPEDIENTE N* 13110/2016, SOLICITADA POR COLGATE-PALMOLIVE COMPANY. —----sscsmseans

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. ------=--=-=szsrssassreesssaaaazns

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. 1® REVOCAR la Resolucion N® 794 de fecha 14 de marzo de 2017 dictada por la Direccion de
I A g = s e e e e e e e i e B

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “XD
SHINE", clase 03, Acta N° 13110/2016, solicitada a nombre de COLGATE-PALMOLIVE

Art, 32
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POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE
2022 Y LA RESOLUCION N° 813 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADAS POR LA DIRECCION
GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA
“DAMIANI FASHION Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 61067/2016, SOLICITADA POR HUGO
IDERALDO DAMIANL -==----

CONSIDERANDO:

Que, del analisis exhaustivo y pormenorizado de los antecedentes realizado por esta dependencia
administrativa, se entrevé claramente que la providencia de fecha 14 de octubre de 2022 y la Resolucion N*
813 de la misma fecha, informan y resuelven respectivamente sobre la caducidad de la instancia en el
expediente de oposicion relativo a la solicitud de registro de la marca “DAMIANI FASHION", clase 35, Acta
N°® 61067/2016. Al respecto, cabe precisar que el tramite del procedimiento de oposicién se encontraba
Pl R — = e e e e A e s e e B e

Que, el tramite recursivo de apelacion no versaba ni guardaba relacion con la oposicién, sino
estrictamente sobre el rechazo dictado por la Direccion de Marcas mediante la Resolucion N* 1405/2019.
Por tanto, la aplicacion del instituto procesal de la caducidad de la instancia de la oposicion resulta, a todas
luces, improcedente e incongruente con las actuaciones obrantes en estos autos, -------=-s-resmrmemeranananans

Que, la Ley de Marcas dispone: “Articulo 56.- En todos los asuntos litigiosos se producira de pleno
derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiese efectuado ningin acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la tltima actuacion”. Sobre el particular, dado que la contienda
liigiosa ya se hallaba concluida en la presente causa, la referida figura procesal no resulta pertinente. —---

Que, el Art. 113 del Cadigo Procesal Civil, aplicable en virtud al Art, 136 de la Ley de Marcas', dispone:
“Nulidades declarables de oficio, La nulidad sera declarada de oficio, cuando el vicio impida que pueda
dictarse validamente sentencia definitiva, y en los demas casos en que la ley Jo prescriba”es parecer de esta
dependencia administrativa que corresponde revocar los actos administrativos: providencia de fecha 14 de
octubre de 2022 y la Resolucién N® 813 de la misma fecha dictadas por la Direccion General de Propiedad
T Ta L) 1ot g ] I S P S VSV SIS SUTE U S S S P S S S ———

Que, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley de Marcas, el articulo 113 del Cédigo
Procesal Civil; y articulos 137 y 238 de la Constitucion Nacional, la revocabilidad de los actos
administrativos, ante la ausencia de recursos reglados o de la accion de lesividad en el ordenamiento
positivo administrativo y en la ley especial aplicable, ha sido reconocida como facultad legitima y a la vez
deber de la Administracion, derivada de la misma Constitucion Nacional a través de sendos fallos dictados
por tribunales de la Repiblica que a continuacion se citan: “./a controversia en esta instancia se
circunscribe al tema de la potestad que tiene el Director de la Propiedad Industrial para revocar “per se” las
resoluciones emitidas por esa dependencia.. y estando compelido por la Constitucion y las leyes gue
norman su desempenio, a emitir Resoluciones ajustadas a derecho, que otra salida le quedaba al Director al
encontrarse con un acto manifiestamente ilegal e ilegitimo, por ende nulo.. sino a proceder a su
revocacion.. no existiendo en nuestro ordenamiento juridico la accién de lesividad por parte de la
Administracion para dejar sin efecto por esa via sus propios actos, la revocatoria decretada pore
de la Propiedad Industrial.. se halla a;usrada a derecho Esm es asi, porque como ma

"Ley de Marcas, N® 1294/98. Articulo 136.- Las disposiciones de los cadigos de fondo y forma en materia civil y penals
supletoria, :
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POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE
2022 Y LA RESOLUCION N° 813 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADAS POR LA DIRECCION
GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA
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Asuncion, L aal  JUZD

VISTAS: La providencia de fecha 14 de octubre de 2022 y la Resolucidén N° 813 de fecha 14 de octubre
de 2022 dictadas por esta Direccién General de Propiedad Industrial, y; -=---=sssssssssssmmmsrmssasieiiiiiicen

RESULTA:

Que, en fecha 20 de septiembre de 2016 se presento la solicitud de registro de la marca “DAMIANI
FASHION Y ETIQUETA" correspondiente a |a clase 35, s s s

Que, en fecha 07 de octubre de 2016 el representante convencional de GUMMALABBAS KARIM
RAD]I DAMANI dedujo oposicion contra la solicitud de registro de la marca “DAMIANI FASHION Y
ETIQUETA" correspondiente a la clase 35, ——=-seemmmmm s

Que, la Direccion de Asuntos Marcarios Litigioso dictd la Resolucion N°® 479 de fecha 09 de abril de
2018 “POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO HACER LUGAR A LA ACCION DEDUCIDA POR

GUMMALABBAS KARIM RADJI DAMANI CONTRA HUGO IDERALDO DAMIANI SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “DAMIANI FASHION" CLASE 35," +=---=--rz-zrmmrsesmmssmsssmemen e st s e aemcnanas

Que, en fecha 01 de septiembre de 2018 la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos dicto la
providencia por la cual remite estos autos a la Direccion de Marcas para su prosecucién, por haber
quedado firme la Resolucion N® 4792018, —------emremmm s

Que, en fecha 30 de noviembre de 2018 fue emitido el Informe de Fondo del Departamento de Fondo.
La parte solicitante presentd una solicitud de adecuacion de la solicitud en fecha 06 de diciembre de 2018 y
habiéndose tomado nota de la misma, se remiti6 al Departamento de Fondo para la emision de nuevo
informe, el cual fue evacuado por el Informe de Fondo de 19 de febrero de 2019, — === commmmmmacaecanes

Que, en fecha 31 de octubre de 2019 la Direccién de Marcas dictd la Resoluciéon N° 1405 de fecha 31 de
octubre de 2019 “POR LA CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *“DAMIANI
FASHION Y ETIQUETA"™ CLASE 35 EXPEDIENTE NRO. 16/61067, SOLICITADA POR HUGO IDERALDO
DAMIANI". Esta resolucion fue apelada por la parte solicitante, elevindose estos autos a esta Direccion
General, que en fecha 23 de diciembre de 2019 dict6 la providencia que dice: “Exprese agravios el apelante”.

Que, en fecha 14 de octubre de 2022 se dictd el informe de la actuaria que dice: “Informo que en el
expediente de oposicion a la solicitud de registro de la marca DAMIANI FASHION, Acta N° 61067/2016, clase
35, se observa la providencia firmada de fecha 23 de diciembre de 2019 que dicta "Exprese agravios el
apelante” sin impulso procesal alguno en forma posterior, notindose la inactividad de la apelante. Informo
que ha transcurrido el plazo establecido en el Art. 56 de la Ley 1294 De Marcas”, —-+-==-s==sssasessaccsacociaaacs

Que, en fecha 14 de octubre de 2022, esta Direccion General dictd la Resolucion N° 813 “POR LA CUAL
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POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE
2022 Y LA RESOLUCION N° 813 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADAS POR LA DIRECCION
GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA
"DAMIANI FASHION Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 61067/2016, SOLICITADA POR HUGO
[DERALDO DAMIANL -=-=s=sssrssmmmenmnsns st s e e e Sl S e

del 08/08/2012 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia). “La facultad revocatoria de la
Administracion Publica esta directamente dada en la Constitucion Nacional, Articulo 238 Numeral 2)- el
cual establece entre las atribuciones del Poder Ejecutivo la de cumplir y hacer cumplir esta constitucion y
las leyes” en ese sentido el Art. 137 determina el orden de prelacion del derecho positivo nacional teniendo
a la Constitucion como ley suprema de la Republica y estableciendo claramente que “carecen de validez
todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido con esta Constitucién” “Para poner
en ejercicio el poder conferido por la constitucidn, los drganos de Gobierno Nacional dependientes del
Pader Ejecutivo, es indispensable admitir que estos se encuentran autorizados a elegir los medios que a su
juicio fuesen los mas conducentes para el cumplimiento de sus obligaciones siempre que no fueran
incompatibles con alguna de las limitaciones impuestas por la misma Constitucion...TA. y 5. N2 93/07 del
Tribunal de Cuentas Primera Sala).------=-=---==rmmremmmmm e e e e

Que, conforme a las manifestaciones vertidas, procede la revocatoria por contrario imperio de la
providencia de fecha 14 de octubre de 2022 y la Resolucién N® 813 de fecha 14 de octubre de 2022, de
conformidad a lo dispuesto en el Art. 56 y concordantes de la Ley N° 1294/98, Art. 113 del Cadigo Procesal
Civil y los Arts. 137 y 238 de la Constitucién Nacional. -------=-==meem e

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

Art. 12 REVOCAR POR CONTRARIO IMPERIO la providencia de fecha 14 de octubre de 2022y la
Resolucion N° 813 de fecha 14 de octubre de 2022 dictada$ por la Direccién General de
Propiedad Industrial, en el expediente de solicitud de registro de marca “DAMIANI
FASHION Y ETIQUETA", Expediente N® 61067/2016, clase 35, solicitada por HUGO
IDERALDO DAMIANIL.

Art. 2° ESTESE a la providencia de fecha 23 de dicjemI}w -
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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA INTERPUESTO CONTRA LA
RESOLUCION N° 621 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2026 DICTADA EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA *“PROREN", CLASE 05, E}CPEDIENTE N° 07953/2017 A NOMBRE DE
LABORATORIO LKM PARAGUAY 8. reesaseisasmtamm oo e

Art. 2° RECTIFICAR el encabezado y el Art. 2° de la resolucion referida donde se consigné

Art. 32
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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA INTERPUESTO CONTRA LA
RESOLUCION N° 621 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2026 DICTADA EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA °PROREN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 07953/2017 A NOMBRE DE
LABORATORIO LKM PARAGUAY S.A -=-s-srsssrrsmssnmesrarsremsssannas SO ——

Asuncion, 2 T

VISTO: El recurso de aclaratonia Acta N° 2677914 presentado en fecha 20 de agosto de 2026 por el
representante convencional del solicitante LABORATORIO LKM PARAGUAY S.A., y; -=r=esesmsmsmssmansnsmananns

RESULTA:

Que, el Art. 387 del Cadigo Procesal Civil establece: “Objeto de la aclaratoria. Las partes podran, sin
embargo, pedir aclaratoria de la resolucion al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado, con el objeto
de que: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresion oscura, sin alterar lo sustancial de la
decision; y c) supla cualquier omisién en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones
deducidas y discutidas en el litigio. En ningtin caso se alterari lo sustancial de la decisién,” ---------ccceeeeeees

CONSIDERANDO:

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias
jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad,
Apelacion, Reposicion y Aclaratoria expresa: “nuestro codigo de forma, al prever este recurso o remedio
procesal para la correccion de errores materiales, aclaracion de conceptos oscuros, asi como para suplir las
cuestiones omitidas por el érgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso.
Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El
agravio a ser reparado podria ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omision incurrida. Sin
embargo, y como también establece nuestro cédigo de manera expresa, su correccién no debe alterar lo
sustancial de la resolucion, ni ser susceptible de generar un perjuicio, que podria consistir en una
dificultad o imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de
Aclaratonia, opina De Santo, como la mayoria de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de
aclaratoria tiene por finalidad subsanar defectos de la resolucion, evitando el alargamiento injustificado del
proceso (principio de celeridad)™" -----=--==-r=mrmmmrree e e

Que, la Ley N° 6715 “DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS" textualmente dice en su Articulo 25:
“Errores materiales. La autoridad puede corregir en cualgquier momento los errores de escritura, de
operaciones aritméticas y demds errores notorios del acto administrativo, de oficio o a peticién de parte.” —

Que, por un error involuntario, fue consignado erréneamente el nimero de acta de la solicitud en el
encabezado y el articulo 2° de la resolucién recurrida, por lo que, segin los fundamentos de hecho y
derecho, la aclaratoria resulta procedente: - s s s s aa s s

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

Art.12 HACER LUGAR al recurso de aclaratoria interpuesto contra la Resol
fecha 13 de agosto de 2026 dictada por la Direccién General de Propis

' FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de [usticia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, hrLI:-r. i,
Repasicion ¥ Aclaratania, Pag. 56, Hy



